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RESUMEN

La Propiedad Intelectual desde sus modalidades de proteccién ha sido el medio
idéneo para intercambiar tecnologfas. Ello acontece en razén de heterogéneos
mecanismos de transferencia en un proceso que suele tener cardcter contractual.
Este articulo pretende examinar la via contractual en sistemas de Propiedad Inte-
lectual como mecanismo de transferencia de tecnologfas y conocimientos avalado
en la doctrina internacional. Explora ademds particularidades de su naturaleza a
partir de elementos de definicidn de su objeto, la transferencia de tecnologfa y
la explotacién de derechos, ponderando las modalidades contractuales que con
cardcter general viabilizan el proceso. Se realiza ademds una aproximacién critica
a la regulacién cubana en la materia y sus perspectivas a futuro.
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CONTRACTUAL MECHANISMS RELATED TO KNOWLEDGE
AND TECHNOLOGIES TRANSFER. CRITICAL PERSPECTIVE
FOR CUBAN INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEMS

ABSTRACT

Intellectual Property has been the ideal means for the exchange of technologies.
This occurs due to heterogeneous transfer mechanisms in a process that is usua-
lly contractual. Thus, this article examines the contractual route in Intellectual
Property systems as a mechanism related to knowledge and technologies transfer
endorsed in international doctrine. It also explores the particularities of its nature
from the elements of definition of its object, the technology transfer, the rights
exploitation and abusive clauses, weighing the contractual modalities that generally
make the process viable. It focuses an approach to the Cuban regulation on the
matter and its future prospects.
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INTRODUCCION

En sede de Derechos de Propiedad Intelectual, la contratacién alcanza especial
relevancia, toda vez que la forma negocial que adoptan muchos de los medios
por los cuales tiene lugar la transferencia, acontece bajo un dispositivo clausular
singular que fomenta no solo la generacién de nuevos activos intangibles, sino la
importacidn de tecnologfa en su sentido mds amplio. Se trata de contratos capaces
de contemplar cualquier actividad que implique una creacién tecnolégica y su
puesta a favor de una persona fisica o juridica'.

El intercambio y flujo de capitales entre paises con economias variables, en el
marco de actividades globales de mercados tecnolégicos, ha dinamizado la utiliza-
cién de mecanismos de transferencia de tecnologia?, debido a que la flexibilidad de
estos para la transferencia admite su utilizacién por cualquier actor en el mercado.
Ostentan “un papel estratégico en relacidn a cuestiones tan significativas como el
crecimiento econémico, el bienestar social, la sostenibilidad o el propio desarrollo
de los paises™. La naturaleza de la transferencia de tecnologia y conocimiento les

1 Véase GUERRERO GAITAN, MANUEL. Hacia el equilibrio contractual en los procesos
de transferencia internacional de tecnologia en América Latina. Alicante: Universidad de
Alicante, 2012, p.26.

2 Consultese al respecto VERA, J. y SiQuEIROs, J. “Ciencia, transferencia e innovacién
tecnoldgica en Estados Unidos, La Unién Europea y Japén en la era de la globalizacién”,
Revista Austral de Ciencias Sociales, vol. 20, 2017, pp. 139-145.

3 KowaLski, P; RaBarovr, D. y VALLEJO, S., International Technology Transfer measures in
an interconnected world: Lessons and policy implications, oecp Trade Policy Papers, n° 206.
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atribuye cardcter instrumental a efectos de la distribucién de costos y utilidades
simultdneamente entre distintos sectores, estimulando la iniciativa privada en
proyectos de investigacién y el desarrollo econémico de los actores del sistema.

El interés que despiertan tecnologfa, innovacién y conocimientos repercute
igualmente en la adopcién de politicas publicas favorecedoras del desarrollo
cientifico y tecnoldgico en 1+D+i, asi como en procesos que apoyan la gestién y
transferencia de la tecnologfa en sentido amplio?. De este modo se fomenta la
inversién extranjera y los esquemas de 1+D generadores de nuevo conocimiento.
Con ello se intensifica el valor de estas disposiciones contractuales en paises en vias
de desarrollo, adquirentes naturales de estos bienes’, como es el caso cubano. A
partir del concepto de explotacién en materia de derechos de Propiedad Industrial
la transferencia de tecnologfas y conocimientos en su dimensién operativa suele
tener cardcter contractual®. Con ello, conduce a la necesidad de mecanismos instru-
mentales que se materializan por via negocial para la satisfaccién de sus objetivos.
Los contratos de transferencia de tecnologfa se convierten, desde esta Gptica, en
los mecanismos idéneos para su instrumentacion.

Al concebir el contrato de transferencia de tecnologfa como un acto juridico con con-
tenido negocial, se estructura una novedosa figura que logra acoplarse exitosamente
a las dindmicas de los mercados y la sociedad del conocimiento, con el fin [de] que
entre estas puedan acceder a capacidades tecnoldgicas con las que terceros cuentan [...]
propugna por la reduccién de las brechas de conocimiento y tecnologia que puedan
existir entre las partes; fomentdndose la inversién publica y privada, la inyeccién de
fondos y la generacién de recursos [...] y ello se logra con instrumentos robustos que
fortalezcan los actuales sistemas de propiedad intelectual’.

Los diversos y complejos mecanismos contractuales de transferencia empleados para
el logro de esta vinculacién son el resultado de la interdependencia tecnoldgica y
la diseminacién del conocimiento en la actividad industrial y comercial, bajo los
actuales patrones de la sociedad del conocimiento. Se hace necesario en este articulo

Paris: oecp Publishing, 2017, p. 9; PaLao MoRENO, GUILLERMO, Arbitraje en contratos
Internacionales de transferencia de tecnologia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 23-24.

4 Véase ANDRENELLI, A.; GOURDON. J. y Moisg, E., International Technology Transfer
Policies, oEcp Trade Policy Papers, n° 222. Paris: oecp Publishing, 2019, pp. 31-32,
cit. pos., PaLao MoreNo, G., op. cit., p.17.

5 Adquiere por ello relevancia para el mercado cubano, como pafs con esas caracterfs-
ticas en el concierto econémico mundial.

6 Véase CaBANELLAS DE LAS CUEvAS, GUILLERMO. Contratos de Licencia y Transferencia
de tecnologia en el Derecho Econdmico (22. ed.). Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 2010,
p- 31; Borana AGrRA, MANUEL. “Investigacién e Innovacién como factores de crecimiento
econémico y bienestar social”. En: C. VARGAS VASSEROT. Régimen Juridico de la Transfe-
rencia de Resultados de Investigacidn. De la Ley Orgdnica de las Universidades a la Ciencia,
la tecnologia y la Innovacién. Madrid, 2012, pp. 57-75.

7 MARTINEZ-PACHECO, BELKYS; VARGAS-CHAVES, [VAN y SAaLGaDO-FiGUEROA, EDUARDO.
“El contrato de transferencia de tecnologfa: caracterizacién e importancia estratégica”.
Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, vol. 14, n°. 2, 2018, p. 24.

REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N.° 32 - JULIO -DICIEMBRE DE 202I - PP. 233 - 259 235



Elizabeth Bausa Caballero

examinar estos mecanismos contractuales en las operaciones de transferencia de
tecnologias y conocimientos, apostando por una construccién doctrinal que tribute
al perfeccionamiento de los sistemas de Propiedad Intelectual, particularmente el
cubano, en términos de gobernanza.

Para satisfacer el objetivo propuesto se emplearon métodos propios de las inves-
tigaciones sociojuridicas: el tedrico juridico para el adecuado abordaje conceptual
del objeto de estudio y el exegético analitico para evaluar alcance y sentido de las
normas juridicas en contexto. También se utilizé la técnica de revisién bibliogréfica
para contrastar verazmente posicionamientos cldsicos y actualizados.

I. TECNOLOGIA Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
PROTEGIBLES EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Las tecnologfas protegidas por derechos de Propiedad Intelectual, mediante sus
diversas modalidades, operan en el trdfico econémico como un medio esencial
para el titular cuando, por si mismo o mediante terceros, las coloca en el trdfico
econdémico. El cardcter dinamizador que ejerce la transferencia de tecnologfas y
conocimientos implica un planteamiento técnico juridico adicional que considere
la valorizacién de las innovaciones, en forma de creaciones intelectuales protegibles
mediante derechos de Propiedad Intelectual (p1), vinculados en su explotacidn.
Se pretende asi fortalecer la necesaria competitividad de los diferentes actores en
aras del desarrollo econémico.

La tecnologia y sus resultados, en su dimensién juridica y como consecuencia
principal de la actividad inventiva e innovadora, cuenta con una tutela legal diver-
sa, en la que prima la regulacién relativa a la 1 en su sentido mds amplio (abarca
los derechos de autor y conexos, asi como los derechos de propiedad industrial)®
y la especial atencién a los acuerdos de transferencia de tecnologfa, a los fines de
su transparencia y previsibilidad’. No obstante, siguiendo en este punto a Palao
Moreno, esta nocién merecerfa una aproximacion amplia, mds alld de su estricta
vinculacién a los derechos de p1, refiriéndose también a los conocimientos que
otorguen la capacidad de poder hacer uso de ellos a fin de explotarlos'. Por tanto,
tecnologfa englobarfa conocimiento resultante de la actividad inventiva, derechos
de 1 resultantes, innovacién subsiguiente, asi como la informacién y habilidades
tendentes a hacerla operativa para su explotacion.

Al afrontar el concepto transferencia de tecnologia se constata, también, la
existencia de una concepcién amplia y de otra restringida. La primera se refiere

8 Véase OTERO GARCIA-CASTRILLON, C. “Retos para la proteccién transfronteriza de los
derechos de propiedad intelectual”. En E. SErraNno GOMEz (dir.). Cuestiones de derecho
de autor en la Unidn Europea. Madrid: Reus, 2017, p. 5; Parao Moreno, G., op. cit.,
p. 24; DE MiGUEL Asgnsto, P A. Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial (22
ed.). Pamplona: Aranzadi, 2000, p. 38.

9 MARTINEZ-PACHECO, BELKYS er al., op. cit., pp. 26-27.

10 Parao Mogreno, G., op. cit., p. 28.
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a todos los actos de transmisién juridica de derechos de propiedad industrial,
intelectual y know how, incluyendo también los signos distintivos y disefios
industriales. No obstante, en un sentido mds restringido, es la expresién que se
emplea tnicamente para la transmisién de los derechos de propiedad industrial
que protegen las creaciones técnico-industriales, a saber, patentes de invencidn,
modelos de utilidad, certificados complementarios de proteccién, topografias de
los productos semiconductores, de los derechos de propiedad intelectual que pro-
tegen los programas de ordenador y del £row how referente a todas las creaciones
técnico-industriales. Segtin esta concepcidn, la transmision de signos distintivos y
de disefio industrial quedarfa fuera del concepto marco''. Independientemente a
ello, en la prdctica general, este tipo de contrato en sentido restringido implica la
cesién o licencia del signo distintivo.

Posiciones diversas en la doctrina evidencian la multidimensionalidad termi-
noldgica de la transferencia de tecnologfa'?, en tanto que concepto complejo cuyas
plasmaciones obedecen a la disciplina desde la cual se adopte o respecto a la cual
se aplique. El término, segtin Vargas Vasserot, describe la transferencia formal de
derechos de uso y explotacién de los descubrimientos e innovaciones resultantes de
las investigaciones cientificas que tienen lugar desde cualquier entidad: publica o
privada®. Afiade que no se circunscribe a la tecnologfa, considerando mds correcto
hablar de transferencia del conocimiento, aunque, quienes ligdndola inexorable-
mente a una actividad previa de investigacién, prefieren referirse a transferencia
de resultados de investigacién'®. Con ello se pondera la cooperacién entre institu-
ciones de investigacién e industria, lo que, conectado al progreso tecnoldgico, es
un elemento competitivo presente en las politicas actuales’. Sobre este particular
afirma Botana Agra que un reto al que ha de hacerse frente en la sociedad del

11 DE Lima AssaFiM, J. A transferencia de tecnologia no Brazil. Aspectos contratuais e
concorrenciais da propiedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, Instituto de
Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (1p1us), 2005, pp. 18 y
ss; GARCIA VIDAL, ANGEL. “La transferencia de tecnologia en el marco de la transmisién
de empresa”. En: ANGEL CARRASCO PERERA y JosE MARfA ALVAREZ ARJONA, Adgquisiciones
de empresa, 4*. ed. Pamplona: Aranzadi, 2013, pp. 461-552.

12 Transferencia de tecnologia se refiere al conjunto de procesos que permiten que
el flujo de conocimientos cientificos, técnicos y empiricos entre las diferentes partes
interesadas, como los gobiernos, el sector privado, las instituciones financieras, las ins-
tituciones de investigacién o educacién sean aplicados sistemdticamente a la elaboracién
de un producto o servicio (PINEDA, DUARTE; PoNCE, GuzMAN y Huaca, 2016), ciz. pos.,
YumiBaNpa MONTIEL, LARRYET ez al. “El papel de la transferencia internacional de tec-
nologfa en los sistemas nacionales de innovacién de los paises en desarrollo”. Revista
Ecociencia, n° 1, 2020, p. 6.

13 VarGAas VasseroT, CARLOs. “La transferencia de Resultados de investigacién: tercera
misién de la Universidad”. En: C. VARGAS VASSEROT. Régimen Juridico..., op. cit., p. 79.

14 Varcas VAsseroT, Carros. “La transferencia de Resultados...”. En: C. Varcas
VASSEROT, op. cit.,p. 80.

15 A propésito del sobredimensionamiento del término y el rol de las Universidades
véase ARROYO AraRriciO, Aricia. “Titularidad y proteccién de las invenciones de origen
académico. La Propiedad Industrial e Intelectual de origen académico y su transmisién
a terceros”. En: C. VARGAS VASSEROT, Régimen Juridico..., op. cit., pp. 109 -145.
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conocimiento es la proteccién juridica del conocimiento util'é, a través de los
derechos de p1, pues la tecnologia y sus resultados, en su dimensién juridica y
como consecuencia principal de la actividad inventiva e innovadora, cuenta con
una tutela legal diversa.

Cabanellas de las Cuevas refiere que la transferencia de tecnologfa solo tendrd
lugar cuando, por poder usarla mds eficientemente el adquirente que el transmisor,
tal adquirente esté dispuesto a pagar un precio por ello superior a la rentabilidad que
el transmisor obtendria en el drea de produccién geogréfica y de tipo de producto
reservado al adquirente de tecnologfa'’. Otros autores' la consideran un proceso
continuo en el que el saber hacer, la experiencia y los equipos tecnoldgicos fluyen de
una institucién a otra; con lo cual el término comprende el proceso de aprendizaje
para entender, utilizar y replicar las tecnologfas adquiridas, incluyendo la capacidad
para escogerla, adaptarla e integrarla a las condiciones locales del receptor.

En términos operativos, Heinzl" afirma que el proceso de transferencia implica
tres componentes:

— El objeto de transferencia: la tecnologia codificada, en el sentido que se cons-
tituya en una herramienta para acometer una tarea, dispositivo, disefio, proceso,
arte o know-how.

— El medio de transferencia: la forma de codificacién de los objetos de trans-
ferencia, a saber, el empaquetado, visible para el receptor de la tecnologfa, como
prototipos, patentes, protocolos, estudios, principios de diseio documentados,
especificaciones, flujos de trabajo, certificados, reportes, etcétera.

— El mecanismo de transferencia: la forma en la que el producto es transferido,
contrato, spin-off de investigacién, licenciamiento.

Témese en cuenta que estos procesos pueden ser analizados desde diferentes
dpticas y en atencién al cumplimiento de diferentes objetivos de politica legislati-
va®, por lo que su abordaje debe ajustarse al dmbito normativo afectado.

Un elemento importante para ello es la vinculacién entre el emisor y el receptor
de la transferencia, ya que en las operaciones participan actores ptiblicos y privados.

16 El conocimiento se genera e interesa en tanto sea capaz de producir una utilidad
para la sociedad. Comprende conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas que
aplican para resolver problemas concretos de una organizacién, empresa o sociedad, y
que encierran un valor tangible en el mercado. Borana AGra, MANUEL. “Investigacién e
Innovacién como factores de crecimiento econémico y bienestar social”. En: C. VaRrGAs
VASSEROT, Régimen Juridico..., op. cit., pp. 56-57.

17 Véase CaBaNELLAS DE LAs Cukvas, G., op. cit., p. 31.

18 Véase LoNDONO GALLEGO, J.; VELASQUEZ RESTREPO, S.; ViLLA RODRIGUEZ, M.; FrRANCO
Cuartas, E, y Viana RuUa,N. “Identificacién de Tipos, Modelos y Mecanismos de Trans-
ferencia Tecnolégica que apalancan la innovacién”. Revista Cinrex, xxii1, 2018, pp. 13-23.

19 Heinzi, J.; Kor, A. L.; OranGe, G.; y Kaurmann, H. R. “Technology transfer
model for Austrian higher education institutions”. 7he Journal of Technology Transfer,
vol. 38, n.° 5, 2013, pp. 607-640. Cir. pos. BECERRA, PaurLiNa. “Hacia la construccién
de un marco conceptual para las oficinas de transferencia tecnolégica universitarias:
exploracién a las variables a través de una revisién de la literatura reciente”. Revista
Divulgatio, Perfiles académicos de postgrado, vol. 3, n.° 8, 2019, p. 109.

20 Parao MogrenNo, G., op. cit., p. 29.
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Esto distingue transferencia horizontal (entre empresas que pertenecen al mismo
sector y que son competidoras) de transferencia vertical (entre entidades oferentes
de tecnologfa, como entidades de investigacién publicas, y el sector productivo, sin
existir una relacién de competencia entre ellas)?'. Destaca el rol de universidades
y centros de investigacién, publicos o privados, como principales impulsores de la
generacién y transferencia de conocimiento y tecnologfa, tendiendo puentes con
los sectores productivos® para responder juntos a las crecientes demandas sociales.

A priori, se advierte la necesidad de articular redes multidisciplinarias y alian-
zas®, contando con capacidad institucional y de gestidn, en la que no se involucre
solamente al investigador, sino que conecten otros elementos que hagan posible
un enlace eficaz con la industria, el gobierno y la sociedad. La comercializacién
de productos patentables, por ejemplo, revela que la patente, como objeto de ne-
gocios jurfdicos, adquiere mayor connotacién mediante su explotacién, cuando el
titular decide convertir en redituable su derecho, en predios del derecho privado®,
incrementando el acervo tecnolégico con la divulgacién de las invenciones.

De la revisién de documentos de la omr1 y el Centro de Comercio Interna-
cional, se advierte que la transferencia de tecnologfa puede ocurrir en diferentes
sentidos. A saber, la adquisicién, comercializaciéon de tecnologfas hacia el exterior
y la transmisién de tecnologfas entre entidades nacionales, siendo una de las for-
mas mds visibles la relacién establecida entre universidades y empresas®. Puede
afirmarse que la posibilidad unilateral de la empresa de desarrollar totalmente su
propia tecnologfa es un escenario cada vez mds raro en contextos de interopera-
tividad tecnoldgica. De lo anterior se colige que siempre existird cierto grado de
transferencia para acceder a los activos tecnoldgicos (tecnologfa y conocimiento),
necesarios para innovar, mediante los mecanismos de transferencia que considere
mds adecuados.

21 Ibid., p. 52.

22 Se ha reflexionado sobre la relacién de la universidad con el sector productivo en
términos de aplicacién del conocimiento cientifico-técnico en colaboracién con las em-
presas y las administraciones publicas. VAzQuez Gonz&Lez, EDGAR RENE. “Transferencia
del conocimiento y tecnologfa en universidades”. Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales
y Humanidades, México, n.° 83, 2017, p.77.;

23 Véase CONTRERAS VILLAVICENCIO, DULCE MARIA; SUAREZ GuUTIERREZ, EVELIO,
MoRreNo CRUzZ, MARTHA MILAGROS y CORREA ALvAREZ, PASCUAL. “Propiedad Industrial
para la gestién de la Ciencia, Tecnologia e Innovacién en Empresas Estatales Cubanas”.
La Propiedad Inmaterial, n.° 23, 2017, pp.154-155.

24 Es relevante que incluso se confirme esta faceta privada en los tratados internacio-
nales, que son contentivos de obligaciones internacionales para los Estados signatarios y
miembros de la omc. El Acuerdo TRIP en su predmbulo califica el general de los dere-
chos de Propiedad Intelectual como manifestaciones de derecho privado. Véase GERvAIs,
DANIEL J., The TrRIPs Agreement: drafting history and analysis, 4th edn. Croydon: Sweet &
Maxwell, 2012, p. 154; Pires DE CArRvALLO, NUNO. 7he 7riPs Regime of Patent Rights.
London-The Hague-New York: Kluwer Law International, 2005, p. 33.

25 Véase MORAN MARTINEZ, L.; RoMERO SUAREz, P. y ObpRrRiozora GUITART, J.,
“Metodologfa para la gestién de la adquisicién de tecnologias”. Ingenieria Industrial, vol.
xxx1v, n.° 3, 2014, pp. 265-276.
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El mecanismo de transferencia constituye un componente del proceso, relativo
a la forma en la que el producto (tecnologfas y/o conocimiento) es transferido,
distinguiéndose del objeto y el medio como otros componentes del proceso. Pu-
diera concluirse, desde esta segmentacién, que en el componente “mecanismos”
la dimensidn juridica de las operaciones alcanza especial relevancia, a los efectos
de perfeccionar, equilibrar y armonizar el flujo de transferencia. Sin embargo, con
relacién a la configuracién, interpretacién y ordenacién juridica de los mismos a
escala global, no se percibe una tendencia uniforme, lo que amerita profundizacién.

II. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS

Las relaciones dindmicas entre los diferentes actores que intervienen en las opera-
ciones de transferencia de tecnologfa se efectdan, conforme se ha dicho, mediante
complejos y diversos mecanismos. Estos asumen, estructural y formalmente, fiso-
nomias flexibles para hacer efectiva la vinculacién econédmica-empresarial respecto
a los resultados protegibles.

Los mecanismos no son utilizables por cada uno de los generadores o usuarios
de la tecnologfa, ni sirven para cualquier circunstancia econémica. No por obvia,
esta precision es menos relevante. Con frecuencia, los actores en el trfico econd-
mico emplean variedad de formas en funcién de las caracteristicas particulares del
proceso de transferencia, el contexto econémico y el sector del mercado en que
se desenvuelven. Se conjugan en las operaciones de transferencia de tecnologfas
diversas figuras tradicionales, contractuales, de configuracién societaria, mecanis-
mos correctores de los sistemas de Propiedad Intelectual, sobre todo en predios
del sistema de patentes.

Becerra afirma que “el proceso de transferencia de tecnologia involucra el
intercambio de conocimientos y tecnologias a través del movimiento de personas
y/o artefactos y la disposicién de estructuras materiales, cognitivas o legales, con
el objetivo de producir un impacto positivo en personas, procesos, tecnologfas e
infraestructura™.

Aunque tradicionalmente el concepto de transferencia de tecnologia” se ha
referido a la gestién y comercializacidn de la p1 creada esencialmente por entidades
publicas, en los tltimos tiempos, como se ha enunciado, estd evolucionando hacia
el de transferencia de conocimiento. Ello trasciende al objeto y alcance funcional
de los mecanismos para la explotacién de los derechos derivados de creaciones
intelectuales. La amplitud radica en englobar mds dimensiones de transferencia,
ademds de la tecnoldgica, como por ejemplo la personal, social o cultural; mds

26 BECERRA, PAULINA. Hacia la construccion de un marco conceprual para las oficinas. ..,
op. cit., p. 109.

27 Conceptualmente, involucra diferentes fases: absorcién y aprendizaje, adaptacién al
medio ambiente y necesidades locales, la asimilacién de las mejoras o adelantos poste-
riores y, finalmente, la generalizacién (LUTTERAL, 2016), ciz. pos., YUMIBANDA MONTIEL,
LARRYET et al., op. cit., p.7.
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objetos de transferencia, ademds de los que necesitan de una adecuada proteccién de
propiedad industrial e intelectual, como el saber hacer personal o las publicaciones;
mds mecanismos de transferencia, ademds de las licencias, contratos de investiga-
cién o creacién de empresas, por ejemplo, la formacién o movilidad de personal®.

Es quizds en el estudio de los mecanismos donde la transferencia de resultados
protegibles y derechos en el dmbito de la pr aduce mayor interés para el derecho
como ciencia, toda vez que alcanza extremos claves para su ordenacién juridica:
la tutela administrativa desde los incentivos que aportan las politicas publicas; la
delimitacién constitutiva y funcional de las personificaciones juridicas de que se
trate; el régimen juridico aplicable a las disposiciones contractuales en la materia.
Con esta perspectiva, se hace necesario tomar postura respecto a tales extremos. La
definicién del sistema categorial relativo a la materia en tal sentido es relevante en
su adecuada interpretacion, para asi cumplir con la finalidad del otorgamiento de
derechos de exclusiva y promover su explotacién en términos econémicos. Sobre
este particular acierta Botana Agra al afirmar que un reto al que ha de hacerse frente
en la sociedad del conocimiento es el relativo a la proteccién juridica de que puede
ser objeto el conocimiento util”, a través de los derechos de Propiedad Intelectual.

Tomando en cuenta la amplitud de los escenarios en que puede ocurrir la
transferencia, los mecanismos utilizados por generadores y/o usuarios en estas
operaciones pueden ser disimiles en su concepcién y asimilacion regulatoria.
Entre los mds generalizados se encuentran, con cardcter de estructuras de apoyo a
la transferencia de tecnologfa: oficinas de transferencia de resultados de investiga-
cién (OTRI), parques cientificos y tecnoldgicos, centros tecnoldgicos, incubadoras
tecnoldgicas, fundaciones universidad-empresa, FUE, spin off; start up, consorcios
de patentes, clearing house. Mientras que, para dinamizar la transferencia, con
cardcter instrumental-formal se utilizan: férmulas de cooperacién tecnoldgica,
asistencia técnica y servicios; movilidad de personal; creacion de empresas de base
tecnoldgica, generalmente como resultado de un proceso 1+D; alianzas tecnoldgicas;
adquisiciones y fusiones; compraventa de equipamiento; acuerdos de licencia y
cesiones, franquicias, incentivos fiscales.

28 European Commission. Metrics for Knowledge Transfer from Public Research Organisa-
tions in Europe. Report from the European Commission’s Expert Group on Knowledge Transfer
Metrics, 2009. Disponible en: http://ec.europa.eu/invest inresearch/pdf/download_en/
knowledge_transfer_web.pdf

29 El conocimiento se genera e interesa en tanto sea capaz de producir una utilidad para
la sociedad (conocimiento dtil). Los resultados de la investigacién o de la actividad
cientifica solo alcanzardn este estatus si es que al conocimiento generado se asocia una
aplicacién o utilizacién prédctica del mismo, resultando de esta algtin beneficio o provecho
para la sociedad. Comprende as{ los conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas
que sirven y se aplican para resolver problemas concretos de una organizacién, empresa o
la sociedad misma, y que encierran un valor tangible en el mercado. Borana AGra, M.
“Investigacién e innovacién como factores de crecimiento econémico y bienestar social”.
En: C. VARGAS VASSEROT, Régimen Juridico de la Transferencia..., op. cit., pp. 56-57.
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Estudios relacionados con este tema sefialan dos enfoques tedricos: uno
orientado a los canales de transferencia® ocurridos a nivel organizacional y un
segundo, relativo a lo que se genera al interior de instituciones desarrolladoras
de 1+D, universidades o centros de investigacion, institutos cientificos, etcétera.
También distinguen dos lineas de mecanismos: la primera estd relacionada con
el intercambio de informacidn, esencialmente académica, y la segunda se orienta
hacia la comercializacién de la tecnologia’'.

Desde su concepcidn instrumental, afirma Gonzdlez Sabater, los mecanismos
de transferencia de tecnologfa son modalidades de cooperacién empresarial entre
diferentes socios o proveedores utilizadas para acceder a la tecnologfa y el cono-
cimiento, as{ como para compartir sinergias en el dmbito de la innovacién, 1+D
y el conocimiento competitivo®”. En este contexto, mecanismos estructurales e
instrumentales se combinan en atencién al alcance y finalidad de las operaciones
de transferencia.

En el primer grupo se asocian personificaciones juridicas creadas para la
explotacién de los derechos ya referidos a nivel institucional. En el segundo, las
licencias, cesiones, transferencias y acuerdos de cooperacién para la explotacién
en el mercado de los bienes inmateriales protegidos por las diferentes modalidades
de la Propiedad Industrial.

No obstante constituir la dimensién contractual de los mecanismos de
transferencia el eje del presente andlisis, se colige que los propios acuerdos de
transferencia pueden engendrar estructuras societarias, tradicionales o especifi-
camente creadas a tales fines (Empresas de Base Tecnoldgicas (EBT), start-ups,
spin-offs, Joint Venture) a razén de la regulacidn societaria, tributaria, o de la
inversién extranjera prevista en cada ordenamiento®. La adaptabilidad de estas
personificaciones juridicas en su dimensién estructural y funcional, asi como la

30 Véase MORAN MAaRrTINEZ, L.; RoMERO SUAREZ, P., y ODpRIOZOLA GUITART, J. “La
gestién de la Propiedad Industrial en la transferencia de tecnologfa: andlisis en Cuba”,
Revista de Derecho, U. d. Norte, Ed., 2011, pp. 160-183.

31 Segun Gurbiel, “los canales de transferencia de la tecnologfa son los medios entre los
participantes particulares en el proceso”. Ellos incluyen la forma de adquirir la tecnologia
(compra, préstamo) y otros importantes factores relacionados con el proceso (flujos de
personas, documentacién, productos, capital). La transferencia tecnolégica es conducida
a través de diferentes canales y diferentes entes. Véase GURBIEL, R. Impact of innovation
and technology transfer on economic growth: the Central and Eastern Europe experience,
2002, cit. pos., YUMIBANDA MONTIEL, LARRYET ez al., “El papel de la transferencia inter-
nacional...”, op. ciz., p. 8; SANCHEZ REGLA, A.; OrTiZ GUZMAN, A.; MONSERRAT PEREZ,
M., y P€rez Taria, S. “Mecanismos de transferencia de tecnologfa como elementos del
fortalecimiento”. Nova Scientia. Revista de Investigacion de la Universidad de la Salle Bajto,
vol. 11, n.° 22, 2019, pp. 246-273.

32 GONZALEZ SABATER, JAVIER. Manual de Transferencia de tecnologia y conocimiento,
22, ed. Espafa: Instituto de Transferencia de Tecnologfa y Conocimiento, 2011, p. 46.

33 Véase MARTIN AREsTI, PrLar. “Empresas de base tecnolégica (spin off/ start up).
Creacién y cesién de derechos y participacién de investigadores y universidades en el
capital y gestién”. En: E. CarBajo GascON y M.M. Curro Poro (dirs.). Propiedad inte-
lectual y transferencia de conocimiento en universidades y centros piblicos de investigacion.
Valencia: Tirant lo Blanch, Ediciones Universidad de Salamanca, 2018, pp. 593-615;
PaLao MogreNo, G., op. cit., pp. 31-32.
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complejidad técnica de las figuras contractuales, con trascendencia a su negocia-
cién, imponen un particular tratamiento a los derechos de p1. Ello condiciona la
interpretacion del contenido de las operaciones de transferencia y la resolucién
de los conflictos sobrevenidos.

De lo anterior se concluye que los mecanismos alcanzan dimensiones clave.
La primera, subjetiva, constitutiva o institucional, relativa a las personificaciones
juridicas de naturaleza publica o privada que interactdan en el proceso como es-
tructuras de mediacién o apoyo a la transferencia. La segunda, de mayor interés
para el presente estudio, adquiere una connotacién formal, instrumental, relativa a
las figuras legales, de naturaleza generalmente contractual, asumidas para modelar
y modular las relaciones, de cardcter horizontal y vertical, en la operacién, desde
la complejidad de sus objetos de transmision hasta sus variantes: intercambio,
cooperacion, licenciamiento, adquisicién. La explotacién de derechos relativos a
la p1 es plataforma de andlisis para estas cuestiones.

III. EXPLOTACION DE DERECHOS Y MECANISMOS CONTRACTUALES
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS

La afirmacién sostenida de que los derechos de Propiedad Intelectual recaen sobre
bienes intangibles®® significa que pueden ser objeto de tantos negocios juridicos
como el derecho permita. Con ello se asume que una parte consiente transferir
tecnologfa y/o conocimiento y la otra parte consiente recibirlo. Por tanto, para que
pueda llevarse a cabo, se necesitan mecanismos instrumentales que se corporifican
via contractual para satisfacer el objetivo.

En esta linea de pensamiento opina Gonzdlez Sabater que el objetivo de la
transferencia de una determinada tecnologfa es posibilitar que el receptor utilice la
tecnologfa en las mismas condiciones y con los mismos beneficios que el proveedor,
para sus propdsitos de innovacién tecnolégica. Por lo que, de hecho, hablar de
transferencia implica que exista un acuerdo consensuado, en forma de licencia,
proyecto, incorporacién de personal, etcétera, entre el proveedor y el receptor de
la tecnologfa para este fin®. Pudiera decirse que, en si misma, es resultado de la
articulacién de complejas operaciones que hacen necesario regular, 4 priori, todo
el proceso como un negocio juridico. Precisamente, entre las caracteristicas mds
relevantes del marco juridico en que se desenvuelve todo el proceso, Cabanellas
destaca la coexistencia de derechos exclusivos sobre determinadas tecnologfas pa-
tentadas con la muy imperfecta proteccién otorgada a los conocimientos técnicos

34 Casi todos los derechos de propiedad intelectual son susceptibles de transmisién,
exceptuando las indicaciones de procedencia y los derechos morales de autor. En el
Convenio de Munich sobre concesién de patentes europeas, de 15 de octubre de 1973,
en su articulo 71, se consagra la posibilidad de transferir la solicitud de patente y en el
los articulos 72 y 73 la de ceder y licenciar la patente ya otorgada.

35 GONZALEZ SABATER, JAVIER, op. cit., p. 30.
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no patentados y la fuerte limitacién a la autonomfa contractual de las partes™.
Ello obedece a las trabas innecesarias que impone la dindmica internacional a la
circulacién de tecnologfa y a la libre competencia. No obstante, la jerarquia de los
bienes inmateriales®” en el actual panorama econémico y empresarial estd fuera de
toda discusion, siendo cada vez mds frecuentes en la prictica negocial internacional
actos de explotacién mediante la utilizacién de formas contractuales complejas®.

Los derechos resultantes pueden ser adquiridos, transferidos, renunciados, libe-
rados, licenciados, arrendados o vendidos. Tras la configuracién de estos derechos
como un derecho de exclusién se encuentra la libertad de comercio que legitima a
explotar y comercializar bienes y servicios. De ello deriva que el titular disponga,
por ejemplo, del derecho de oponerse a quienes sin su consentimiento fabriquen,
usen y comercialicen los resultados de las creaciones intelectuales o utilicen signos
idénticos o similares a su marca sobre bienes o servicios con similitud a aquellos
para los que la tiene registrada.

El concepto de explotacién de derechos de Propiedad Industrial adquiere
una connotacién esencialmente comercial. Para que exista explotacién local no
se requiere fabricacién, sino que basta la comercializacién. Consecuentemente,
cualquier obligacién de explotar vendrd determinada en principio por el interés
publico relacionado con la satisfaccién y abastecimiento del mercado. Ello remite
a una concepcién amplia de la explotacién del derecho, pues el énfasis reside en la
satisfaccion del mercado sin discriminacién entre importaciones y produccién local.
Este planteamiento consolida la tendencia por la cual la explotacién del derecho
abandona su inicial cardcter de requisito exigible al titular para la conservacién del
derecho, para calificar su ausencia como un posible abuso del privilegio concedi-
do en la medida que afecte al mercado para el que se concedié. De manera que
es en sede de derecho de la competencia donde habrdn de establecerse los casos
y circunstancias en los que la utilizacién del derecho, en especial el de patente,
constituya un abuso®.

Se puede afirmar entonces que los bienes respecto a los cuales recaen los
contratos de licencia y transferencia de tecnologia tienen existencia juridica y
valor en virtud de un conjunto de reglas que limita el acceso de terceros, sea
por via de la confidencialidad o de la exclusividad que otorgan las patentes®.
Esto implica que quien transfiere derechos sobre tecnologfa, patentada o no,

36 Sobre las caracteristicas del marco juridico de la transferencia de tecnologia, véase
CABANELLAS DE LAS Cukvas, G., op. ciz., p. 10.

37 Relativo a las creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados,
se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia
econémica son objeto de una tutela juridica especial. GOMEZ SEGADE, J. A. E/ secreto
industrial, Know how. Concepto y proteccion. Madrid: Tecnos, 1974, pp. 73-74.

38 GUERRERO GAITAN, MANUEL. Los contratos de transferencia internacional de tecnologia.
América Latina, Estados Unidos y la Unién Europea. Bogotd: Universidad de Externado
de Colombia, 2014, p. 65.

39 Véase OTERO GARCIA-CASTRILLON, CARMEN. E/ comercio Internacional de medica-
mentos. Madrid: Dikinson, 2006, pp. 70-75.

40 CaBANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Contratos de Licencia y transferencia. .., op. cit., p. 13.
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se enfrenta al hecho de que esta transferencia implica un debilitamiento en
la exclusividad en que se basa el valor de los bienes objeto de las operaciones.
Ello se constituye en una particularidad regulatoria de la explotacién de estos
derechos via contractual.

Lo dicho converge en el derecho de licencia que ostenta el titular de la patente
y que le permite la posicién de licenciante en la relacién juridica que se establece
con un tercero. Este derecho resultard indicativo de la posicién juridica del licen-
ciatario, como derecho a la explotacidn licita. El tercero que adquiere la condicién
de licenciatario resulta legitimado para explotar la invencién patentada con el
alcance que se determina en el contrato y bajo las condiciones que el licenciante
fija, en atencién a la mayor o menor extensién en su ejercicio®’. Ahora bien, la
exclusividad de la explotacién quedard determinada por el titular, en atencién al
contrato y las estrategias de gestién en el dmbito econémico.

La configuracién del derecho de licencia como derecho en cabeza del licencia-
tario, de contenido positivo y correlativo con la facultad de explotacién, permite
fijar el alcance objetivo del derecho de explotacién que concede la licencia y que
es expresion de su alcance. Con clara incidencia sobre el contenido negativo del
derecho de patente, el de prohibir a terceros mediante el 7us prohibendi, la primera
repercusion es que se invalida frente al licenciatario, legitimdndolo para explotar
con el alcance que defina el contrato. El derecho de explotacién debe adoptar como
referente de su configuracién legal el catdlogo de las facultades de explotacién
expresadas en los actos de explotacién directa o indirecta que le estdn permitidos
al titular con cardcter exclusivo, y que permite a su vez el ius prohibendi.

La interpretacién del contenido contractual deberd determinarse mediante la
correlacién del derecho de explotacién en exclusiva con actividad administrativa
de fomento del desarrollo cientifico y tecnoldgico, con el cual se traduce al dmbito
positivo el catdlogo negativo, de actos prohibidos permitidos al titular, como ex-
presién de la doctrina de los actos de explotacién. El fundamento de esta técnica
interpretativa yace en teorfas de los actos de explotacién directa, que se incluirfan en
el catdlogo prohibitivo®. La obligacién de explotacién debe inferirse del contrato,
entonces, cuando se incluya de forma expresa o derive de su contenido dispositivo.

Ante lo expuesto se puede afirmar que la dimensién de las facultades relativas
a la explotacién de los derechos resultantes de las creaciones intelectuales encuen-
tra su anclaje y amparo en la p1. Para que ocurra la transferencia de tecnologia y
conocimiento, los bienes intangibles objeto de transaccién deben estar protegidos

41 Profundizar al respecto en GUEVARA FERNANDEZ, ERNESTO. Gobernanza del sistema
de patentes en Cuba mediante los mecanismos correctores ex post. Tesis presentada en opcién
al grado cientifico de doctor en Ciencias Juridicas, Facultad de Derecho, Universidad de
Oriente, Santiago de Cuba, 2018 (no publicada).

42 La teorfa de los actos de explotacién es la que fija este aspecto. En relacién con
la doctrina de los actos de explotacién véase FERNANDEZ Novoa, C.; OTERO LASTRES,
J. M. y BotaNa AGRrRa, M. Manual de Propiedad Industrial, 22 ed. Madrid: Marcial Pons,
2013, pp. 160-167.
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por esta. Sus postulados no deben contraponerse a los de la transferencia, para
asi favorecer la circulacién del conocimiento técnico, mediante los mecanismos
adecuados a los imperativos de cada entidad y en pos del equilibrio de intereses
relativos al valor de la tecnologfa y los conocimientos que se generan o adquie-
ran. Para que sea legitima esta transmision, las facultades del titular deben estar
reconocidas y respaldadas por los sistemas de p1, asi como sus limites. Por ello los
mecanismos de naturaleza contractual, a pesar de sus notas comunes, se expresan
de disimiles formas.

IV. NATURALEZA CONTRACTUAL DE LOS MECANISMOS
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS.
FIGURAS CONTRACTUALES ESENCIALES

Los contratos se consideran el mecanismo primario para la transferencia de tecno-
logia y conocimiento, que se formaliza en un conjunto de cldusulas y condiciones
negociadas®. Uno de los extremos mds dificiles de negociar es el precio, al tener
las partes diferentes visiones respecto al valor de la tecnologia y su efectividad para
satisfacer las necesidades comerciales de que se trate. A esto se suma que las distintas
fases de la transferencia, relativas al aprendizaje, adaptacién y asimilacién de las
potenciales mejoras, son también complejas y de dificil prediccidn.

Una parte de la doctrina estima que los contratos de transferencia de tecnolo-
gfa tienen una naturaleza auténoma, tomando en cuenta las caracteristicas que se
atribuyen a este tipo de acuerdos. Guerrero Gaitdn afirma:

Los contratos aqui comprendidos son sinalagmdticos o bilaterales, ya que imponen de-
rechos y obligaciones reciprocas entre las partes contratantes [...] son de tracto sucesivo,
al establecer prestaciones reiteradas como el pago de regalias con una periodicidad esta-
blecida segin diversos criterios como niveles de venta, dividendos obtenidos, unidades
producidas, etc. 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 tecnologfa objeto del acuerdo®.

Las razones para conferirle un tratamiento conjunto a estas modalidades contrac-
tuales no se limitan al campo tedrico, también tienen un fundamento préctico,
dado que no suelen presentarse de forma aislada, sino que se complementan®.

43 LUTTERAL, PATRICIO. La transferencia internacional de tecnologias, 2016, p. 24, cit.
pos. CAMPANA ENDARA, ADRIANA SOLEDAD. Transferencia de tecnologia a través de los
contratos de licencia de patentes. Tesis en opcién al grado cientifico de doctora en Cien-
cias juridicas, Pontificia Universidad Catdlica del Ecuador, Facultad de jurisprudencia,
Quito, 2019, p. 42.

44 GUERRERO GAITAN, MANUEL. “Tipologia de los contratos de Transferencia de Tec-
nologia”. La Propiedad Inmaterial, n°. 13, 2009, pp.199-252, pp. 204-205.

45 A manera de ejemplo, Guerrero Gaitdn considera la relacién entre dos empresas en
el marco de un contrato de franquicia, que involucre un acuerdo de confidencialidad en
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Las licencias y otros negocios juridicos propios de la transferencia de tecnologfas
y conocimientos constituyen figuras contractuales complejas, que, si bien encuen-
tran su anclaje conceptual en la Propiedad Intelectual, exhiben una naturaleza
instrumental a los fines del derecho privado, de ah{ que se remita el estudio de sus
elementos conceptuales al derecho de contratos. El marco econémico de la creacién
y circulacién de las tecnologfas y el conocimiento es otro elemento sin el que no
pueden ser adecuadamente comprendidas, impregndndose esta perspectiva en los
elementos de definicién de las figuras.

Las licencias de patentes, de conocimientos técnicos, informacién confidencial o
secretos empresariales han sido las figuras contractuales de transmisién de derechos
intelectuales y bienes inmateriales que han soportado el desarrollo de la transferencia
de tecnologfa en su expansién contractualista, en su posicionamiento doctrinal y
metodoldgico como nucleo de la misma, cuando posturas mds expansivas inclu-
yen una variada gama de figuras. La distincién entre ellas suele ser relativamente
arbitraria®. Raro es encontrar licencias de patentes puras. Son generalmente
contratos mixtos?, por lo que la peculiar naturaleza del objeto debe considerarse
al interpretar su contenido clausular, pues, “desde una perspectiva prictica, estos
acuerdos ofrecen una gran complejidad, incorporando habitualmente elementos
de distintos tipos contractuales™®. Ello apunta a otro de los extremos a considerar
en su complejidad téenica, la tipicidad® o atipicidad™ de los mismos. En esta

sus etapas iniciales, un contrato de una licencia de patentes y assistencia técnica en su fase
de desarrollo, y una etapa final en la cual las empresas decidan dar lugar a una operacién
joint venture. Véase GUERRERO GAITAN, M., Tipologia de los contratos..., op. cit. p. 205.

46 Véase CaABANELLAS DE LAS Cukvas, G. Contratos de Licencia y de transferencia de
tecnologia en el Derecho privado. Buenos Aires: Heliasta,1994, p. 21.

47 De manera muy heterogénea, los autores agrupan bajo esta ribrica aquellos en los
que se presenta un cierto grado de combinacién, tanto de elementos contractuales como
de contratos propiamente dichos. Parece el mds ajustado aquel que los define como una
combinacién de prestaciones correspondientes a contratos diferentes que dan origen a
un dnico contrato, distinto de los elementos que lo conforman. Véase CAMarRa CARRA,
Bruno LEoNARDO. “Apuntes a la clasificacién de los contratos en tipicos, atipicos y mix-
tos”. Revista Electrdnica del Instituro de Investigaciones “Ambrosio L. Gioja”, afio 11, n.° 3,
2008, pp. 123-128; VAzQuEz PEREZ, ARsUL JosE. “Articulos 314 y 315”. En: LEONARDO
B. PErREzZ GALLARDO (coord.). Comentarios al Cédigo Civil cubano, tomo 111.- Libro Ter-
cero. Derecho de obligaciones y contratos, vol. 111. La Habana: Félix Varela, 2017, p. 5.

48 GUERRERO GAITAN, M., Tipologia..., op. cit., p. 204.

49 La tipicidad contractual es la forma en la que el ordenamiento juridico asigna nombre
y disciplina legal a determinadas expresiones del intercambio econémico-patrimonial Znzer
vivos, sustentada en la autonomia de la voluntad y la buena fe, que por su regularidad e
importancia el Estado considera principales o paradigmdticas. Apud. ALTERINI, ATILIO A.
Contratos civiles, comerciales y de consumo. Teoria General. Buenos Aires: Abeledo — Perrot,
1999, p. 186; HiNesTROSA, FERNANDO. “Autonomia privada y tipicidad contractual”,
Revista de Derecho Privado, Universidad Externado, n°. 24, 2013, pp. 8-9;

50 En cualquier caso, la denominacién debe estar acompafada de una disciplina juridica
que exprese sus efectos jurfdicos. En consecuencia, un contrato puede tener nombre y ser
atipico, ergo, contrato atipico y contrato innominado no son sinénimos. Véase PARELLA-
pA, Carros A., “Contratos atipicos”. En: Javier H. WaJNTRAUB, SEBASTIAN Picasso y
JuaNn M. ArLTERINI (coords.). Instituciones de Derecho Privado Moderno. s/l: LexisNexis
- Abeledo-Perrot, 2001, p. 500; JaramirLrLo J., Carros IGgnacro. “La interpretacién del
contrato en el derecho privado colombiano. Panordmico examen legal, jurisprudencial y
doctrinal”. En: CarrLos ALBERTO Soto Coacuira (director). Tratado de la interpretacion
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linea de pensamiento y tomando en cuenta sus constantes mutaciones debido a
los avances tecnoldgicos, Palao sostiene que “resultan complejos y esencialmente
cambiantes, siendo habitual su atipicidad y también diverso el modo en el que las
instituciones delimitan el contorno de este tipo de acuerdos™'. De este modo el
referido autor acertadamente concentra en tres los contratos principales: los con-
tratos de cesidn, los de licencia y los de prestacidn de servicios, definiendo como
contratos de transferencia de tecnologfa, en un sentido amplio,

aquellas relaciones en las que su objeto lo constituye la puesta a disposicién de un
determinado derecho de p1 derivado de tecnologfa, o su desarrollo, por parte de su
titular, generalmente sin la transmisién de su titularidad, para su explotacién por la
parte receptora, habitualmente a cambio de una contraprestacién econédmica (un
canon o una regalfa, que puede consistir en un pago de dinero o en especie) aunque
igualmente pueda llevarse a cabo a titulo gratuito en un marco colaborativo de inves-
tigacién; pudiéndose extender esta categorfa incluso a aquellos servicios o productos
que se relacionan con este tipo de acuerdos y que los facilitan®.

El contrato de licencia de patentes, como constructo ideal para la circulacién
de tecnologia, queda sujeto a especificidades en su estudio juridico que deben
atenderse. Se trata de un contrato de alta complejidad regulatoria, a razén de los
elementos técnicos, los intereses publicos de la tecnologia sobre la que verse y los
privados de titular que motivan su celebracién. El contenido del contrato define
el alcance de la explotacién por parte del licenciatario de la patente, asi como las
condiciones de dicha explotacién. Martin Aresti afirma que

las cldusulas que el esquema prestacional de la licencia de patentes introduce, se susten-
tan en la libertad de dotar al contrato de la configuracién que responda a los intereses
de las partes contratantes. Destaque tiene la autonomia de la voluntad, que presiden
la configuracién del contrato y sus cldusulas con finalidad integradora del contrato®.

Al carecer de regulacién legal exhaustiva, el contrato de licencia de patentes es
calificado como una suerte de terreno ignoto*, calificativo de Di Cataldo. Sin
embargo, pueden encontrarse referencias en su configuracién legal de diverso
origen, en la legislacién de patentes, de la competencia y de los contratos mer-
cantiles en general.

del contrato en América Latina, tomo 11. Lima: Grijley — Universidad del Externado —
Rubinzal-Culzoni, 2007, pp. 1003-1004.
51 PaLao MogrenNo, G., op. cit., pp. 58-59.

52 Ibid., p. 59.

53 Véase MARTIN ARESTI, PILAR. La Licencia Contractual de Patente. Pamplona, Espafa:
Aranzadi, 1997, p. 43.

54 D1 CaraLpo, VINCENzo. “Contratos de licencia, obligacién de uso y cldusulas
restrictivas de la competencia’. Actas de Derecho Industrial y derecho de autor (ap1), n°
30, 2009-2010, pp. 212.

248 REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N.° 32 - JULIO -DICIEMBRE DE 202I - PP. 233 - 259



MECANISMOS CONTRACTUALES EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGAS Y CONOCIMIENTOS.
PERSPECTIVA CRITICA PARA LOS SISTEMAS CUBANOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Se alertaba que los contratos de licencia no encuadran en las categorias tradicio-
nales de figuras contractuales. La doctrina de raigambre latina convida a evitar toda
calificacién o encuadre estricto, en consideracién de los caracteres de la tecnologfa
y la diversidad de situaciones de orden tecnoldgico y econémico que cubren los
contratos de licencias de patentes y de derechos de Propiedad Industrial en sentido
general. Como recomendaba Gémez Segade, “debe huirse de toda calificacién
genérica y aprioristica, y considerarse como un contrato sui generis”>. Atendiendo
a lo hasta aqui dicho, se trata de contratos de gran flexibilidad, abiertos a su uso
mdximo en funcién de la circulacién, transmisién y adquisicion de la tecnologfa,
conjugando su extensién publica y privada.

La nota definitoria para atribuirles naturaleza mixta o conexa® radicard entonces
en la autonomia de la causa o funcién econémica de cada contrato. Si hay unidad
de causa, habrd solo un contrato; si hay maltiples causas, habrd varios contratos,
pudiendo asumirse el contrato mixto como construccién terminoldgica apropia-
da. Ello no soslaya la existencia de redes contractuales en materia de p1, dada la
conveniencia de la conjuncidn de varios de ellos. Adquiere esta situacién juridica
especial relevancia y funcionalidad en la articulacién de contratos de intermediacién
o colaboracién, asi como en el comercio internacional y a través de las modalidades
de la inversién extranjera. El encuadre definitivo de las operaciones dependerd de la
interpretacién integral de la intencién de las partes y la funcién econémica de los
acuerdos en relacién. La especializacién de la regulacién contractual de la patente
se acredita como opcién viable desde esta dptica dadas sus complejidades técnicas
y las realidades tecnoldgicas y comerciales que pretenden regular.

Otra de las particularidades regulatorias de la explotacién de estos derechos
derivados de la tecnologfa via contractual se aprecia en las restricciones impuestas
al adquirente, asi como a los efectos derivados a terceros y al tréfico econémico.
Lo anterior conduce a los mecanismos correctores ex post relacionados con la
transferencia de tecnologfas y conocimientos a partir de la legislacién en materia de
patentes, destacando la inclusién en no pocas normas de las anotaciones registrales
sobre titularidad y acuerdos de licencias, asi como la revisién dictaminadora de
disposiciones del contrato en relacién con las cliusulas no permitidas.

El espectro de situaciones que cubren las cldusulas contractuales y el riesgo
de transformarse en abusivas es permanente en el ejercicio de las patentes, en las
tipologfas de cldusulas incluidas en contratos de licencias de patentes™ y figuras
contractuales con las que se vincula en el dmbito mds abarcador de transferencia de

55 Véase GOMEZ SEGADE, JOsE A. Tecnologia y Derecho. Estudios juridicos del Prof.
Dr.h.c. José Antonio Gdémez Segade recopilados en ocasidn de la conmemoracién de los xxv
anos de cdtedra. Madrid: Marcial Pons,2000, p. 474.

56 Martin Aresti, respecto a la conexidad: “en el marco de los contratos de transferencia
de tecnologia no resulta dificil, en principio, localizar este fenémeno contractual”. Véase
MARTIN ARESTI, PILAR, 0p. cit., p. 119.

57 Véase MarTIN AREsTI, PILAR. “Capitulo xv. Transferencias, licencias y gravdmenes”.
En: A. BErcoviTz RoDRIGUEZ-CANO (dir.). La nueva Ley de Patente. Ley 24/2015, de 24
de julio. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 357-358.
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tecnologfa en forma de contratos mixtos o cldusulas accesorias referidas a know-how
o conocimientos técnicos. La calificacién de cldusulas como abusivas se expresa
como mecanismo de intervencién publica en el ejercicio privado de la patente,
limitando la autonomia de la voluntad de las partes para ordenar el tréfico juridico
econdmico. La técnica legal empleada ofrece un instrumento de catalogacién y
prohibicién de estas cldusulas, funcionando como mecanismo ex ante a considerar
para la nulidad de disposiciones contractuales ex post.

En cuanto al mecanismo de las anotaciones de operaciones de transferencia
de patentes, la amplitud del precepro legal, junto a la prictica que ha situado a
la autoridad administrativa en posicién de dictaminar diversos esquemas nego-
ciales de adquisicién de tecnologias por mandato ejecutivo, ha conducido a una
interpretacién excesiva de las facultades para intervenir en sede privada, con la
consecuente limitacion de las facultades del titular y a la funcién de los contratos,
ya condicionada por disposiciones, como las cldusulas de exclusividad de los con-
tratos®®. En el dmbito iuscomparado se identifican sistemas obligatorios, facultativos
u opcionales de anotacién. En tal sentido, la seguridad juridica del mecanismo
de anotacién es una salvaguarda adicional que no puede desvirtuar el sentido de
la actividad privada, por lo que no puede erigirse en una limitacion excesiva a la
actividad contractual.

La complejidad técnica de las tecnologias, tedrica de los tipos contractuales,
los extremos regulatorios, las multiples variaciones en cuanto a temas considerados
previstos en el objeto de regulacién en las cldusulas, la relevancia econémica de las
tecnologfas y su impacto en el desarrollo doméstico y en el comercio internacio-
nal, sugieren que las autoridades nacionales, administrativas o judiciales revisen el
esquema dispositivo de las licencias de patentes.

Se puede afirmar entonces que los bienes respecto a los cuales recaen los con-
tratos de licencia y transferencia de tecnologfa tienen existencia juridica y valor en
virtud de un conjunto de reglas que limita el acceso de terceros, sea por via de la
confidencialidad o de la exclusividad que otorgan las patentes™. Esto implica que
quien transfiere derechos sobre tecnologia, patentada o no, se enfrenta al hecho de
que esta transferencia supone un debilitamiento en la exclusividad en que se basa
el valor de los bienes objeto de las operaciones. El derecho de explotacién debe
configurarse legalmente a partir del catdlogo de facultades de explotacion expresadas
en los actos de explotacién directa o indirecta que le estdn permitidos al titular con
cardcter exclusivo, debiendo atender las restricciones aludidas, asi como los efectos
derivados a terceros y al trifico econémico. Con lo cual, la naturaleza contractual
del mecanismo de transferencia de tecnologfa trasciende al negocio per se, alcanza
todo el proceso. Cuba no escapa a estas realidades y sus problemdticas.

58 Cfr. Cuba, Decreto-Ley n°. 290/2011, articulo 9.1.
59 CaBANELLAS DE LAS Cukvas, G. Contratos de licencia..., op. cit., 2010, p. 13.
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V. APUNTES EN LA MATERIA A PROPOSITO DE LA REGULACION
EN CUBA. DISPOSICIONES CONTRACTUALES DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN LOS NEGOCIOS ]URfDICOS

Las politicas legislativas con que cada pais trata el tema de la transferencia de
tecnologfa se establecen, entre otros imperativos, en funcién del cardcter pro-
ductor o receptor que se ostente. También obedecen a principios y prioridades
que a cada Estado interesa preservar, al modelo econémico a que responden
y a la técnica legislativa que siguen. La historia resefia que la transferencia de
tecnologfa en América Latina y el Caribe estd matizada por dependencia hacia
paises mds avanzados y con un mayor desarrollo tecnoldgico. Esto provoca que
se restinga la capacidad de generar conocimientos cientificos y tecnoldgicos, o
en general desarrollar la llamada alta tecnologfa en sistemas empresariales como
es el cubano.

No obstante, Cuba ha intensificado sus esfuerzos por armonizar con la préctica
internacional en esta materia. Los sistemas de p1 y la transferencia de tecnologfa
han experimentado una transformacién desde la promulgacién de un nuevo pa-
quete normativo® que pretende caminar en esa direccién. En materia de patente,
el resultado incuestionable ha sido una legislacién modernizadora, en consonancia
con las obligaciones internacionales, que hizo suyas las flexibilidades instauradas
en la regulacién para paises en vias de desarrollo, muchas relacionadas con los
mecanismos correctores ex post. Se declara la atenuacién del excesivo efecto mo-
nopdlico desde el predmbulo: enfrentar toda conducta que constituya un ejercicio
abusivo de las patentes para preservar los intereses sociales del Estado y pueblo
cubano. La Constitucién de 2019 en su articulo 21, en franca sintonfa con lo
dicho, promueve una politica educativa, cientifica y cultural que marque el avance
de la ciencia, la tecnologfa y la innovacién como elementos imprescindibles para
el desarrollo econdmico y social, implementando formas de organizacién, finan-
ciamiento y gestion de la actividad cientifica.

La implementacién normativa de las obligaciones juridico internacionales del
Acuerdo TrIP introduce formulaciones y justificaciones basadas en aproximaciones
tebricas y experiencias prdcticas ajenas, o, en otro sentido, construcciones propias
de otros escenarios, con lo que se imponen reglas que responden a un contexto
de economia de mercado integrado al sistema multilateral del comercio. Como
es posible advertir, dicha concepcidn difiere de la que conducia al sistema cubano

60 Este proceso inicia con la nueva legislacién reguladora de las invenciones, el
Decreto-Ley No. 290 “De las invenciones y dibujos y modelos industriales”, de 20 de
noviembre de 2011, Gaceta Oficial de la Repiblica de Cuba, Ordinaria, n.° 2, de 1 de
febrero de 2012, copia corregida, Gacera Oficial de la Repiiblica de Cuba, Extraordinaria,
n.° 24, 16 de abril de 2012.

61 Constitucién de la Republica de Cuba, proclamada el 10 de abril de 2019, Gaceta
Oficial de la Repiiblica de Cuba, Goc-2019-406-Ex5.
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establecido con el derogado Decreto-Ley No. 68 de 1983/°? y el basamento de la
tutela de la creatividad intelectual. No obstante, sus articulos 184 y 185 sentaron,
para los organismos de la Administracién Central y las empresas, obligaciones
relativas a la imposicidn de cldusulas restrictivas en negociaciones para adquisicién
de tecnologfas.

La promulgacién de los Decretos-Leyes No. 336 y 337 del 2016, en vigor desde
octubre de 2018, en lo referido a las disposiciones contractuales susceptibles de
interpretarse como mecanismos instrumentales en las operaciones de transferencia
de tecnologfa, se advierte,  priori, una fragmentacién en el régimen juridico vi-
gente y la indefinicién de una sistemdtica clara en cuanto a las obligaciones de las
partes respecto a contratos de propiedad intelectual. Se revelan asi problemas de
tipicidad contractual con relacién a la configuracion de las modalidades previstas
en ley. Todo lo cual requiere de profunda investigacion. Asimismo, son reguladas
insuficientemente las cldusulas anticompetitivas que deben ser evitadas en los
contratos sobre Propiedad Intelectual. El impacto de esta materia en la inversién
extranjera supone un reto ain mayor. Las atribuciones de titularidades y derecho
a remuneracién en los acuerdos académicos tampoco han quedado totalmente
despejadas.

La primera preocupacién nace del objeto mismo de la regulacién, las disposi-
ciones contractuales de propiedad industrial que se deben incluir en los negocios
juridicos para la adquisicién de tecnologfa y en los acuerdos de colaboracién que
impidan, limiten o distorsionen abusiva o injustificadamente el desempefio indus-
trial y comercial (articulo 1.1, DL 336). Claramente reduccionista del concepto
amplio no solo de los contratos y/o acuerdos de transferencia, también del objeto
de dichos contratos como elemento esencial de los mismos y de la Propiedad
Intelectual en general.

Aunque el articulo 2.1. define negocios juridicos que implican la concertacién
de contratos de licencia y cesién para la adquisicién de tecnologfa no incorporada,
basados en solicitudes o derechos de propiedad industrial o en informacién no
divulgada, o en ambos; contratos para la adquisicién de tecnologfa incorporada
y acuerdos para la colaboracién econémica y cientifico-técnica, opta el legislador
por una técnica legislativa que atenta contra la coherencia y sistemdtica normativa.
Escoge preservar el catdlogo de figuras contractuales de naturaleza econémica de los
Decreto Ley 304/2012 “De la contratacién econémica” y Decreto 310/2012 “De
los tipos de contrato” (igualmente comprometiendo el cardcter mercantil de estas),
matizando el contenido en razén de la materia. Desatiende, de alguna manera, la

62 Decreto-Ley No. 68 “De Invenciones, Descubrimientos cientificos, Modelos indus-
triales, Marcas y Denominaciones de origen”, de 14 de mayo de 1983, Gaceta Oficial de
la Repiiblica de Cuba, Extraordinaria, n.° 10, 14 de mayo de 1983. Derogado.

63 Decreto-Ley No. 336/2016 “De las disposiciones contractuales de propiedad indus-
trial en los negocios juridicos” y Decreto-Ley No. 337/2016 “De la proteccién contra
las prdcticas desleales en materia de propiedad industrial”, de 30 de junio de 2016, en
Goc-2018-507-EX40.
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especializacién y complejidad en estos negocios, que ameritan una regulacién de
mayor alcance. En igual sentido, no parece acertados el empleo de los términos en
los que ancla la norma nacional la delimitacién de los tipos contractuales referidos
(tecnologfa incorporada y no incorporada e informacién no divulgada).

Otro de los extremos a tomar en cuenta es el estatus legal de los actores que
concurren en concepto de mediadores o interfaz del proceso de transferencia y
adquieren personificacién legal en las manifestaciones experimentales actuales®.
La promulgacién del Decreto No. 363 de 2019!°”, asi como las Resoluciones 286
y 287 del 2019°°), muestran los primeros avances en la ordenacién de este particu-
lar. Aun asi, las organizaciones de las estructuras de gestién carecen de contornos
definidos y de soporte legal suficiente para su generalizacién. Ello precisa de un
estudio zuscomparado de esquemas y prdcticas que consideren el hecho de que las
universidades cubanas no cuentan con estructuras juridicas apropiadas a estos fines,
digase star-up, spin-off; asociaciones, fundaciones, personas civiles o empresas de
base tecnoldgica. Las particularidades cubanas exigen un régimen juridico ajustado
a los requerimientos del tema y el contexto nacional.

Sin embargo, estas relaciones demandan un dmbito regulatorio que permita
dinamizarlas en términos de gobernanza® desde una perspectiva legal. Para ello
debe entenderse la gobernanza de los sistemas de Propiedad Intelectual en rela-
cién con la transferencia de tecnologfa como elemento esencial para contribuir
al impacto de las creaciones intelectuales. La definicidn de los roles en el sistema
de patentes cubano resulta también esencial y estd llamado a evolucionar hacia
modelos colaborativos que capitalicen la funcién de las patentes en el contexto
nacional, tomando en cuenta la ya referida apertura al reconocimiento de actores
heterogéneos.

Algunas variantes serfan, en la actividad de gestién, desplegar actividades de
intermediacién con licenciatarios para estudios de factibilidad. De igual forma,

64 Un ejemplo lo constituyen las relaciones en la Universidad de las Ciencias Informd-
ticas, que muestra una experiencia funcional de primer nivel por iniciativa gubernamental.

65 Decreto No. 363/2019 “De los parques cientificos y tecnolégicos y de las empresas
de ciencia y tecnologia que funcionan como interface entre las universidades y entidades
de ciencia, tecnologfa e innovacién con las entidades productivas y de servicios”, en
Gaceta Oficial de la Repiiblica de Cuba, Ordinaria, n.° 86, de 8 de noviembre de 2019.

66 Resolucién 286/2019 “Reglamento para la organizacién y funcionamiento del
Registro nacional de Entidades de Ciencia, Tecnologia e Innovacién”, en Gaceta Oficial
de la Repiiblica de Cuba, Ordinaria, n.° 86, de 8 de noviembre de 2019 y Resolucién
287/2019 “Reglamento para el sistema de programas y proyectos de Ciencia, Tecnologia
e Innovacién”, en Gaceta Oficial de la Repiiblica de Cuba, Ordinaria, n.° 86, de 8 de
noviembre de 2019.

67 Obsérvese la referencia a la gobernanza de la Propiedad intelectual respecto a las
tecnologfas como desafio identificado por las organizaciones internacionales, sobre todo la
omrl1. Francis Gurry, en relacién con tal enfoque, destaca la naturaleza multidimensional
de los problemas motivados por los avances “rdpidos y potencialmente radicales” de las
tecnologfas”. Véase omri, “El futuro de la propiedad intelectual: desafios y oportunidades.
Entrevista a Francis Gurry”. ompr Revista, n.° 5, octubre 2017, pp. 3-7; GURRY, FrRANCIS.
“The Evolution of Technology and Markets and the Management of Intellectual Property
Rights”. 72 Chi. Kent L. Rev, 1996, pp. 369 y 378; GUEVARA FERNANDEZ, ERNESTO. Gober-

nanza del sistema de patentes en Cuba mediante los mecanismos correctores ex post, op. cit.
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pueden legitimarse actores con experticia en la negociacién de la transferencia,
sobre todo en la adquisicién de tecnologfas, que estd declarada como prioridad en
el contexto de actualizacién del modelo econémico cubano en sectores tecnold-
gicos. Para las universidades, es igualmente crucial la explotacién de las patentes
obtenidas en investigaciones, debiendo fortalecerse el vinculo con el sector em-
presarial. La oportunidad que brindan estos modelos se afianza en la apertura
y redisefio de nuevos actores econémicos, siendo inminente alcanzar niveles de
experimentacion, creatividad organizativa y funcional para la actividad de 1+D+i
en el contexto cubano.

VALORACIONES FINALES

La aplicacién y explotacién de resultados obtenidos en forma de innovaciones
tecnoldgicas constituye un reto importante para la articulacién de los mecanismos
de transferencia de tecnologfa, especialmente los de naturaleza contractual. Si bien
no resulta uniforme la comprensién y regulacién de los mismos, es innegable su
utilidad préctica en las operaciones negociales que viabilizan el proceso de transfe-
rencia de este tipo de bienes, lo que se reconoce en instrumentos internacionales y
ordenamientos internos. No obstante, la regularidad apunta a que la explotacién
de los derechos conferidos en este dmbito es llevada a cabo por medio de diferentes
figuras juridicas, frecuentemente atipicas, mixtas y con un alto grado de compleji-
dad. Ello depende de la materia técnica que se regule, las prestaciones acordadas, la
heterogeneidad de los sujetos-partes y el contexto econdémico-politico que define
prioridades y alcance del desarrollo tecnoldgico.

Las licencias, cesiones, transferencias y servicios derivados de estas operan
como figuras genéricas para la explotacién en el mercado, de los bienes inmate-
riales protegidos por las diferentes modalidades de la p1 en sentido amplio. La
complejidad técnica de los instrumentos impone un particular tratamiento a
los derechos, condicionando su interpretacién. La diversificacién de las normas
juridicas en razén de materias y modalidades de proteccidn de creaciones inte-
lectuales segmenta la regulacién juridica, particularizando su aparato clausular.
De ahi que deben atender no solo los aspectos sinalagmdticos internos, en el sen-
tido de precisar derechos, obligaciones y garantias inter partes, sino que resultan
potencialmente interesantes al comercio internacional y al progreso social, en su
dimensién puablico-privada.

El comercio bajo condiciones reforzadas de propiedad intelectual, tal como se
recoge en el espiritu del Acuerdo sobre los ApPIC 0 el Acuerdo TRIP, no constituye
una condicién per se para facilitar la transferencia de tecnologfa hacia los paises
en desarrollo. El flujo de la tecnologfa desde y hacia polos tecnoldgicos superiores
precisa del reforzamiento, desde las politicas internas de los paises, de instrumentos
juridicos y mecanismos de transferencia que potencien el desarrollo de tecnologfas
propias y el uso eficaz de la tecnologfa extranjera.
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Cuba no escapa a ello, advirtiéndose la necesidad del perfeccionamiento del ré-
gimen juridico aplicable a la materia, para la adecuada configuracién, interpretacién
y aplicacién de los mecanismos de transferencia de tecnologfas y conocimientos
de naturaleza contractual. El enfoque de gobernanza para el contexto cubano re-
sulta ttil, toda vez que propicia una indagacidn en los actores involucrados en las
operaciones de transferencia de tecnologfa y conocimiento, tomando en cuenta
la naturaleza de sus intereses, asi{ como la participacién incremental de actores
fordneos e inversionistas. Todo lo cual requiere de la construccién de un enfoque
particular para sostener el balance de intereses publicos y privados.
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