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El Derecho de propiedad industrial requiere la
adopcion de una declaracion de alto nivel sobre
la propiedad intelectual y el desarrollo en la

cual se discutan estos postulados. Considerar

la modificacion del convenio de 1la OMPI (1967)
incluyendo entre sus objetivos la dimension del
desarrollo teniendo en cuenta las necesidades de
los paises en desarrollo y los menos adelantados.
Por ultimo, incluir en los tratados que actualmente
se estan negociando, las disposiciones relativas

a la transferencia de tecnologia, las practicas
anticompetitivas y el mantenimiento de la
flexibilidad necesarias en aras del interés publico.

The Right of Industrial Property requires:

1) To adopt a high level declaration about
intellectual property and the development in which
both postulates may be considered 2) To take

into account the modification to the agreement

of WIPO (1967), including within its objects the
scale of the development but taking into account
the needs of developing countries and of the ones
less advanced 3) To include in the treaties that are
being negotiated at present the disposition relative
to the transference of technology, anticompetitive
practices and maintenance of the necessary
flexibility in the name of public interest.
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Introducci()n

A partir del Acuerdo de Marrakech suscrito en 1994 que diera lugar al nacimiento de
la Organizacion Mundial de Comercio (OMC) y la aprobacion de diversos tratados,
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uno de los cuales ha sido el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual re-
lacionados con el Comercio (ADPIC), la tendencia a la uniformidad y universalizacion
de los derechos de propiedad industrial (DPI) por medio de estdndares minimos que
todos los miembros de dicha organizacion estan obligados a aplicar, se ha consolida-
do en forma notable.

La decision de los paises industrializados de garantizar tales derechos intelectuales
ha recibido un claro respaldo en tanto todos los estados que adhieren a la OMC con
independencia de su desarrollo, han debido armonizar sus legislaciones nacionales
en los términos del ADPIC so pena de sufrir el aislamiento de los mercados inter-
nacionales y recibir sanciones comerciales coercitivas que dejan poco margen para
decisiones independientes.

La soberania de los estados se ha visto de esta forma limitada para los asuntos
del trafico comercial y tecnologico en la medida que sus ordenamientos juridicos no
pueden diferenciarse de estas reglas por lo menos en los minimos requeridos, ya que
si alguna libertad les queda es solo la de ampliar esa proteccion.

El 1o. de enero de 2005 ha vencido el mayor plazo otorgado por el acuerdo de
los ADPIC para la adecuacion de las legislaciones de los Miembros, ya que en virtud
del articulo 65 de dicho instrumento, caducé antes de esa fecha el periodo limite de
10 afios previsto para proteger aquellos campos que en los paises en desarrollo no
lo estaban, o cuando esa proteccion existia pero no era suficiente para garantizar su
ejercicio a los titulares de esos derechos.

El acuerdo de los ADPIC ha resultado una formidable herramienta para adecuar las
pautas juridicas de los derechos intelectuales en el marco mas general de la globa-
lizacion de la economia mundial y los paises desarrollados —principales impulsores
de este acuerdo— han argumentado que a mayor nivel de proteccion de la propiedad
intelectual, mayores seran los beneficios para todos los paises, especialmente para
aquéllos que no poseen suficiente tecnologia para promover su progreso, ya que este
mayor nivel de seguridad permitird mayores inversiones y con ello la aplicacion de
nuevas tecnologias que como consecuencia de ello se recibiran.

Han pasado diez afios de la vigencia del acuerdo de los ADPIC y aun cuando sea po-
sible sostener que algunas de sus disposiciones no han sido imposiciones traumaticas
y la uniformidad legislativa ha colaborado en crear mayores certezas y seguridades a
los titulares de los derechos intelectuales, aquellos importantes progresos pregonados
en particular en el campo de la tecnologia, no se han podido verificar en la practica,
por lo menos en los paises en via de desarrollo. Antes bien, las dificultades que se
han suscitado, por ejemplo en el campo de la salud, han obligado a revertir algunas
cuestiones sustantivas respecto de una mayor limitacion a los derechos monopoélicos
en materia de patentes de invencion, en funcion de graves problemas sanitarios sufri-
dos particularmente por los paises pobres. Prueba de ello es la Declaracion de Doha
resultante de la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC de noviembre de 2001 en la
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que se ha reconocido la gravedad de los problemas de salud publica y la necesidad de
encarar medidas sustanciales para que el sistema de proteccion de los APIC no opere
en contra de los intereses de los paises en desarrollo y menos adelantados y que inde-
fectiblemente llevan a considerar medidas destinadas a que la proteccion de los DPI
“forme parte de la accion nacional e internacional mas amplia encaminada a hacer
frente a estos problemas”.

También se ha sostenido que no ha sido éste un instrumento adecuado para im-
pulsar el progreso de los paises menos evolucionados ni les ha ayudado a aumentar
el bagaje de informacién tecnoldgica que poseen. Que no siempre los beneficios de
la mayor proteccion de los DPI han representado un menor costo para estos paises y
que resulta por tanto necesario incorporar la dimension de desarrollo en las politicas
relacionadas con la proteccion de la propiedad intelectual.

Si bien el debate entre los que sostienen que la mayor regulacion de los derechos
de propiedad industrial (DPI) es una herramienta eficaz para el desarrollo y los que
afirman que por el contrario amplian las distancias entre los paises ricos y los pai-
ses pobres, se ha acentuado, una aproximacion empirica inicial permite verificar que
luego de asistir a esta experiencia de una década de vigencia de los ADPIC, la brecha
tecnologica entre los paises ricos y los paises pobres no se ha cerrado. Es posible aun
pensar que la distancia se ha extendido.

En septiembre de 2002, la Comision sobre Derechos de Propiedad Intelectual crea-
da por la Secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional del Gobierno Britanico
elabord un informe denominado /ntegrando Los Derechos de Propiedad Intelectual
v la Politica de Desarrollo (http:/ /www.iprcommission.org) en el que se puede leer
lo siguiente:

Algunos defienden enérgicamente que los DPI son necesarios para estimular el creci-
miento econémico, el cual contribuye, a su vez, a reducir los niveles de pobreza. Los
DPIL, mediante el fomento de la invencion y las nuevas tecnologias, aumentan la produc-
cion agricola e industrial, promueven las inversiones nacionales y extranjeras, facilitan
la transferencia de tecnologia y mejoran la disponibilidad de las medicinas necesarias
para luchar contra las enfermedades. En su opinion, no hay razon alguna por la que lo
que funciona muy bien en los paises desarrollados no funcione en los paises en desarro-
llo. Otros defienden todo lo contrario con la misma pasion. Los derechos de PI apenas
fomentan la invencion en los paises en desarrollo porque los recursos humanos y téc-
nicos necesarios pueden no existir en estos paises. No son eficaces en la promocion del
tipo de investigaciones que benefician a los pobres, ya que €stos no podran permitirse
la adquisicién de los productos finales, incluso si estos productos llegan a desarrollarse.
Asimismo, limitan el aprendizaje tecnoldgico por imitacion. Permiten a las empresas
extranjeras eliminar la competencia nacional al obtener protecciones de patente y abas-
tecer al mercado mediante importaciones, en vez de hacerlo por medio de la fabricacion
nacional. Ademas, aumentan los costos de las medicinas y las importaciones agricolas
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esenciales, perjudicando asi en especial a los pobres y a los agricultores con menos
recursos.

En este contexto se desarrollan los mas importantes debates en el ambito interna-
cional, algunos de cuyos puntos analizaremos en este trabajo.

Carécter Territorial de los Derechos Industriales

A diferencia de los derechos de autor cuya proteccion es de caracter internacional
de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Berna, los derechos industriales, es
decir las patentes de invencion, los modelos de utilidad, las marcas y los modelos y
disefios industriales estan regidos por el principio de territorialidad, es decir que para
defender los derechos que emanan de cada uno de ellos, es necesario su registro en
cada uno de los paises en los que se les quiere proteger.

El caracter nacional de los DPI es una de sus caracteristicas mas salientes y en el
caso de las patentes de invencion ha dado origen al principio de independencia de las
patentes, concepto que expresa que son los estados nacionales los que mediante los
procedimientos y requisitos que consideran pertinentes dan nacimiento al derecho
subjetivo. En general, la casi totalidad de ellos exigen su inscripcion en un registro
especifico el que los otorga con caracter atributivo.

Por lo tanto, la circunstancia que un derecho industrial haya sido concedido
en un determinado pais no implica que otra nacion estd obligada a concederla y
esto s6lo ocurrira si se da cumplimiento a los requisitos que imponen sus leyes
nacionales.

Justamente esta caracteristica es la que mas dolores de cabeza ha dado y da a las
empresas multinacionales que se ven obligadas constantemente a registrar sus DPI en
diversos paises para obtener la seguridad juridica que pretenden. No es solo un pro-
blema de costos que deben afrontar sino también la falta de certeza en cuanto a que
las protecciones difieran de uno a otro pais disminuyendo con ello el beneficio del
monopolio de derecho que poseen.

La regionalizacion del sistema de patentes y de las marcas no ha eliminado de-
finitivamente su cardcter territorial. Asi, ni el régimen de la Marca Comunitaria ni
el de la Patente Europea —dos modelos de unificacion regional— permiten obviar la
etapa nacional de estos derechos ni tampoco el Arreglo de Madrid para las marcas ni
el PCT para las patentes han eliminado la instancia nacional, si bien los obstaculos se
van limitando mas y mas a medida que los paises industrializados van imponiendo su
poder econémico y de negociacion.
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Edith Penrose —que en su clasico libro La Economia del Sistema Internacional de
Patentes (Siglo XXI Editores, 1974) sostenia que “los paises no industrializados y
los paises que estan en las primeras etapas de la industrializacion, nada ganan al otor-
gar la concesion de las patentes extranjeras” y afirmaba que “un acuerdo formal que
eximiera a estos paises del sistema internacional de patentes redundaria en beneficio
del desarrollo general de su economia y no traeria ninguna desventaja, desde el punto
de vista del mundo como un todo”, —decia que para 1950— el sistema internacional
de patentes aun constituia una compleja estructura de leyes y costumbres nacionales,
acuerdos y practicas internacionales publicas y privadas que s6lo podian llamarse
“sistema” en un sentido restringido como un cémodo término comin comprensivo de
todo aquel conjunto, ya que “en los diferentes paises, los problemas de interpretacion
y definicion de las limitaciones son tan grandes, que siempre hay una incertidumbre
extrema, en cuanto a la aplicacion en los tribunales de la ley estatutaria.” (Penrose,
1974, p. 5).

Pero el panorama internacional se ha modificado radicalmente desde que el acuer-
do de los ADPIC se ha transformado en el instrumento regulador de la propiedad in-
telectual.

Primeros intentos de uniformar el Sistema Internacional

Este conglomerado de principios legislativos y practicos nacionales a los que se hace
referencia en el parrafo precedente y la contradiccion con el crecimiento del comercio
mundial, fue particularmente notorio durante el siglo XIX a medida que el sistema de
patentes —impulsado por el desarrollo de una poderosa industria basada en la explo-
tacion de grandes inventos— y el de las marcas de comercio —que alentaba la fama y
fidelidad de los consumidores respecto de determinados productores— fueron crecien-
do y transformandose para los intereses comerciales e industriales en una herramienta
imprescindible.

La primera conferencia internacional que tuvo como objeto el tratamiento de la
proteccion de los inventores fue el Congreso de Viena de 1873 con motivo de una
exposicion internacional de la industria que se llevaria a cabo en dicha ciudad patro-
cinada por el gobierno austro-hungaro. A raiz de que los inventores de algunos paises
que pensaban exponer sus productos, consideraban que por la inadecuada proteccion
de las leyes austriacas tales inventos podrian ser aprovechados ilegitimamente, lo-
graron que sus gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, presionara sobre el
gobierno de Austria para que modificara su legislacion, lo que finalmente motivo que
las autoridades de ese pais promulgaran una ley especial para proteger los inventos
exhibidos en dicha exposicion. Ademas y con posterioridad al evento, se realizé una
conferencia internacional que si bien no fue una conferencia oficial, congregd a re-

41



Seccion Articulos de Investigacion

presentantes de 13 paises que debatieron a favor y en contra de la proteccion de las
patentes. Fue sin duda la piedra basal de un largo camino.

Otro acontecimiento no oficial fue la Conferencia de Paris de 1878 auspiciada por
el gobierno francés que congregd a casi 500 participantes y delegados de diversas
camaras de Comercio en el que sustancialmente se defendio el sistema de patentes y
practicamente se impidi6 el ingreso a quienes opinaban criticamente. Sefiala Penrose,
que no resulté sorprendente que las resoluciones de la conferencia reflejaran casi ex-
clusivamente el punto de vista de los duenos de las patentes. Ya alli, sefiala la autora,
“muchos de los asistentes a la conferencia sofiaban con una completa uniformidad
en las leyes protectoras de la propiedad industrial de todas las naciones” (Penrose
1970).

Como consecuencia de esta conferencia, se constituyd una comision que comenzo
a trabajar inmediatamente con el objetivo de crear una ley general que finalmen-
te debio tener en cuenta las leyes nacionales vigentes a pesar que inicialmente su
ambicioso objetivo preveia la confeccion de una ley supranacional de improbable
aceptacion. El proyecto fue redactado en francés y denominado “Projet d’une Union
Internationale pour la protection de la propriété industrielle”. La decision final no fue
la creacion de una legislacion internacional uniforme y se aceptd la idea de afectar
minimamente las legislaciones nacionales.

Esta fue la base del texto final que en 1883 constituyo la Convencion de la Union
de Paris también denominado en la practica y en los documentos oficiales “Conve-
nio de Paris” que dio lugar a la constitucion de la “Unidn Internacional para la Pro-
teccion de la Propiedad Industrial” suscrita inicialmente por once paises y que en la
actualidad esta integrada por 182.

El texto original reconoce varias actualizaciones de acuerdo con las revisiones que
peridodicamente se realizan convocadas por su secretariado y 6rgano de conduccion
que a partir de la Revision de Estocolmo de 1970 se denomina Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) cambiando su original denominacion de BIRPI, con
sede en Ginebra. Este 6rgano también se ocupa actualmente de la administracion del
Convenio de Berna para la proteccion de los Derechos de Autor y Conexos.

Principios fundamentales establecidos en el Convenio de Paris

El paso sustancial para la internacionalizacion de los DPI dado por la aprobacion del
Convenio de Paris y la gradual aplicacion de sus disposiciones a los derechos nacio-
nales dio como resultado el reconocimiento por parte de los miembros que adhirieron
a este tratado de una serie de principios que finalmente se han incorporado a la doc-
trina general de los derechos industriales. Es importante remarcar que tales principios
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en la version del Convenio de Paris de 1967, han sido a su vez incorporados al acuer-
do de los ADPIC segun lo dispuesto en el articulo 2.1 de este tratado.

Las principales instituciones surgidas del convenio y que han pasado a formar
parte de los estdndares legislativos nacionales son los siguientes:

I) Trato Nacional
El Convenio de Paris ha consignado en su articulo 2 el principio de Trato Nacional
mediante el cual:

1. Los nacionales de cada uno de los paises de la Union gozaran en todas las demas
naciones 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, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el
presente convenio. En consecuencia, aquéllos tendran la misma proteccion que éstos
y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando
cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2. Ello no obstante, ninguna condicion de domicilio o de establecimiento en el pais
donde la proteccion se reclame podra ser exigida a los nacionales de los paises de la
Unidn para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial .

3. Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislacion de cada uno de
los paises de la Unidn relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la
competencia, asi como a la eleccion de domicilio o a la constitucion de un mandata-
rio, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Este amplio principio excluye la posibilidad que para la aplicacion del trato igua-
litario entre nacionales y extranjeros, los estados miembros exijan reciprocidad de
ningun tipo. El trato nacional es incondicional.

IT) Derecho de Prioridad
Este principio estd definido en su articulo 4 que dice en su parte pertinente:

1. Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencion, de
modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fabrica o de comer-
cio, en alguno de los paises de la Unidn o su causahabiente, gozara, para efectuar el
deposito en los otros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados
mas adelante en el presente.

2. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depodsito que tenga valor
de deposito nacional regular, en virtud de la legislacion nacional de cada pais de la
Unidn o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre paises de la Union.

3. Por deposito nacional regular se entiende todo depdsito que sea suficiente para de-
terminar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el pais de que se trate,
cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
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Como bien se ha advertido, este principio ha sido la razon de existir del convenio
ya que por ¢él, la presentacion de la solicitud de un DPI en cualquier pais de la Union
da al titular el derecho que su peticion sea reconocida frente a cualquier interesado en
los restantes paises miembros, por un cierto periodo de tiempo que varia segiin cual
sea el derecho industrial que se quiere proteger: 12 meses para las patentes y los mo-
delos de utilidad y 6 meses para las marcas y los modelos y disefios industriales.

Dentro de esos plazos ningln tercero puede tener ninguna pretension de registro
ni titularidad.

Como sostuvo Pouillet, el derecho de prioridad ha sido el primer paso hacia la
uniformidad de los derechos industriales sin perjuicio que en el Convenio de Paris
se respetan finalmente las decisiones de los ordenamientos juridicos nacionales en
cuanto al otorgamiento de los mismos y su marco regulatorio.

IIT) Independencia de las Patentes
La disposicion del articulo 4 bis establece que:

Las patentes solicitadas en los diferentes paises de la Union por los nacionales de nacio-
nes de la Union seran independientes de las patentes, obtenidas para la misma invencion
en los otros paises adheridos o no a la Unioén.

Esta disposicion garantiza que tanto la validez como la invalidez o cancelacion de
una patente de un determinado pais, no implica necesariamente la validez o invalidez
en el otro. La regulacion y extension de los contenidos de las patentes son estableci-
das por los derechos nacionales, inclusive las disposiciones en cuanto a su duracion.

Sostiene Penrose que el efecto que busca la Convencidn no es ampliar el alcance
espacial del monopolio de patente, sino mas bien permitir que un inventor pueda
pedir tantas patentes diferentes como paises haya en la Union; pero cada patente sera
regida por las leyes del pais otorgante y con independencia de todas la demas patentes
otorgadas para el mismo invento.

IV) Abusos del Monopolio. Licencias Obligatorias.
Las disposiciones con relacion al otorgamiento de licencias no voluntarias para fre-
nar los abusos del monopolio de los DPI han sido las medidas méas cuestionadas del
convenio, ya que son las que oponen claramente dos valores en el conflicto existente
entre el interés general y la economia de cada uno de los paises y el interés particular
de los titulares de los derechos intelectuales.

El articulo 5.A establece:

2. Cada uno de los paises de la Union tendra la facultad de tomar medidas legislativas,
que prevean la concesion de licencias obligatorias para prevenir los abusos que po-

474 alegatos, nim. 64, México, septiembre/diciembre de 2006



Problemas actuales del derecho de propiedad industrial..., pp. 467-492

drian resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejem-
plo, falta de explotacion.

3. Lacaducidad de la patente no podra ser prevista sino para el caso en que la concesion
de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos.

Si bien este principio se ha extendido y tiene como objetivo mitigar la aplicacion
abusiva del derecho monopdlico, como se expresa el parrafo 2 del articulo 5, no
es menos cierto que se llegd a él para evitar el efecto instantaneo de la caducidad
por falta de explotacion de las patentes como expresaba su redaccion original, que
establecia como requisito sustancial del régimen de patentes la explotacion real y
efectiva del invento en cada uno de los paises en el cual este derecho obtenia su
reconocimiento.

El origen de esta institucion fue una alternativa intermedia entre la caducidad por
falta de explotacion y la discrecionalidad sin limite de registrar una patente y ser titu-
lar de un derecho sin el requisito de trabajar el invento.

La opcion del GATT y el acuerdo de los ADPIC

La carencia de medidas de retorsion en el Convenio de Paris para el caso que los
paises miembros no adoptaran sus disposiciones conspird para que este acuerdo mul-
tilateral se convirtiera en instrumento que regulara globalmente la uniformidad de los
derechos nacionales.

Si bien los avances producidos en este sentido fueron durante el siglo XX muy im-
portantes, tal como lo revela la referencia de Penrose reproducida al comienzo de este
trabajo, el sistema internacional de los derechos industriales lejos estaba de constituir
un conjunto unificado de disposiciones. Antes bien, cada uno de los paises tenia la
posibilidad de ordenar sus legislaciones de acuerdo con sus intereses nacionales aun
cuando esta libertad estaba realmente limitada por la presion de los paises desarro-
llados que sin embargo, no encontraban en el Convenio de Paris una herramienta con
suficiente imperium para imponer sus reglas.

De alli que la opcion del GATT (General Agreement on Tariff and Trade) fuera in-
corporada a la agenda de las empresas multinacionales y de algunas potencias indus-
triales, como Estados Unidos y varios paises asiaticos, como la alternativa adecua-
da para imponer reglas uniformes. El proyecto fue ambicioso, ya que mediante esta
vuelta de campana, no sélo se incorporaron los derechos intelectuales al comercio
mundial sino que se constituy6 la Organizacion Mundial de Comercio (OMC) como
organismo coordinador del comercio globalizado, perfeccionando al mismo tiempo el
mecanismo de solucion de controversias entre los estados miembros.
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Esto ocurrio en la Ronda Uruguay iniciada en 1986 y aprobada finalmente en 1994
con el Acuerdo de Marrakech.

1. El gATT

El GATT reconocido por sus siglas en inglés del “Acuerdo General de Tarifas y Co-
mercio”, es un tratado multilateral regulador del comercio mundial basado en la liber-
tad de comercio y sustentado en los principios de trato nacional, no discriminaciéon y
de nacién mas favorecida, Si bien su constitucion data del 30 de octubre de 1947, su
ratificacion como tratado internacional se produjo el 1o. de marzo de 1955 de acuerdo
con el procedimiento establecido en el articulo XX VI, momento a partir del cual se
abrio a la adhesion de los estados no participantes.

Su objetivo fue el de impulsar el crecimiento econdémico y el desarrollo por medio
del comercio mundial. Para lograr tal fin, la meta fue la supresion de las barreras de
todo tipo que frenaran la libre circulacion de mercancias. Los miembros del tratado
se comprometian en el Preambulo a realizar acuerdos que establecieran ventajas re-
ciprocas y mutuas, dirigidas a conseguir una sustancial reduccion de los aranceles y
de otras barreras del comercio y la eliminacion del tratamiento discriminatorio en el
comercio internacional

Este modelo de proteccion quedo superado a principios de los afios setenta, Como
consecuencia del abandono del sistema de tipos de cambio fijos de Breton Woods en
1971 y las drasticas elevaciones de los precios del petroleo acaecidas en este periodo,
surgieron nuevas formas de proteccion comercial. En la Ronda Tokio (1973-1976) se
abordo el fenomeno del neoproteccionismo en sus nuevas formas, referidas a barreras
no arancelarias que afectaban la libertad de comercio mundial.

Ademas de reducciones arancelarias en diversos productos, en dicha ronda se ela-
boraron codigos y acuerdos en materia antidumping, subvenciones, medidas com-
pensatorias, etc. El optimismo despertado por el resultado de la Ronda Tokio pronto
fue disminuyendo lo que evidencioé la necesidad de operar sobre nuevos frentes ge-
nerados a su vez por otras practicas limitacionistas de comercio internacional. Entre
ellas sobresalia el unilateralismo como alternativa al multilateralismo representado
justamente por el GATT.

Se convoco a una nueva rueda. Nacia asi el 20 de septiembre de 1986 en Punta del
Este la octava ronda de negociaciones denominada Ronda Uruguay.

Los paises participantes fueron 107 y concurrieron también organizaciones regio-
nales como la Union Europea. Por el interés demostrado, constituy6 la mas impor-
tante de todas las rondas celebradas hasta el momento. Comenzaba a consolidarse la
globalizacion de la economia mundial a partir de la hegemonia lograda por los paises
industrializados.

476 alegatos, nim. 64, México, septiembre/diciembre de 2006



Problemas actuales del derecho de propiedad industrial..., pp. 467-492

2. Derechos Intelectuales en el GATT

Por primera vez se abordaron los denominados “Nuevos Temas” entre los que se
encontraban los derechos de propiedad intelectual, propuestos por tres bloques con
fuerte capacidad de negociacion: Estados Unidos, la Union Europea y Japon.

En este rubro se incorporaron tanto los aspectos de la propiedad intelectual relacio-
nados con el comercio, como las medidas en materia de inversiones y los servicios.
El Grupo de los Diez integrado por Brasil, India, Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua,
Nigeria, Peru, Tanzania y Yugoslavia que represento a los paises en vias de desarrollo,
se opuso sin éxito a la incorporacion de tales temas, ya que excedian la competencia
del GATT tratando explicitamente que por estos medios se perpetuara la desigualdad y
la actual division internacional del trabajo.

Una vez incorporados los derechos intelectuales, en la agenda del GATT se produjo
un segundo debate en cuanto al papel que debia desempenar la OMPI en este nivel, ya
que Estados Unidos, desconfiando de la falta de imperium del organismo considero la
necesidad del manejo exclusivo de esta cuestion en el nivel del GATT. En cambio, los
miembros pertenecientes a la Union Europea insistieron en que la OMPI conservara un
papel activo, posicion que finalmente obtuvo el respaldo de la mayoria.

De esta forma, en el preambulo del acuerdo de los ADPIC queda concertado el es-
tablecimiento de relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la OMPI que se concreta
en el Acuerdo entre la OMPI y la OMC suscrito en Ginebra el 22 de diciembre de 1995
que entr6 en vigor el 1 de enero de 1996.

En el articulo 2 del Acuerdo ADPIC se incorporan formalmente las disposiciones
pertinentes del Convenio de Paris y el Convenio de Berna conjuntamente con la Con-
vencion de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos
Integrados.

Principales disposiciones de los ADPIC

1. El acuerdo mantiene los principios de prioridad y trato nacional establecidos en el
Convenio de Paris e incorpora en su articulo 4 el TRATO DE LA NACION MAS FAVO-
RECIDA que implica que “toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda
un miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otorgara inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de todos los demas miembros”.

2. En los articulos 7 y 8 se fijan los Objetivos y los Principios que deberan guiar al
Acuerdo. Por su importancia es preciso reproducirlos, ya que son estos los pilares y el
alma que sustentan la posibilidad que la propiedad intelectual colabore al desarrollo
equitativo para todos los paises miembros.
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Articulo 7. Objetivos: La proteccion y la observancia de los derechos de propiedad
intelectual deberan contribuir a la promocién de la innovacion tecnoldgica y a la trans-
ferencia y difusion de la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los
usuarios de conocimientos tecnoldgicos y de modo que favorezcan el bienestar social y
econdmico y el equilibrio de derechos y obligaciones”.

Articulo 8. Principios: 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y regla-
mentos, podran adoptar las medidas necesarias para proteger la salud publica y la nutri-
cion de la poblacion, o para promover el interés publico en sectores de importancia vital
para su desarrollo socioeconémico y tecnoldgico, siempre que esas medidas sean com-
patibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podra ser necesario aplicar medidas
apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para
prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a
practicas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de
la transferencia internacional de tecnologia.

3. Se han establecido los estandares minimos relativos al alcance y ejercicio del
Derecho de Autor y Derechos Conexos; las Marcas de Fabrica o de Comercio; las
Indicaciones Geograficas; los Dibujos y Modelos Industriales; las Patentes; los Es-
quemas de Trazado (topografias) de los Circuitos Integrados; la Proteccion de la In-
formacion no Divulgada y el control de las practicas anticompetitivas en las licencias
contractuales.

4. Se regulan los mecanismos de Observancia de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual por medio de los procedimientos y los recursos civiles y administrativos; las
medidas provisionales; las medidas en frontera y los procedimientos penales.

5. Se establecen los mecanismos de solucion de diferencias aplicaindose para ello
las disposiciones de los articulos XXII y XXIII del GATT de 1994 desarrolladas por el
Entendimiento sobre Solucion de Diferencias.

Vigencia y Aplicacion del Tratado. Disposiciones Transitorias

1. Vigencia: el Acuerdo de los ADPIC constituyd el Anexo 1C del Acuerdo de Ma-
rrakech que fue concertado el 15 de abril de 1994 y entré en vigor para todos los
paises signatarios el 1 de enero de 1995.

2. Aplicacion: el articulo 65 establecio una serie de Disposiciones Transitorias me-
diante las cuales el Tratado tuvo diferente aplicacion para los paises miembros en la
medida que la adecuacion a sus respectivas legislaciones podia aplazarse en funcion
de diversas circunstancias. La norma dice:

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2, 3 y 4, ningin miembro estara obligado
a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un periodo
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general de un afio contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la
OMC.

2. Todo pais en desarrollo miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo periodo de
cuatro afios la fecha de aplicacion que se establece en el parrafo 1, de las disposicio-
nes del presente Acuerdo con excepcidn de los articulos 3,4y 5.

3. Cualquier otro miembro que se halle en proceso de transformacion de una economia
de planificacion central en una economia de mercado y libre empresa y que realice
una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a pro-
blemas especiales en la preparacion o aplicacion de sus leyes y reglamentos de pro-
piedad intelectual podra también beneficiarse del periodo de aplazamiento previsto
en el parrafo 2.

4. En la medida en que un pais en desarrollo miembro esté obligado por el presente
Acuerdo a ampliar la proteccion mediante patentes de proceso a sectores de tecnolo-
gia que no gozaban de tal proteccion en su territorio en la fecha general de aplicacion
del presente Acuerdo para ese miembro, segin se establece en el parrafo 2, podra
aplazar la aplicacion a esos sectores de tecnologia de las disposiciones en materia de
patentes de productos de la seccion 5 de la parte I por un periodo adicional de cinco
anos.

5. Todo miembro que se valga de un periodo transitorio al amparo de lo dispuesto en
los parrafos 1. 2. 3 0 4 se asegurara de que las modificaciones que introduzca en sus
leyes, reglamentos o practicas durante ese periodo no hagan que disminuya el grado
de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

3. El articulo 66 fija normas mas flexibles para los Paises Menos Adelantados
(PMA) a quienes se faculta prorrogar la aplicacion del tratado hasta antes de 2006.
Este plazo ha sido prorrogado por diez afios mas de acuerdo con la Declaracion Mi-
nisterial de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Publica, respecto de los produc-
tos farmacéuticos.

4. De acuerdo con los plazos de aplicacion extendida previsto en los articulos 65
y 66, a partir del 1 de enero de 2005, el Acuerdo de los ADPIC se aplica en forma
plena para todos los paises miembros cualquiera sea su estatus, salvo la prorroga
especifica para los PMA por 10 afios mas respecto de los productos farmacéuticos,
tal como se sefiala en el punto anterior.

Algunos temas en debate
Segun el Informe de la Comision sobre Derechos de Propiedad Intelectual creada por

el gobierno britanico, entre los temas planteados por el ADPIC que han provocado un
mayor debate son:
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» La viabilidad del objetivo establecido en el articulo 7 bajo el cual los DPI debe-
rian contribuir a la transferencia de tecnologia, en particular en lo que respecta
a los miembros de la OMC que son paises en desarrollo.

» Las posibles contradicciones que se han observado entre el articulo 8, el cual
permite a los paises adoptar las medidas necesarias para proteger la salud publi-
ca e impedir los abusos de los derechos del PI y otras exigencias de este Acuerdo
como por ejemplo, los requisitos para proporcionar proteccion de patente a los
productos farmacéuticos, las limitaciones en las condiciones, expedicion de li-
cencias obligatorias y el ambito de las disposiciones que establecen excepciones
para los derechos de patente.

* El requisito de proteger los datos de pruebas contra un “uso comercial injusto”
establecido en el articulo 39.

» La justificacion para proporcionar una proteccion adicional a las indicaciones
geograficas de vinos y bebidas alcohdlicas y la cuestion de si esta proteccion
adicional prevista en el articulo 23 deberia ampliarse para incluir otras indica-
ciones geograficas.

» Hasta qué punto se deberia permitir la expedicion de patentes sobre invenciones
relacionadas con formas de vida, por ejemplo los microorganismos, asi como el
requisito de proporcionar proteccion de PI para las plantas. En ese contexto se
plantea la cuestion de la compatibilidad del ADPIC con acuerdos como el Con-
venio sobre la Diversidad Bioldgica (CDB).

» También en los paises desarrollados se debate en cuanto al funcionamiento y
eficacia del sistema en tanto —segin muestran los estudios realizados por las
Academias Nacionales de la Ciencia y por el Departamento de Justicia y la Co-
mision Federal de Comercio de Estados Unidos— han proliferado la expedicion
de patentes de baja calidad y con un ambito de aplicacion demasiado amplio
que, por ejemplo en la industria farmacéutica puede tener el efecto de prolongar
los monopolios de terapias costosas.

Este detalle no exhaustivo de los cuestionamientos derivados de las experiencias
que se han tenido durante estos 10 afios de aplicacion de los ADPIC, llevan implicito
un cuestionamiento que desde la optica de los paises en desarrollo se formula, que es
el de saber si se ha producido un vuelco favorable para su progreso econdmico y so-
cial dada la asimetria existente entre los paises miembros del ADPIC en cuanto al nivel
de innovaciones y los beneficios que puede reportar el uso del sistema de patentes.

Si consideramos que los diez paises mas industrializados cuentan con 84 por cien-
to de los recursos globales utilizados en investigacion y desarrollo (I + D), son titulares
de 94 por ciento de las patentes otorgadas a nivel mundial y reciben 91 por ciento de
las regalias transfronterizadas por licencias de tecnologia (Kumar, 2002), debemos
contestar que no.
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Unicamente 4 por ciento de los gastos mundiales en I+D corresponde a los paises
en desarrollo y, aunque algunos han realizado progresos considerables en lo relativo
a la explotacidn de las nuevas tecnologias (como es el caso de India respecto de los
programas informaticos), la gran mayoria no ha podido hacer realidad las promesas
que dichas tecnologias parecian ofrecer en sus etapas iniciales de desarrollo (Correa,
2002).

La Declaracion de Doha

Como consecuencia de la gravedad de los problemas de salud publica que padecen
muchos paises en desarrollo y menos adelantados, en especial respecto de enfermeda-
des como el sida, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias, el 14 de noviembre
de 2001 la Conferencia Ministerial de la Organizacion Mundial del Comercio adopto
la Declaracion relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica.

En ella si bien se reconoce que la proteccion de la propiedad intelectual es impor-
tante para el desarrollo de nuevos medicamentos, se reconoce también la preocupa-
cioén que existe respecto de sus efectos sobre los precios. En ese sentido se resalta el
empefio de encaminar el sistema para hacer frente a esos problemas.

Se precisa que el Acuerdo no impide ni debera impedir que los miembros adopten
medidas para proteger la salud publica y toda interpretacion de las normas del ADPIC
deben estar dirigidas a promover el acceso a los medicamentos para todos, pudiendo
los miembros utilizar al maximo las disposiciones del acuerdo que prevén flexibilidad
a este efecto.

En ese sentido se reconoce:

a) Que al aplicar las normas consuetudinarias de interpretacion del derecho inter-
nacional publico, las disposiciones se leeran a la luz del objeto y fin del tratado
tal como se expresa en sus objetivos y principios (articulos 7 y 8 respectiva-
mente).

b) Cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad
de determinar las bases sobre las cuales se conceden.

c¢) Cada miembro tiene el derecho de determinar por si lo que constituye una emer-
gencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, quedando entendido
que las crisis de salud publica, sida, tuberculosis, paludismo y otras epidemias,
pueden representar una emergencia nacional.

d) Todo miembro estara en libertad de establecer su propio régimen de agotamien-
to de los derechos de PI sin impugnacion, a reserva de las disposiciones de los
articulos 3 y 4 sobre trato nacional y de nacion mas favorecida.
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En el articulo 6 se les reconoce a los miembros de la OMC cuyas capacidades de
fabricacion en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes podrian tropezar
con dificultades para hacer un uso efectivo de las licencias obligatorias. Se encomien-
da para ello al Consejo de los ADPIC que encuentre una pronta solucion al problema y
antes del fin de 2002 informe al respecto al Consejo General.

Con relacion a este tema el Consejo General de la OMC aprobo una decision del 30
de agosto de 2003 sobre la base de una declaracion leida por el presidente, cuya ope-
ratividad debera ser verificada en el futuro, en particular porque su texto, consensua-
do con los principales laboratorios farmacéuticos mundiales, es de una complicada
formulacion.

Finalmente, se establece un compromiso de los paises desarrollados para incenti-
var a sus empresa e instituciones para propiciar la transferencia de tecnologia a los
paises menos adelantados, pudiendo éstos prorrogar el periodo de transicion para el
patentamiento de los productos farmacéuticos hasta el primero de enero de 2016.

La Declaracion de Doha ha sido el mas fuerte llamado de alerta en cuanto a las
consecuencias que la adopcion universal de los ADPIC puede deparar respecto de la
salud publica en los paises en desarrollo y menos desarrollados.

La situacion de Argentina y el reclamo de Estados Unidos.
Soluciéon Mutuamente Acordada

1. E1 30 de marzo de 1995 Argentina sancion¢ la ley 24.481 que regula el régimen de
proteccion de las Patentes de Invencion y los Modelos de Utilidad.

La esperada norma sustituyo a la ley 111 que desde 1864 fijaba las reglas de tal
instituto.

Tras un tramite de gran tensidn politica y econdmica, que continud con la sancion
de la ley modificatoria 24.572 y finalmente el decreto reglamentario 260/96 de fecha
20 de marzo de 1996 que establecio el texto definitivo de la norma, quedo configura-
do el sistema que marca los nuevos parametros para la proteccion de las invenciones
cuyo impacto en la estructura productiva generoé logicas expectativas.

El debate fundamental estuvo centrado en la ampliacion de la proteccion por paten-
tes de los productos farmacéuticos. Hasta ese momento, la ley argentina sélo protegia
las patentes de procedimiento. Las presiones ejercidas tanto por los laboratorios na-
cionales como por las empresas multinacionales derivaron en enfrentamientos entre
el Poder Ejecutivo proclive a reconocer los reclamos encabezados fundamentalmente
por Estados Unidos y los laboratorios multinacionales y el Poder Legislativo que
aceptaba la posicion de los laboratorios nacionales.

No existia polémica en cuanto al fondo de la cuestidn, es decir que fue unanime
la aceptacion de encuadrar la nueva ley en los estdndares de ADPIC y por ende la
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extension del régimen a las patentes de productos farmacéuticos, pero se discutia el
periodo de transicion mediante el cual la norma se haria efectiva. De acuerdo con el
articulo 65 incisos 1, 2 y 4 de ADPIC, Argentina podia utilizar el plazo de 10 afos para
adaptar su legislacion en esta materia.

En el primer texto, la ley sancionada establecio un plazo transitorio de ocho afios
que luego fue reducido a cinco en una segunda version que casi inmediatamente fue
sancionada, en razon de amenazas de sanciones comerciales que directa e indirecta-
mente trascendieron.

Sin embargo, no fueron éstas las tinicas quejas que el gobierno de Estados Unidos
tuvo respecto de Argentina considerando que tanto en la Ley de Patentes como en la
Ley de Confidencialidad relacionada con las disposiciones del articulo 39 de ADPIC,
no se respetaba la letra del tratado, perjudicandose a los laboratorios y empresas mul-
tinacionales a favor de sus firmas nacionales.

En el marco de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) y por medio del
Organo de Solucion de Diferencias, Estados Unidos planteo diversas cuestiones rela-
tivas a la aplicacion de la Ley de Patentes y la Ley de Confidencialidad en dos notas
de reclamo de fechas 6 de mayo de 1999 y 30 de mayo de 2000.

El contenido de las quejas tenian que ver con las siguientes cuestiones:

1) La interpretacion de las Practicas Anticompetitivas en el régimen de Licencias
Obligatorias.

2) La vigencia de los Derechos Exclusivos de Comercializacion dispuestos por el
parrafo 9 del articulo 70.

3) Restriccion de las Importaciones y la aplicacion del Agotamiento del Derecho
y la determinacion respecto de la puesta en el comercio no so6lo del titular sino
del licenciatario voluntario y no el que proviene del régimen de licencias obli-
gatorias.

4) La extension de la proteccion del proceso al producto.

5) Inversion de la carga de la prueba en casos de Procedimientos por Infraccion de
patentes.

6) Medidas Cautelares.

7) Patentamiento de Microorganismos.

8) Patentes transitorias basadas en la aplicacion del articulo 70.4 y 70.7 de ADPIC.

9) Proteccion de datos de prueba contra un uso comercial desleal.

Luego de mas de tres afios de negociaciones y nueve Rondas de Consulta, ambos
paises arribaron a un acuerdo final el 31 de mayo de 2002 denominado SOLUCION
MUTUAMENTE ACEPTADA que tomd estado publico por medio de una comunicacion de
la oMcC el 20 de junio de 2002.
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Mediante ese acuerdo se establecieron definiciones e interpretaciones especificas
respecto de la legislacion argentina en cuatro de los temas debatidos, compromiso
de modificacion legislativa en tres items que se efectivizaron mediante una ley mo-
dificatoria del 14 de enero de 2004, el establecimiento de reglas administrativas o
Guidelines fijadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) respecto
del patentamiento de microorganismos, el reconocimiento de las decisiones judicia-
les por medio del Tribunal Supremo de Argentina relacionado con la aplicacion del
articulo 70.7.

Solo quedo pendiente la cuestion de la Proteccion de los datos de prueba en la que
ambas partes admitieron una diferencia de interpretacion. Estados Unidos manifesto
que en el futuro decidira si continuara la consulta u optara por solicitar la convocato-
ria de un Grupo Especial con relacion al parrafo 3 del articulo 39 de ADPIC.

Justamente por este motivo en los informes anuales derivados de la aplicacion de
la disposicion 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos tanto en 2003 como en
2004, Argentina sigue estando entre los paises en observacion.

2. Se transcribe a continuaciéon de modo sintético el documento final de la Solucion
Mutuamente Aceptada en el cual constan los puntos acordados:

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Republica Argentina desean
notificar al Organo de Solucién de Diferencias (0SD) que han llegado a un acuerdo sobre
todas las cuestiones planteadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América en
el documento WT/DS171/1 (Argentina —Proteccion mediante patente de los productos
farmacéuticos y proteccion de los datos de pruebas relativos a los productos quimicos
para la agricultura), de fecha 6 de mayo de 1999, y en el documento WT/DS196/1 (Ar-
gentina — Determinadas medidas relativas a la proteccion de patentes y de los datos de
pruebas) de fecha 30 de mayo de 2000.

Luego de las rondas de consultas mantenidas —15 de junio de 1999, 27 de julio de
1999, 17 de julio de 2000, 29 de noviembre de 2000, 2 de abril de 2001, 13 de julio
de 2001, 21 de septiembre de 2001, 5 de noviembre de 2001 y 14 de abril de 2002,
los Estados Unidos de América y la Republica Argentina han alcanzado una solucién
mutuamente satisfactoria en los temas 1 a 8(a). La solucion mutuamente convenida
acerca de los puntos indicados en los temas 4, 5 y 6 del texto adjunto estd subordi-
nada a la remision al Congreso de la Nacidn por parte de la Reptblica Argentina de
los proyectos de ley referidos a esos temas dentro del afio desde la fecha de envio de
dicha notificacion. El tratamiento de los temas 8(b) y 9 estard sujeto a las condiciones
indicadas en los respectivos parrafos de esta notificacion. Este acuerdo se entiende sin
perjuicio de los derechos y obligaciones que incumben a la Argentina y a los Estados
Unidos en virtud de los Acuerdos de la Organizacion Mundial del Comercio.

1. Licencias obligatorias

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Republica Argentina han anali-
zado la normativa argentina y su reglamentacion, en particular, el articulo 44 de la Ley de
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Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad 24.481, modificada por la Ley 24.572 (Ley
24.481)y el articulo 44 del Decreto Reglamentario de dicha norma, Anexo 11, 20 de marzo
de 1996 (Decreto 260/96) a la luz de lo contemplado en el articulo 31 k) del Acuerdo so-
bre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC). De conformidad con este analisis, Argentina ha confirmado
que si se comprobara la existencia de las situaciones que, en el articulo 44 de la Ley
24.481, estan contempladas como practicas “anticompetitivas”, tal situacién no implica-
ria en y por si misma la determinacion automatica de que el titular de una patente estaria
incurriendo en una practica “anticompetitiva”. De conformidad con el articulo 44 del De-
creto 260/96, a fin de justificar la concesion por parte del de una licencia obligatoria bajo
su autoridad, cuando se establezca alguna de las situaciones referidas, una decision debe
haber sido dictada previamente por la Comisién Nacional de Defensa de la Competencia
(o la que la reemplace en el futuro) examinando la practica en cuestion con base en la Ley
25.156 (Ley de Defensa de la Competencia). De acuerdo con esta ley, la existencia de un
abuso de posicion dominante de mercado debe ser establecida para que una practica sea
considerada “anticompetitiva”. Sobre esta base, los Gobiernos de los Estados Unidos de
América y de la Republica Argentina acuerdan que, el articulo 44 de la Ley 24.481 leido
conjuntamente con el articulo 44 del Decreto 260/96, es consistente con las obligaciones
de la Republica Argentina bajo el articulo 31 k) del Acuerdo sobre los ADPIC y que Argen-
tina no debera conceder licencias obligatorias en base a una determinacion de practicas
anticompetitivas excepto en las situaciones consistentes con estas disposiciones.

2. Derechos Exclusivos de Comercializacion

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Republica Argentina han ana-
lizado el articulo 101, primer parrafo, de la Ley 24.481 y el articulo 101(III) del Decreto
Reglamentario 260/96 y la practica argentina a la luz de las disposiciones de los parrafos
8 y 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este analisis, la
Republica Argentina ha confirmado que de acuerdo con el articulo 101(IIT) del Decreto
260/96, ¢l debera otorgar un derecho exclusivo a una parte para que comercialice un
producto por un periodo de cinco afios contados a partir de que la Republica Argentina
apruebe la comercializacion de ese producto o hasta que la patente de ese producto sea
concedida o rechazada en Argentina, siempre que i) El producto sea objeto de una rei-
vindicacion en una solicitud de patente presentada en Argentina después del 1 de enero
de 1995; ii) Se haya concedido una patente para ese producto en otro miembro de la
OMC, y iii) Se haya obtenido la aprobacion de comercializacion para ese producto en
tal otro miembro. Sobre esta base, los Gobiernos de Estados Unidos de América y de
la Repuiblica Argentina acuerdan que el articulo 101 de la Ley 24.481, leido en forma
conjunta con el articulo 101(IIT) del Decreto Reglamentario 260/96, es consistente con
la disposicion del parrafo 9 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.

3. Restriccion a las importaciones

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Reptiblica Argentina han
analizado los articulos 36 c¢) de la Ley 24.481 y 36 del Decreto Reglamentario 260/96
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a la luz del articulo 6 y del parrafo 1 del articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. De
conformidad con este analisis, Argentina ha confirmado que, de acuerdo con sus normas
y reglamentaciones, el titular de una patente otorgada en Argentina tendra el derecho
de impedir que terceros que no tengan su consentimiento realicen actos de fabricacion,
uso, oferta para la venta, venta o importacion del producto patentado en el territorio de
Argentina. Sin embargo, un licenciatario voluntario en Argentina autorizado por el titu-
lar de la patente puede importar el producto patentado si prueba que el producto ha sido
puesto en el mercado en un pais extranjero por el titular de la patente argentina o por
un tercero autorizado a comercializarlo. Sobre esta base, Argentina y Estados Unidos
de América acuerdan que el articulo 36 c) de la Ley 24.481, leido en conjunto con el
articulo 36 del Decreto 260/96, es consistente con las obligaciones de Argentina bajo el
Acuerdo sobre los ADPIC.

4. Extension de la proteccion del procedimiento al producto

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Republica Argentina han ana-
lizado el articulo 8 b) de la Ley 24.481 a la luz de lo considerado en el apartado b) del
parrafo 1 del articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este analisis,
el Gobierno de la Reptiblica Argentina presentara un proyecto de ley al Congreso de la
Nacion con una propuesta de modificacion del actual texto del articulo 8 b) de la Ley
24.481 en los siguientes términos:

“b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de
procedimiento tendra derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, reali-
cen el acto de utilizacion del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta,
venta o importacion para estos fines del producto obtenido directamente por medio
de dicho procedimiento”.

5. Inversion de la Carga de l1a Prueba en Casos de Procedimientos por Infraccion
de Patentes

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de Argentina han analizado las dis-
posiciones argentinas a la luz de lo prescrito en el articulo 34 del Acuerdo sobre los AD-
PIC. De conformidad con este andlisis, el Gobierno de la Reptblica Argentina presentara
un proyecto de ley al Congreso de la Nacion conteniendo una propuesta de modificacion
del articulo 88 de la Ley 24.481 en los siguientes términos:

“Reemplazase el actual articulo 88 por el siguiente:

1. Alos efectos de los procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un
procedimiento para obtener un producto, los jueces ordenaran que el demandado
pruebe que el procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del
procedimiento patentado.

2. No obstante, los jueces estaran facultados para ordenar que el demandante pruebe
que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtencion del producto,
infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto obtenido como
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resultado del procedimiento patentado no sea nuevo. Salvo prueba en contrario,
se presumira que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nue-
vo si el demandado o un perito nombrado por el juez a solicitud del demandado
puede demostrar la existencia en el mercado, al tiempo de la presunta infraccion,
de un producto idéntico al producto obtenido como resultado de la patente de
procedimiento, pero no en infraccion originado de una fuente distinta al titular de
la patente o del demandado.

3. En la presentacion de prueba bajo este articulo, se tendran en cuenta los legitimos
intereses de los demandados en cuanto a la proteccion de sus secretos industriales
y comerciales.”

6. Medidas Cautelares

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Republica Argentina han ana-
lizado la legislacion argentina a la luz de las disposiciones del articulo 50 del Acuerdo
sobre los ADPIC. De conformidad con este analisis, el Gobierno de la Reptiblica Argen-
tina presentard un proyecto de ley al Congreso de la Nacioén con el siguiente texto a
incorporar al actual articulo 83 de la Ley 24.481:

Los jueces podran ordenar medidas cautelares con relacion a una patente concedida
de conformidad con los articulos 30, 31 y 32 de la ley, para:

1) Evitar se produzca la infraccion de la patente y, en particular, para evitar que las
mercancias ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancias impor-
tadas, inmediatamente después del despacho de aduana.

2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion, siempre
que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones:

a) Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de
nulidad por el demandado, sea declarada valida.

b) Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas cau-
sara un dafio irreparable al titular.

c) El dafio que puede ser causado al titular excede el daiio que el presunto infrac-
tor suftrira en caso de que la medida sea erroneamente concedida; y

d) Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales, tales como cuan-
do haya un riesgo demostrable de destruccion de pruebas, los jueces podran otorgar
esas medidas.

En todos los casos, antes de conceder la medida, el juez requerira que un perito de-
signado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo maximo de quince dias.

En el caso de otorgamiento de alguna de las medidas previstas en este articulo, los
jueces ordenaran al solicitante que aporte una fianza o garantia equivalente que sea
suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.”
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De conformidad con el anterior analisis, el Gobierno de la Republica Argentina se com-
prometid a presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nacion con el siguiente texto a
los fines de modificar el articulo 87 de la Ley de Patentes, el que leera como sigue:

“En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de confor-
midad con el articulo 83 de la ley, el demandante podra exigir caucion al demandado
para no interrumpirlo en la explotacion del invento, en caso que éste quisiera seguir
adelante con ella.”

7. Patentamiento de Microorganismos y otra materia
Relacionado con las consultas referidas al patentamiento de:

a) Microorganismos, perse (porejemplo,levaduras, bacteria, organismos unicelulares).

b) Una composicion que comprende como unico elemento un microorganismo (por
ejemplo un cultivo conteniendo levaduras, bacterias, etc.).

¢) Un compuesto quimico, per se (es decir, un compuesto quimico que no esté en com-
binacion con otros materiales).

d) Una composicion conteniendo un compuesto quimico que tendria una aplicacion
industrial distinta a su utilizaciéon como compuesto farmacéutico.

e) Un compuesto quimico o una composicion purificada conteniendo un compuesto
quimico en alguna de las siguientes categorias: I) Un acido nucleico comprendiendo
una secuencia especifica de nucleétidos (por ejemplo, una secuencia nucleotida);
IT) Un péptido, polipéptido, o proteina (por ejemplo una secuencia de aminoacidos); I11)
Un lipido; o IV) Un polisacarido.

f) Un compuesto quimico que tenga una estructura idéntica a un compuesto quimico
aislado de una planta, un animal, microorganismo o de otro origen natural.

g) Una composicion purificada conteniendo un compuesto quimico que tenga una es-
tructura idéntica a un compuesto quimico aislado de una planta, animal, microorga-
nismo o de otro origen natural, de manera tal que la composicion no sea idéntica a la
composicion que contiene el compuesto quimico como pudiera ser encontrado en su
estado natural; y

h) Un compuesto quimico o una composicion conteniendo ese compuesto donde la
composicion no tiene una aplicacion predominantemente farmacéutica.

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Republica Argentina han anali-
zado la legislacion y la practica argentina a la luz de las disposiciones del apartado b) del
parrafo 3 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este analisis,
el Gobierno de la Repuiblica Argentina ha elaborado y publicado guidelines acerca de su
practica de patentamiento en materia de microorganismos en la Resolucion del INPI No.
633/2001 (Boletin Oficial de fecha 22 de octubre de 2001).
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8. Patentes transitorias
(a)Parrafo 4 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Republica Argentina expre-
saron sus respectivos puntos de vista acerca de lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo
70 del Acuerdo sobre los ADPIC y han examinado la legislacion argentina a la luz de
esta disposicion, en particular el parrafo 3 del articulo 101 la Ley 24.481 y el articulo
101(II) del Decreto Reglamentario 260/96. De conformidad con este analisis, Argentina
ha confirmado que, el articulo 101, parrafo 3 de la Ley 24.481, solamente puede ser lei-
do en forma conjunta con lo establecido por el articulo 101(II) del Decreto 260/96, que
establece que inicamente terceras partes que hayan realizado inversiones en funcion del
uso de una patente de invencion con anterioridad al 1 de enero de 1995, podran conti-
nuar haciendo uso de las invenciones previo pago de una retribucion justa y razonable
al titular de la patente. Sobre esta base, la Republica Argentina y los Estados Unidos de
América concuerdan en que el parrafo 3 del articulo 101 de la Ley 24.481, el cual sélo
puede ser leido en conjunto con el articulo 101(II) del Decreto 260/96, es consistente
con las obligaciones de la Republica Argentina bajo el parrafo 4 del articulo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC.
(b)Parrafo 7 del articulo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC

Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Republica Argentina acuer-
dan que Argentina dard cumplimiento a sus obligaciones OMC en esta materia mediante
su sistema y practicas juridicas, incluyendo las sentencias de la Corte Suprema de Jus-
ticia.

La Propiedad Intelectual y el Desarrollo. Propuesta de Argentina
y Brasil para establecer un programa para el desarrollo en la OMPI

La universalizacion de los DPI por medio de la consolidacion de ADPIC es un hecho
indiscutido. Si bien es cierto que los paises en desarrollo han sido los menos bene-
ficiados con la extension de los estandares de proteccion, no es menos cierto que
deben encarar una politica de avance centrado en el desarrollo de forma positiva y
no quedar meramente en una posicion defensiva y expectante. A decir de Correa, la
adopcion de los ADPIC fue considerada por los paises en desarrollo como el final de
un importante proceso de fortalecimiento de la proteccion de los derechos de pro-
piedad intelectual. Creian que al haber aceptado niveles altos de proteccion estarian
protegidos contra las acciones unilaterales y las nuevas demandas de mayores niveles
por parte de los paises ricos. Estaban equivocados. Tanto la Union Europea como
Estados Unidos han continuado con las presiones para obtener de estos paises niveles
superiores de proteccion (ADPIC plus) mediante estrategias bilaterales, combinando
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un multilateralismo rigido con la gestacion de los Tratados de Libre Comercio (TLC)
para vencer ciertas resistencias a las que se enfrentan sus iniciativas en el marco de
la oMcC. (Correa 2004).

Brasil y Argentina han tomado una iniciativa conjunta por medio de una propuesta
presentada a la Asamblea General de la OMPI celebrada en Ginebra del 27 de septiem-
bre al 5 de octubre de 2004, para ser debatida por los miembros del organismo.

En el documento se puede leer:

El papel de la propiedad intelectual y su incidencia en el desarrollo deben evaluarse
de manera cautelosa y en funcion de cada caso. La proteccion de la propiedad intelec-
tual es un instrumento de politica que en la practica puede generar beneficios y costos
variables en funcion del nivel de desarrollo de cada pais. De ahi que sea necesario
tomar medidas en todos los paises para garantizar que los costos no superen los bene-
ficios que ofrece la proteccion de la propiedad intelectual... A escala internacional, se
reconoce cada vez mas la necesidad de incorporar la “dimension de desarrollo” en las
politicas relacionadas con la proteccion de la propiedad intelectual. La OMC también
ha hecho una referencia explicita a la necesidad de tener debidamente en cuenta la
dimension de desarrollo en el parrafo 19 de la Declaracion Ministerial de Doha, que
asigna al Consejo de los ADPIC un mandato en el marco del Programa de Doha para el
Desarrollo.

Se sefialan objetivos y preocupaciones, en particular las que resultan de los debates
que se estan celebrando en torno al proyecto de Tratado sobre el Derecho Sustantivo
de Patentes (SPLT) que aumentaria considerablemente las normas de proteccion por
patente creando nuevas obligaciones de muy dificil aplicacion en los paises en desa-
rrollo. Se sostiene en este aspecto, que los objetivos y principios establecidos en los
articulos 7 y 8 de los ADPIC deberian quedar incluidos en el SPLT y en otros tratados
que actualmente son objeto de debate en la OMPI.

Uno de los principales temas es que si bien el acceso a la informacion y el inter-
cambio de conocimientos se consideran elementos esenciales para el fomento de la
innovacion y la creatividad en la economia de la informacion, es necesario evitar que
toda nueva norma de proteccion de la propiedad intelectual que se aplique al entorno
digital, obstaculice el libre flujo de la informacion y bloquee los esfuerzos plasmados
en iniciativas tomadas en ese sentido.

Se sostiene que, tal como lo dicen los articulos 7 y 8 de ADPIC, la transferencia de
tecnologia es un objetivo que las medidas de proteccion de la propiedad intelectual
deben apoyar y no menoscabar. En ese sentido, no basta con la existencia de buenos
sistemas de proteccion de la propiedad intelectual si los mismos no han permitido
impulsar la transferencia de tecnologia por medio de la inversion extranjera directa
y la concesion de licencias. Entre las medidas que se proponen en este punto, esta la
creacion de un régimen internacional en virtud del cual se promueva el acceso por
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parte de los paises en desarrollo a los resultados de investigaciones financiadas con
fondos publicos en los paises desarrollados.

Apoyados también en los postulados del articulo 7, se afirma que deberia proteger-
se el derecho de los paises a cumplir sus obligaciones internacionales en concordancia
con su propio ordenamiento y practica juridicos, segin las disposiciones del articulo
1.1 de ADPIC; es por eso que el Comité Asesor sobre Observancia de OMPI debe con-
siderar la mejor forma de garantizar la observancia con inclusion de las disposiciones
que imponen obligaciones a los propios titulares de derechos, teniéndose presente las
disposiciones del articulo 40 en el que se abordan las practicas anticompetitivas en
las licencias contractuales.

Puesto que la OMPI es el principal proveedor multilateral de asistencia técnica en el
ambito de la propiedad intelectual, los programas de cooperacion técnica en materia
de propiedad intelectual deberian ampliarse considerablemente y mejorar su calidad
para garantizar que el costo de proteger la propiedad intelectual no sea mayor que los
beneficios que ésta ofrece.

La omPI deberia velar porque la legislacion nacional de propiedad intelectual de
cada pais se adapte a su nivel de desarrollo y responda plenamente a las necesidades
y problemas especificos de cada sociedad. Deberia ayudarlos al mismo tiempo a sacar
el maximo provecho de la flexibilidad que ofrecen los acuerdos existentes en materia
de propiedad intelectual.

El documento finaliza diciendo que:

Promover los beneficios absolutos derivados de la proteccion de la propiedad intelectual
sin reconocer las preocupaciones existentes en materia de politicas publicas seria ofre-
cer una vision que mina la credibilidad del propio sistema de propiedad intelectual. Sin
embargo, si se integra la dimension de desarrollo en el sistema de propiedad intelectual
y en las actividades de la OMPI, aumentaran la credibilidad del sistema de propiedad
intelectual y su aceptacion a gran escala como herramienta fundamental para promover
la innovacion, la creatividad y el desarrollo.

Se proponen las siguientes medidas:

1) Adopcion de una declaracion de alto nivel sobre la propiedad intelectual y el
desarrollo en la cual se discutan estos postulados.

2) Considerar la modificacion del convenio de la OMPI (1967) incluyendo entre sus
objetivos la dimension del desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades de los
paises en desarrollo y los menos adelantados.

3) Incluir en los tratados que actualmente se estan negociando, como el SPLT, las
disposiciones relativas a la transferencia de tecnologia, las practicas anticom-
petitivas y el mantenimiento de la flexibilidad necesarias en aras del interés
publico.
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4) Establecer programas y planes de cooperacion entre OMPI y los paises en de-
sarrollo para fortalecer las oficinas nacionales de propiedad intelectual con el
objetivo de convertirlas en elementos eficaces de las politicas nacionales de
desarrollo.

5) Se propone la creacion de un Comité Permanente de Propiedad Intelectual y
Transferencia de Tecnologia en el que se consideren medidas encaminadas a
asegurar una transferencia eficaz de la tecnologia hacia los paises en desarrollo
y los PMA.

6) Organizar un seminario internacional conjuntamente con la OMC y la UNCTAD
sobre propiedad intelectual y desarrollo con la participacion de ONG, sociedad
civil y mundo académico.

7) Tomar medidas apropiadas para lograr la amplia participacion de la sociedad
civil en las actividades de la OMPI.

8) Crear un Grupo de Trabajo sobre el Programa para el Desarrollo para presentar
un informe en la cuadragésima primera serie de reuniones de las Asambleas de
los estados miembros de la OMPI.
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