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Los conocimientos intangibles
como 1nversion extranjera

Rafael Pérez Miranda

Los tratados internacionales de libre comercio y

los bilaterales de proteccion de inversiones estan
alterando la naturaleza de los instrumentos que
protegen a los autores e inventores por sus obras e
inventos, caracterizando a los mismos como derechos
de propiedad, en un principio, y otorgando luego a los
mismos la caracteristica de inversion, protegiéndolos
como bienes materiales, tangibles, permitiendo que
los conflictos se saquen de la jurisdiccion y de su
sometimiento al derecho nacional. Se contradice

la aplicacion de los Tratados de Berna y de Paris, e
incluso del Acuerdo ADPIC de la OMC, que exigen trato
nacional, con la solucion de los conflictos aplicando
el derecho emergente de un tratado especifico y como
norma supletoria el derecho internacional. Similares
disposiciones se recogen en los borradores del
Acuerdo de Libre Comercio para América (ALCA).

The international agreement about the bilateral Free
Trade, to protect the investments is disturbing the
nature of the instruments that protect to the authors
and inventors because of their works and instruments,
distinguishing themselves at the beginning as rights
of property, and then granting the attribution of
investment, protecting them as a real state properties,
allowing that their conflicts take them out the
jurisdiction and the national rights.

This is against the applying of the Berna and Paris
agreements and still the ADPIC and OMC agreements
requirying special attention in the solution of these
conflicts applying the righ of an specific agreement
aswell as a support rule in the international right.
Similar decisions are collected in the rough drafts
about the Free Trade agreement for América (ALCA).

SUMARIO: 1. Presentacion. 2. La mundializacion y el libre flujo de capitales. 3. La proteccion de la inversion
extranjera. 4. Condicionalidad social. 5. Adopcion del léxico en los tratados internacionales. 6. Las propuestas de
articulado en el ALCA. 7 Efectos de la asimilacion de la propiedad intelectual en la inversion. 8. El caos legislativo.
Bibliografia.

1 « Presentacion

En la década de los sesenta, se hablaba de la tecnologia
como una mercancia, y a partir de la materializacion
arbitraria de un bien intangible, se hacia referencia en
la doctrina, e incluso en las leyes, a la importacion
de tecnologia cuando se cedia un derecho sobre una
patente, por el solo hecho de que siendo su titular un
residente en el exterior se debia realizar una trans-
ferencia de divisas para el pago de las regalias. No
se tenia en cuenta que los conocimientos técnicos,
la tecnologia, se encontraba descrita en la patente
registrada en el pais, por lo cual no se la importaba,
solo se contrataba la autorizacion para su utilizacion,

explotacion, con el titular de los derechos patrimonia-
les. De la misma manera, y abusando de la analogia,
se hablaba de “tecnologia incorporada” haciendo
referencia a los avances tecnologicos de las adquisi-
ciones de unidades de produccion con tecnologia de
punta entregadas llave en mano.

En los ultimos afios, y en especial a partir del
acuerdo TRIP’s (Acuerdo sobre Propiedad Inte-
lectual vinculada al Comercio —ADPIC- en la
Organizacion Mundial del Comercio -OMC) se
ha generalizado la denominacion de Propiedad
Industrial para identificar los derechos otorgados a
los inventores respecto al privilegio de explotacion
exclusiva de su invencion. A posteriori, olvidando
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El gobierno mexicano no puede expropiar una patente registrada primero en el extranjero.

que se trata de una analogia, se pretende otorgar a
este privilegio la proteccion absoluta del derecho de
propiedad. Estamos ante una enunciacion inserta en
los titulos de las leyes y en el texto de los tratados
que no siempre se traduce en definiciones o en con-
secuencias directas, sino en un elemento importante
que puede ser util para la interpretacion judicial y
administrativa, pero también resultar nociva si no
se aclara con precision que se trata solo de eso, de
una analogia.

En México se modificé de raiz la legislacion en
analisis, y también se sustituy6 el nombre de la Ley
de Patentes y Marcas (1942) por el de Ley de Inven-
ciones y Marcas (1976) y por primera vez se incluyd
la denominacion de Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Industrial en 1991, cuando se realizaron
profundas reformas orientadas a adaptar el sistema
nacional a las exigencias que se preparaban en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), y éste a su vez se sustituyo por el de Ley
de Propiedad Industrial a secas (1994).

La inmaterialidad del bien, que sustenta los
privilegios por el registro regulado y aceptado por
los regimenes juridicos nacionales, motiva que este
derecho de propiedad no pueda ser expropiable, lo
cual resulta sin duda contradictorio. El gobierno
mexicano no puede expropiar una patente regis-
trada primero en el extranjero (es decir, no puede
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expropiar el 95% de las patentes) ya que implicaria
una aplicacion extraterritorial de sus decisiones, el
unico recurso que le queda es retirarle parcialmente
la proteccion nacional otorgando una licencia obliga-
toria por falta de explotacion o por utilidad publica,
limitada estrictamente al territorio nacional y sin
posibilidad de que se exporte el producto patentado
o resultante del proceso patentado. La creacion de la
institucion de licencia compulsiva por utilidad pu-
blica se sustenta, precisamente, en la imposibilidad
de expropiacion. La ley de 1976 de manera expresa
declaraba que las patentes eran expropiables, para-
ddjicamente, era la Ginica disposicion que vinculaba
la propiedad con las patentes; esta disposicion fue
eliminada en la actual legislacion, a partir de la
version base de 1991.

Una consecuencia importante de esta primera
enunciacion erronea es que, tratandose de un
derecho de propiedad, podria gozar de la misma
proteccion que goza una cosa, y por tanto una in-
version financiera o material. Es decir, una patente
podria otorgar a su titular un derecho de propiedad
sobre la invencidn; esa invencion, al ser reconoci-
da en un pais ajeno al de residencia del inventor
adquiriria el caracter de una inversion extranjera.
A estas ideas, con una orientacion e intereses
inversos, hacian referencia las normaciones de la
década de los setenta (Pacto Andino, legislacion



argentina) cuando establecian especificamente que
los aportes tecnologicos y las marcas no se podian
contabilizar como inversion real y efectiva (inica
que hacia posible la remision de pagos al exterior)
En Argentina se contabilizaba solo el capital real
para la autorizacion de la repatriacion de capitales,
en el Pacto Andino no se autorizaba la contabiliza-
cion del aporte tecnologico como parte del capital
y en Brasil se lo sujetaba a una valuacion previa
del Banco Central'. Con posterioridad, y a medida
que se iban consolidando las lineas de negociacion
propuestas por los paises exportadores de capital
y tecnologia, comenz6 a preponderar la tendencia
contraria. Una de las primeras instituciones que asi-
milard la propiedad intelectual con la inversion en
materia de inversion extranjera sera el Organismo
Multilateral para la Garantia de Inversiones (OMGI
o MIGA, afio 1986).

Con posterioridad, el Tratado de Libre Comercio
para América del Norte incluiré a los bienes intan-
gibles y, a través de esta enunciacion se define a la
propiedad intelectual e industrial como inversion
en una redaccion no del todo expresa (como lo
seran a posteriori las inclusiones en los tratados
bilaterales de proteccion de inversiones): “...inver-
sion significa:...(g) bienes raices u otra propiedad,
tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con
el proposito de obtener un beneficio econdémico
o para otros fines empresariales...”... Art. 1109.
1. Cada una de las Partes permitira que todas las
transferencias relacionadas con la inversion de un
inversionista de otra de las Partes en territorio de
la Parte, se hagan libremente y sin demora. Dichas
transferencias incluyen: (a) ganancias, dividendos,
intereses, ganancias de capital, pagos por regalias,
gastos de administracion, asistencia y otros car-
gos,...”.2 El modelo se repetira, de manera expresa
y con diversas redacciones, en los Tratados de Libre
Comercio celebrados con posterioridad con otros
paises: “...Inversion: todo tipo de bienes y derechos
de cualquier naturaleza ... tales como: ... derechos
en el ambito de la propiedad intelectual”.

' PEREZ MIRANDA, Rafael - COSTAMAGNA TARTAGLIA,
Elisa. Politicas econémicas sobre inversiones extranjeras y
transferencia de tecnologia en Latinoamérica. Ed. Universidad
Nacional Auténoma de México (UNAM) - ENEP Acatlan. México,
1981.

2 TLCAN, Cap. XI, art. 1139...Definiciones.

Tratado de Libre Comercio suscrito por México con Costa Rica

(Art. 1301).
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Por si hubiera dudas, en el mismo Capitulo XI:
Inversion, dispone el art. 1110. Expropiacion y com-
pensacion, fraccion 7, “Este articulo no se aplica a
la expedicion de licencias obligatorias otorgadas en
relacion a derechos de propiedad intelectual, o a la
revocacion, limitacion o creacion de dichos derechos
en la medida que dicha expedicion, revocacion, limi-
tacion o creacion sea conforme con el Capitulo XVII,
“Propiedad intelectual”. Se debe interpretar a contrario
sensu que, si la expedicion de licencias obligatorias
no se realizan conforme a lo dispuesto en el Capitulo
XVII, se lo considerara una inversion “expropiada”.
El afectado por la licencia obligatoria podra recurrir
al sistema de solucion de controversias previsto en los
arts. 1115 y ss. Del mismo capitulo para que sean ellos
quienes decidan si la licencia obligatoria en debate fue
o no otorgada conforme al capitulo XVIL

En el primer caso expuesto supra [la equivoca
calificacion de propiedad a lo que es en realidad un
privilegios otorgado mediante la patente] el error se
origina en el intento de extrapolar, a partir de un atri-
buto comun, el derecho de exclusividad, los atributos
asignados a una de las instituciones juridicas que
gozan de mayor proteccion en casi todos los sistemas
juridicos, el derecho de propiedad. Por el contrario, en
el segundo caso (decir que la propiedad intelectual es
una inversion) se trata de una disposicion realizativa
(performativa), consistente en hacer algo mediante
una disposicion de una ley o tratado internacional,
algo mas sustancial que aquello que se ha dado en
denominar definicion constitutiva. Si esta norma
realizativa se inserta en un contexto determinado
derivara en consecuencias muy precisas y quizas no
necesariamente deseadas o captadas por el legisla-
dor, que suele atenerse al uso comun de las palabras:
“Se pueden hallar expresiones que satisfacen estos
requisitos y que, sin embargo: a) No “describen” o
“registran nada”, y no son “verdaderas o falsas”; y b)
el acto de expresar la oracion es realizar una accion o
parte de ella, accion que a su vez no seria normalmente

. . . 4
descripta como consistente en decir algo”.

4 AUSTIN, J.L. Cémo hacer cosas con las palabras. Ed. Paidos.
Buenos Aires, Argentina, 1992. pp. 45-46. Ver una aplicacion,
interesante en el campo del derecho, en GARCIA DE ENTERRIA,
Eduardo. Lalengua de los derechos. La formacion del Derecho
Publico europeo tras la Revolucién Francesa. Ed. Alianza
Universidad. Madrid, Espaiia, 1994; pp. 29-31. Si bien la distin-
cién es algo sutil, es necesario diferenciar con precision este tipo
de normaciones performativas de las definiciones como normas
constitutivas a las que hace referencia MENDONCA, Daniel. Las
claves del Derecho. Editorial Gedisa. Barcelona, Espaiia, 2000,
pp. 113 y ss.
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Cuando en los tratados internacionales y en la
legislacion sobre Derechos de Autor se expresa que
“todos los tipos de Programas de Computo son obras
literarias”,” se otorga a los mismos una proteccion de
las mas amplias que otorga el sistema de propiedad
intelectual. Cuando en los tratados bilaterales sobre
proteccion de la inversion extranjera se dice que los
derechos de propiedad intelectual, que incluyen los
de propiedad industrial, son una inversion, se otorga
a estos la proteccion especial que se brinda a la in-
version extranjera. Por si hubiera alguna duda sobre
el alcance que se le pretende dar a esta creacion de
cosas con palabras, los tratados suelen aclarar que las
modificaciones en la forma juridica en que se invier-
ten o reinvierten los bienes no alteraran su caracter
de inversion,® y esta aclaracion interpretativa se con-
sidera en doctrina (y por tanto sera considerada asi
por los arbitros) como clara 'y valida.” Sin embargo,
es muy cuestionable esta exageracion en la potestad
del legislador de crear cosas con palabras.

2 o La mundializacion y el libre
flujo de capitales

El proceso de mundializacion se articula con base
en tres reformas juridicas sustanciales relacionadas
con el derecho internacional:

a) la apertura (forzosa) de los mercados para el co-
mercio internacional y la liberalizacion de la cuenta
de capitales,

b) la proteccion universal de los derechos sobre las
obras y las invenciones, y la obligacion de traducir
de manera detallada esa proteccion en legislacion
nacional;

¢) la proteccion especial de la inversion extranjera.

5 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN . NAF-
TA), art. 1705. 1...(a) todos los tipos de programas de computo son
obras literarias en el sentido que confiere al término el Convenio
de Berna ...”

Art. 1, parrafo 3 del Tratado entre la Republica Argentina y los Es-

tados Unidos de América sobre Promocion y Proteccion Reciproca

de Inversiones.

7 VIVES CHILLIDA, Julio A. El Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Ed. McGraw Hill,
coleccion Monografia-Ciencias Juridicas, Madrid, Espafia, 1998,
pp. 102.
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Ello permite a las grandes corporaciones:

a) seleccionar los paises donde les conviene producir
los bienes en mejores condiciones;

b) hacer circular esos bienes libremente hacia diver-
sos paises sin pagar costos adicionales para que,
si se trata de insumos, se puedan transformar en
bienes finales, actividad intrafirma que se disfraza
de comercio internacional; y

¢) contar en todos los paises con un sistema sélido de
proteccion de las inversiones y en especial de los
privilegios derivados de las tecnologias avanzadas
que han sido patentadas.

3 o La proteccion de la inversion
extranjera

Los dos primeros aspectos (seleccion de paises
donde producir y posibilidad de libre circulacion de
mercancias) han sido cubiertos en su faceta univer-
sal por el Tratado que crea la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC), incluyendo el acuerdo ADPIC
(TRIP'S) y las MIC (Medidas sobre Inversiones vin-
culadas al Comercio). La protecciéon de las inver-
siones extranjeras de manera plena y universal se
intentd realizar a través del Acuerdo Multilateral
de Inversiones en el seno de la OCDE, sin éxito.?
Actualmente esta proteccion, asi como la libertad
de inversion, es otorgada en tratados bilaterales de
proteccion de inversiones y en algunos acuerdos
regionales de libre comercio (un caso importante
en el hemisferio es el Tratado de Libre Comercio
para América del Norte (NAFTA).

La posibilidad de lograr esta proteccion en ni-
veles mas amplios y mas solidos se esta intentando
mediante la incorporacién de un capitulo relaciona-
do con las inversiones en el denominado “Proyecto
Singapur”, en el seno de la OMC y, a nivel regional,
por medio del Acuerdo de Libre Comercio para
América (ALCA).

8 ROBERT, Maryse — Teresa Wetter. Tratados Bilaterales de Inver-
siones del Hemisferio Occidental. En OECD Proceedings. Politicas
de Inversiones en América Latina y Reglas Multilaterales de Inver-
siones. OCDE, Paris, Francia, p. 99.



En consecuencia, se pretende y se esta logrando,
articular una doble pinza de control sobre la Pro-
piedad Industrial:

a) establecer la obligatoriedad de legislar nacional-
mente otorgando una proteccion detallada, am-
plia en materia y tiempo, a las invenciones, y

b) otorgar a los derechos de propiedad industrial
el caracter (instituto) de derecho de propiedad
sobre bienes tangibles, al considerarlos como
una inversion material, amparada por las dis-
posiciones relacionadas con la proteccion de la
inversion extranjera.

Se trata de explotar las necesidades de moderniza-
cion industrial, de ingreso de divisas, de los paises en
desarrollo, a través del comercio internacional, para
exigir una proteccion excepcional a la inversion ex-
tranjera, la cual supera con creces la proteccion que
se otorga a los inversores nacionales y, en el tema que
analizamos en este ensayo, a los titulares extranjeros
de patentes por encima de los nacionales.

4 o« Condicionalidad social

La congruencia del Estado-Nacion con la econo-
mia, el poder politico y el derecho es un objetivo
final de mediano plazo del Mercado Regién y una
aspiracion de largo plazo del Mercado Mundo.
Sin embargo, la incorporacion de todas las mer-
cancias, y de los factores productivos, al proceso
de libre circulacion o flujo, no es simultaneo; las
mercancias del sector primario (en especial las
agropecuarias) suelen ser las ultimas que se afia-
den al flujo transfronterizo libre de prohibiciones
y aranceles, los sectores prioritarios vinculados
a la seguridad nacional (en sentido amplio, com-
prendiendo las areas energéticas, alimenticia o
armamentista) resisten la apertura de la cuenta
de capitales a la inversion extranjera directa, las
subvenciones a la produccion y comercializacion
de bienes exportables son de dificil aplicacion (en
especial cuando se subvenciona toda la produc-
cion y no solo aquella fraccion que se exporta).
Un factor que suele permanecer ajeno a la libre
circulacion transfronteriza es la fuerza de trabajo;
y una regulacion que se resiste a la condicionali-
dad supranacional, por otro lado, es la del medio
ambiente.
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5 « Adopcion del lIéxico en los
tratados internacionales

Ejemplificaremos lo expuesto con estipulaciones del
“Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Confederacion Suiza para la Promocion y Proteccion
Reciproca de las Inversiones (1995); los subtitulos
son nuestros:

a: Disposicion performativa

Articulo 1. Definiciones. Parrafo (3). Inversion sig-
nifica cualquier tipo de activo y particularmente:
frac. (d) derechos de autor, derechos de pro-
piedad industrial (tales como patentes, modelos de
utilidad, diseflos o modelos industriales, marcas
comerciales, indicaciones de origen, “know-how”’

y “goodwill”.

b: Consecuencia de los privilegios que se
otorgan a los inversores extranjeros respecto
a nacionales en caso de expropiacion

Art. 4. Proteccion y tratamiento. Parrafo (1) A las
inversiones de inversionistas de cada Parte les sera
otorgado en todo momento un trato justo y equita-
tivo y gozaran de proteccion y seguridad plenas en
el territorio de la otra Parte, de conformidad con el
Derecho Internacional.

Art. 6. Transferencias. Inc. (1) Cada Parte permitira a
los inversionistas de la otra Parte la transferencia
sin retraso en una divisa de libre convertibilidad
de pagos relacionados con una inversion, particu-
larmente de: (a) ganancias, dividendos, intereses,
ganancias de capital, pagos por regalias, gastos de
administracion, asistencia técnica....

Art. 7. Expropiacion e Indemnizacion. Parrafo (1)
Ninguna de las Partes podra nacionalizar ni
expropiar, directa o indirectamente, una inven-
cién de un inversionista de la otra Parte en su
territorio, ni adoptar medida alguna equivalente
ala expropiacidn o nacionalizacion de esa inver-
sion (“expropiacion’), excepto: (a) por causa de
utilidad publica... (d) mediante indemnizacion
conforme a los parrafos (2) a (4)... Parrafo. (4) La
cantidad pagada el dia del pago no sera inferior
ala cantidad equivalente que por indemnizacion
se hubiera pagado en una divisa de libre conver-
tibilidad en el mercado financiero internacional
en la fecha de la expropiacion, y esta divisa se
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tidas en él, por el inversionista de otra Parte Contratante.

hubiese convertido a la cotizacion de mercado
vigente en la fecha de expropiacion, mas los
intereses que se hubiese generado a una tasa
comercial razonable para dicha divisa hasta la
fecha del dia de pago.

c: Fuero especial aplicando derecho
extraterritorial

Apéndice. Solucion de controversias entre una
Parte y un Inversionista de otra Parte. Articulo
2. Soluciéon de Controversias entre una Parte y
un Inversionista de la otra Parte. Parrafo (2).
Un inversionista de una Parte podra, por cuen-
ta propia o representacion de una empresa de
la otra Parte que sea una persona moral de su
propiedad o bajo su control, directa o indirec-
tamente, someter una reclamacion a arbitraje
(internacional) cuyo fundamento sea que la otra
Parte ha violado una obligacion establecida en
el presente Acuerdo....

Articulo 7. Derecho Aplicable. (1) Un tribunal
establecido conforme a este Apéndice decidira
controversias sometidas a su consideracion de
conformidad con el presente Acuerdo y las demas
reglas aplicables del Derecho Internacional.
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6 o Las propuestas de articulado
en el ALCA

Las estipulaciones citadas precedentemente son una
base minima a partir de la cual el principal titular
de patentes, Estados Unidos de América, realiza
propuestas para avanzar hacia mayores estanda-
res de proteccion, lo cual se refleja en los ultimos
tratados de libre comercio suscritos y, en especial,
en la propuesta mas importante para el hemisferio
americano, el Acuerdo de Libre Comercio para las
Américas. Si bien no hay todavia una redaccion
basica, es muy probable que se parta de la formula
que transcribimos y que es una de las mas completa
del tercer borrador:

Definicion de inversion: Art. 16. Definiciones
basicas.

Se entenderda por “Inversion” los recursos provenien-
tes del exterior al territorio nacional de una Parte
Contratante o reinvertidas en él, por el inversio-
nista de otra Parte Contratante, que constituyan
activos tales como:



a) Acciones, cuotas, u otro derecho de participacion
en sociedades y cualquiera otra forma asociativa
de riesgo compartido, de conformidad con la le-
gislacion interna;

b) Los bienes muebles e inmuebles, derechos de
propiedad y demas derechos reales tales como
arriendos, hipotecas, prendas y otros privilegios,
adquiridos o utilizados con el proposito de obtener
beneficio economico, o para otros fines empresa-
riales; .

¢) Los aportes suplementarios al capital asignado de
sucursales por parte de la matriz,

d) Los derechos de propiedad intelectual tales como
derechos de autor y derechos conexos, patentes,
marcas, nombres comerciales, denominaciones
de origen, indicaciones geogridficas, disefios
industriales, modelos de utilidad, esquemas de
trazado de los circuitos integrados (topografias),
secretos empresariales y los derechos de obtento-
res de variedades vegetales;

e) Las licencias, permisos y demds derechos obte-
nidos conforme al derecho publico, incluidas las
concesiones otorgadas por ley, acto administrativo
o contrato para el ejercicio de una actividad econo-
mica, tales como la, exploracion y explotacion de
recursos naturales o la construccion, conservacion
v mantenimiento de obras publicas;

f) Las reinversiones de utilidades, entendiéndose
éstas como la inversion de las mismas en la propia
empresa que las genera,

g) Las inversiones con recursos en moneda nacional

con derecho a ser transferidos al exterior
Determinacion de la indemnizacion por expropia-
cion. Art. 10. Parrafo 4.
[4. La cantidad pagada por concepto de indem-
nizacion no podrd ser inferior a la cantidad
equivalente [que] de acuerdo al tipo de cambio
vigente en la fecha de determinacion del justo
valor de mercado, [que] se hubiera pagado en
dicha fecha al inversionista expropiado [en la
moneda de libre uso en que se hubiera efectuado
la inversion.] [en una moneda de libre converti-
bilidad en el mercado financiero internacional.]
La indemnizacion incluira el pago de intereses
calculados desde el dia de la desposesion [del
bien expropiado][de la inversion expropiada]
hasta el dia del pago, los que seran calculados
sobre la base de una tasa pasiva o de captacion
promedio para dicha moneda del sistema ban-
cario nacional de la Parte donde se efectia la
expropiacion.|
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Derecho aplicable. [19. Derecho aplicable

1. Un Tribunal establecido conforme a esta Seccion
decidira las controversias que se sometan a su
consideracion de conformidad con [este Capitulo]
[este Tratado] y con las [reglas] [disposiciones]
aplicables del derecho internacional.

Aplicacion a inversiones previas a la firma del Acuer-
do. Articulo 1. Ambito de aplicacion. Parrafo 2.
[2. Este capitulo se aplica tanto a las inversiones
existentes a la fecha de entrada en vigor de este
Acuerdo, como a las inversiones hechas o adqui-

ridas con posterioridad.]

7. Efectos de la asimilacion de la
propiedad intelectual a la
inversion

Resumiremos parte de las ventajas que ofrecen a las
empresas transnacionales el trato especial que otor-
gan a la inversion extranjera los tratados citados:

7.1. Los privilegios que brindan el derecho de autor
o la patente, derivan del reconocimiento del dere-
cho nacional a personas (autores o inventores) que
demuestran haber cumplido una serie de requisitos
para lograr la explotacion en exclusiva de su obra o
invento. Hasta la ley de 1991 (reformada en 1994)
la legislacion mexicana consideraba obligatoria e
irrenunciable la aplicacion del derecho mexicano en
caso de cualquier tipo de conflicto vinculado a esta
tematica, conflicto que debia ser resuelto por jueces
mexicanos. La nueva legislacion permitio aplicar las
disposiciones de los citados tratados, en virtud de
los cuales los titulares de estos derechos que fueran
afectados por el Estado mexicano, podran solicitar
que la discrepancia se dirima en un tribunal arbitral
y no en la justicia mexicana.

En efecto, la propiedad intelectual (comprendien-
do como tal a la propiedad industrial y a los derechos
de autor) tiene uno de los regimenes internaciona-
les mas antiguos (la Union de Paris y la Union de
Berna), pero en ellos se establece el principio de
trato nacional, y se acepta el caracter nacional del
reconocimiento y proteccion de los derechos, ademas
de permitir multiples opciones en la reglamentacion
nacional de cada institucion (patentes, modelos de
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utilidad, disefios). En los tratados de referencia se
agrega al principio de trato nacional el de trato de
inversor de nacién mas favorecida y la obligacion
de otorgar al inversor un nivel minimo de trato,
ademas de ser mucho mas detallistas en la regla-
mentacion de los detalles, como se vera infra. Sin
embargo, se sigue reconociendo el caracter nacional
del otorgamiento de los privilegios a los autores ¢
inventores.

Ahora, a partir de su protecciéon como inversion,
ciertos conflictos sobre propiedad industrial y de-
rechos de autor vinculados a una empresa seran
resueltos por las normas que protegen a las inver-
siones externas, las cuales implican poder recurrir
a tribunales arbitrales internacionales, sin necesidad
de agotar o al menos iniciar la instancia local, si
bien en algunos acuerdos se establece la exigencia
de intentar la solucion ante los jueces nacionales y
solo en caso de que no se dirimiera el conflicto en
un plazo prudencial se podia recurrir a la instancia
arbitral.’

7.2 Si el inversor extranjero tuviera conflictos con el
Estado en que invirtio, puede elegir para la solucion
del mismo entre recurrir a los jueces nacionales o a
tribunales arbitrales internacionales; pero ademas, si
esta ultima fuera la opcién elegida, se debera recurrir
como derecho de fondo al tratado que regula las
conductas de las partes en materia de inversion; en
el caso del Tratado de Libre Comercio para América
del Norte las disposiciones establecidas en el capitulo
XI; también se considerara como parte del mismo,
a estos efectos, las interpretaciones que realice la
Comision del TLCAN (las cuales no son analizadas
ni ratificadas por las instancias legislativas) y suple-
toriamente por el Derecho Internacional. Por tanto,
no seran tenidas en cuenta las disposiciones de la
legislacion nacional en materia de expropiacion y/o
propiedad intelectual (licencias de utilidad publica,
por ejemplo). Disposicidén similar encontramos
en todos los tratados bilaterales de proteccion de
inversiones.'

° Enlo que se ha dado en denominar media Calvo. Ver DI GIOVANNI
BATISTA, Ileana. Derecho Internacional Economico. Ed. Abe-
ledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, afio 1992.

10 Ver sobre ¢l tema GRAHAM, James (Donde se queda la legitima
expectativa de los Estados en los arbitrajes sobre inversion extranjera?
Revista Latinoamericana de Mediacion y Arbitraje, ano 2003, n° 2.
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Se crea, de esta manera, un derecho supranacional
que se basa esencialmente en las disposiciones es-
tablecidas en los tratados internacionales disefiados
por los paises exportadores de capital y con mayor
producciéon de invenciones y obras, los conflictos
seran resueltos conforme a la tradicional opinion
de las empresas transnacionales que, mediante este
mecanismo, deriva en derecho internacional. Al
aceptar en los acuerdos que se aplicara lo pactado a
las inversiones preexistentes, se resuelve la litis sin
tener en cuenta que pudieran haberse realizados las
inversiones en consideracion a un régimen juridico
diferente y que quienes las autorizaron no podian
conocer de regimenes normativos que se admitirian
a posteriori con efectos retroactivos. Es mas, cono-
ciendo la existencia de los tratados, los funcionarios
publicos no podran considerar a estos como respaldo
de sus resoluciones o autorizaciones, por cuanto:

a) el derecho interno los obliga a resolver conforme al
derecho nacional y al principio de trato nacional;

b) en el supuesto de que tomara en consideracion el
tratado que protege a un inversor de una naciona-
lidad determinada, éste a posteriori podria ceder la
inversion a una corporacion de otra nacionalidad,
con lo cual cambiaria el tratado aplicable.

Seria el caso, por ejemplo, de Adventis, radicada
en México como empresa propiedad de inversores
suizos, luego adquirida por SANOFI, empresa de in-
versores franceses; la autorizacion de la fusion solo
es analizada por la Comision Federal de Competen-
cia y no considera en ningiin momento el cambio
de tratado bilateral de proteccion de inversiones
que pasa a regir a una parte importante de la nueva
empresa surgida de la concentracion.

Por otra parte, al establecer los tratados que la
litis se dirimira en razon de lo dispuesto en el mismo
tratado y subsidiariamente de acuerdo con el Dere-
cho Internacional, no se puede oponer la existencia
de otro tratado o de legislaciones nacionales que
definieron las caracteristicas de la inversion. Asi, por
ejemplo, en el supuesto que culminaran exitosamente
los acuerdos de Doha sobre facilidades al trafico
de ciertos farmacos patentados, estas facilidades
no se podrian hacer efectivas si afectaran patentes
consideradas inversiones, de las cuales fuera titular
el nacional de una de las Partes. Los conflictos entre
tratados internacionales siempre han sido dificiles
de resolver, y es habitual en el derecho de la propie-
dad intelectual hallar disposiciones que determinan



que deben prevalecer las disposiciones que otorgan
mayor proteccion, lo cual resultard nocivo para los
paises en desarrollo en los casos en que logren en al-
gunas de las convenciones un trato mas favorable.

Se repetiria lo acaecido a México, al suscribir el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
un afio antes de que entrara en vigencia el Acuerdo
ADPIC (TRIP’s). No se pudo beneficiar de los plazos
otorgados a los paises en desarrollo en el Acuerdo
ADPIC (TRIP’s) para adecuar su legislacion a las nue-
vas exigencias (muy similares en ambos acuerdos),
ni del derecho a establecer exclusiones al definir la
patentabilidad en razon de la materia, con sustento
en el orden publico ambiental que regula el mismo
Acuerdo.!!

Hasta que se comenzaron a imponer los crite-
rios de los organismos vinculados a la inversion
extranjera creados por el Banco Mundial, era posible
detectar una dualidad en los intereses de los paises
exportadores de inversion y de tecnologias respecto
a quienes eran predominantemente importadores;
ello derivaba en una interpretacion diferente sobre
lo que era o no justo en la materia que analizamos.
Los intentos de los paises en desarrollo de imponer
normas que les resultaran favorables en la ONU (Car-
ta de Deberes de los Estados) o en algunos de sus
organismos (UNCTAD, OMPI: cddigos de conducta,
leyes tipos, flexibilizacién para otorgar licencias
compulsivas) fracasaron; y la denominada globa-
lizacion, la propension a la apertura al comercio
internacional sin restricciones, motivé que prevale-
ciera la posicion de los paises industrializados y se
debilitaran en extremo los sistemas nacionales de
regulacion y control. La dualidad de criterios sobre
el derecho que debia regular los conflictos entre
inversores y Estados en los cuales éstos realizaban
la inversion se sostuvo mucho tiempo, y afectaba
inclusive un aspecto nodal de la seguridad juridica
reclamada por las corporaciones transnacionales, el
derecho de propiedad. Asi, los paises en desarrollo
consideraban que las indemnizaciones por expro-
piacion debian ser “adecuadas” (art. 2, inc. 2, ¢ de
la Carta de Derechos y Deberes Econdmicos de los
Estados), mientras que los paises exportadores de

1 Elart. 27.2 del Acuerdo ADPIC. expresa que “Los miembros podran
excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacion comer-
cial en su territorio debe impedirse para ...evitar daios graves al
medio ambiente ...>> ElI TLCAN tiene una disposicion casi igual
a la del art. citado de ADPIC, pero sin las exclusiones citadas.
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capital exigian que la misma fuera “plena”, segin
valor de mercado, previa y en moneda libremente
transferible.'

Pero actualmente, cuando se hace referencia al
derecho internacional en la materia se reconoce
como tal las doctrinas que se han ido elaborando
en las resoluciones arbitrales y en las elaboraciones
realizadas por las oficinas de Banco Mundial a que
hicimos referencia en el inicio: el Acuerdo Multila-
teral para la Garantia de las Inversiones (AMGI, en
inglés MIGA), la Corporacion Internacional para el
Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones
—extranjeras— (CIADI, en inglés ICSID).

Sin embargo, al establecerse en los tratados regio-
nales que los conflictos se resolveran con base en el
mismo tratado y el derecho internacional y no en el
nacional, se fija como derecho sustantivo supletorio
un conjunto de normas y principios no aceptados por
la comunidad internacional y que aiin son materia de
conflicto, que deja un campo libre muy amplio para
la interpretacion, que se realizara por arbitros. La
decision sobre quienes seran los jueces es, en razon
de ello, de fundamental importancia.

El legislador mexicano debe cumplir, por ejemplo,
con lo dispuesto en el art. 2 del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial, que en
la parte pertinente expresa: “Los nacionales de cada
uno de los paises de la Union gozaran en todos los
demas paises de la Union, en lo que se refiere a la
proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas
que las leyes respectivas concedan actualmente o en
el futuro a sus nacionales. En consecuencia, aquellos
tendran la misma proteccion que éstos y el mismo
recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos,
siempre y cuando cumplan las condiciones y cualida-
des impuestas a los nacionales...”. El Acuerdo ADPIC
(OMC) recoge este principio textualmente.

Un inversor extranjero, para utilizar una in-
vencion, debe solicitar su proteccion en el pais
mediante su registro, con base en lo dispuesto en
la legislacion nacional que le otorgara los mismos
derechos y obligaciones que a los nacionales, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio de Paris
y en el acuerdo ADPIC de la OMC. Resulta inacepta-
ble, en consecuencia, que exija que se cumpla con

12 HERDEGEN, Matthias. Derecho Econdmico Internacional. Pon-
tificia Universidad Javeriana/Biblioteca Juridica Dike. Medellin,
Colombia, 1994, p. 250.
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las disposiciones juridicas nacionales aplicables a
los residentes en Argentina para el otorgamiento
y proteccion de sus derechos, y luego pueda optar,
seglin su conveniencia, en exigir que se lo proteja
segun la legislacion nacional o seglin otros tratados
y el derecho internacional, segin lo considere con-
veniente a sus intereses. Pero lo mas grave es que
al pais se le exija cumplir con el Convenio de Paris
y con el Acuerdo ADPIC (OMC) legislando segtn
sus disposiciones y otorgando trato nacional a los
residentes en el extranjero, y luego se pretenda que
predomine una proteccion especial: “la propiedad
intelectual es una inversioén”, que no se otorga en la
legislacion nacional, ni en el Convenio de Paris ni en
el Acuerdo ADPIC (OMC) ni siquiera en las Medidas
sobre Inversiones vinculadas al Comercio (MIC) de
la Organizacion Mundial del Comercio.

7.3. En todos los tratados regionales a que hemos
hecho referencia se determina que, en la elec-
cion de los miembros que integraran el tribunal
arbitral que resolvera los conflictos vinculados a
las inversiones, tendrd un papel muy importante
el Secretario del Centro Internacional para el
Arreglo de Diferencias en materia de Inversion
(C1ADI), es decir un funcionario que depende del
Banco Mundial. Por otra parte, el procedimiento
se seguira conforme a la convencion del CIADI
(o al Acuerdo Alternativo del CIADI cuando una
de las partes no hubiera suscrito el tratado, es el
caso de México).

Ademas de la injusticia notoria que deriva de
un trato privilegiado a un extranjero respecto al
nacional en caso de conflicto judicial, se afecta la
competitividad de los inversores nacionales. En
efecto, éstos deberan hacer las reservas necesarias
para el caso de que sus inversiones se vieran afecta-
das por decisiones gubernamentales, respecto de las
cuales en muchos casos (expropiaciones indirectas)
no estan protegidos, o para enfrentar muy largos
procesos judiciales para lograr satisfaccion a sus
intereses afectados si lo estuvieran. Por el contra-
rio, las reservas de los capitales deberan ser mucho
menores al gozar de un nimero mayor de derechos
y de procedimientos mas agiles.

7.4 Un ejemplo puede dar una idea de los problemas
que planteamos: si una de las Partes de un trata-
do (México en este caso) no puede otorgar en su
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legislacion nacional, al inversor de la otra parte, las
garantias a que se comprometio por disposiciones
constitucionales, el inversor podra recurrir a un
tribunal arbitral que aplicara el tratado en cuestion
y que le dara la razon, pese a la legislacion y a la
Constitucion del pais receptor de la inversion. En el
caso de México implicaria, ademas, que el Ejecuti-
vo, con la aprobacion del Senado, pudiera derogar
una ley federal sancionada por ambas Camaras del
Congreso.

Es este uno de los puntos mas interesantes de la
cuestion que se comenta por cuanto la legislacion
sobre propiedad intelectual contiene, en México y en
el derecho comparado, disposiciones precisas sobre
los casos en que se podra afectar a los titulares de
las invenciones y de las obras. Cuando una persona
solicita su registro o patente, sabe que su titularidad
podra ser afectada conforme a lo dispuesto en la
legislacion sustantiva respectiva, es una condicion
ineludible. México otorga una patente solo a las
personas que acepten las reglas establecidas en ese
pais en relacion a la propiedad industrial, por tanto
las restricciones se rigen por la legislacion mexicana
o al menos asi deberia suceder.

Sin embargo, en la medida en que se asimila la
invencion y la obra a la inversion, y la inversion
se soluciona conforme a los tratados y al derecho
internacional, la legislacion nacional resulta mera-
mente indicativa de una posible orientacion de los
resultados de un posible conflicto futuro.

7.5. Un caso de excepcion es el derecho de cada
Estado Parte de exigir la explotacion de la propiedad
industrial registrada o evitar el abuso de la misma
que pueda perjudicar intereses nacionales. En el
Tratado de Libre Comercio para América del Nor-
te, el art. 1709 inc. 10 regula de manera detallada
los casos en que el Estado podra otorgar licencias
obligatorias en situaciones de emergencia nacional
0 en circunstancias de extrema urgencia, pagando
al titular del derecho una remuneracion adecuada.
El art. 1110, inc. 7 dispone, por otra parte, que no
se aplicaran sus normas respecto a la expropiacion
a la expedicion de licencias obligatorias otorgadas
en relacion a los derechos de propiedad intelectual,
0 a la revocacion, limitacion o creacion de dichos
derechos en la medida que sea conforme con el Ca-
pitulo X VII, “Propiedad Intelectual”. En principio, y
a contrario sensu, se podria interpretar que si no se
cumple lo dispuesto en el capitulo citado, si se podria



recurrir a la proteccion del capitulo de inversiones,
pudiendo incluso optar por el sistema de solucién
de controversias.

8 o El caos legislativo

Es un problema en general lograr una buena apli-
cacion del derecho en la marafia de disposiciones
legales que anegan el sistema juridico en general,
producto en parte de una proliferaciéon exagerada
de leyes que sustituyen leyes precedentes, pero solo
en parte, asi como de tratados internacionales que
difieren de las anteriores y en ciertos casos de las
mismas constituciones. Los ejecutivos presionados
por necesidades de cualquier tipo, financieras,
econdmicas, politicas, suscriben convenios inter-
nacionales contrarios a su constitucion, en muchos
casos ratificados por sus legislaturas, por los cuales
el pais debe responder al menos en las relaciones
internacionales, que no aceptan los cuestionamientos
internos. Y en estos casos esa amenidad de lanorma
internacional serd aplicada en fueros extraterritoria-
les y por jueces (arbitros) ajenos al pais y si fuera
necesario, mediante laudos ejecutables fuera del
pais. Definir qué norma internacional predomina
sobre otra no es tarea menor, y hacerlo mediante
interpretaciones genéricas del derecho internacional
es tarea casi imposible; y la tendencia generalizada
es ubicar jerarquicamente estas disposiciones entre
las constituciones y las legislaciones nacionales.'?
Los tratados son generalmente muy parcos al
enunciar criterios para solucionar diferencias entre
ellos; en materia de propiedad intelectual una de las
propuestas del ALCA expresa que “art. 5.1 Cada parte
podra suscribir Tratados o Acuerdos de cooperacion
en materia de propiedad intelectual, siempre que
no vulneren lo establecido en el presente Capitulo”,
misma disposicion que encontraremos en los tratados
que lo contradigan.

Pareciera que el problema es mucho mas com-
plejo aun el en ambito de la propiedad intelectual,
en el cual tienen preeminencia un grupo amplio y
complejo de tratados que tienden a coincidir en tér-
minos generales pero que no son idénticos, en tanto

13 GARCIA DE ENTERR{A, Eduardo. Justicia y Seguridad Juridica
en un mundo de leyes desbocadas. Cuadernos Civitas. Madrid,
Espafia 1999.
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que al celebrarse cada uno de ellos los paises que lo
suscriben intentan lograr un trato mas favorable que
el marco general existente hasta ese momento. Es el
motivo por el cual se incluye el sistema de propiedad
intelectual en estos convenios.

Soélo enunciaremos algunas disposiciones que se
pueden aplicar a las patentes registradas en México
en caso de conflicto, dependiendo de la nacionali-
dad de su titular: a) Tratado de Paris, b) Tratado de
Libre Comercio para América del Norte, ¢) Acuerdo
ADPIC de la Organizacion Mundial del Comercio; d)
Tratados de Libre Comercio con Costa Rica, Trian-
gulo del Norte (Salvador, Honduras, Guatemala),
con Bolivia. Nicaragua, Uruguay, Unioén Europea.
Tratados Bilaterales de Proteccion de Inversiones
con Espafia, Alemania, Suiza, Argentina (del total
de tratados de libre comercio y de bilaterales de
proteccion de inversiones so6lo se enumeran los
principales).

Esta especificidad que se esta generando en la
proteccion de la inversion extranjera y, en conse-
cuencia, de la propiedad intelectual en su asimilacion
a la inversion, ha provocado una babel normativa
que sin duda generara muchas dificultades en su
aplicacion.

La multiplicidad de tratados, con contenido simi-
lar pero diverso, tanto en lo sustantivo como en lo
procedimental, a que se ha hecho referencia supra,
ha generado una babel normativa en virtud de la cual
cada inversor extranjero, segun su nacionalidad o
segun la residencia de los negocios del mismo, tendra
derecho a que se aplique un tipo especifico de protec-
cion y a que el conflicto se solucione conforme a un
sistema de solucion de controversias especifico.

A esta confusion se debe agregar que en los tra-
tados bilaterales se incorpora la clausula de inver-
sor de nacion mas favorecida, la cual se considera
igualmente en el tratado constitutivo de la OMC y en
el TLCAN. Por otra parte, la OMC tiene un sistema
especial de solucion de controversias y casi todos
los firmantes de los tratados regionales o bilaterales
a que hemos hecho referencia en este ensayo son
partes de la Organizacion Mundial del Comercio y
que la OMPI. esta perfeccionando su propio sistema
de solucion de controversias.

Una solucion de este tipo sera imprescindible en
el corto plazo y; quedara la dificil tarea juridica y
politica de revisar y modificar todos los tratados en
el sentido indicado y, ademas, lograr su firma por
los ejecutivos y su ratificacion por los Congresos de
las partes integrantes.
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