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Aclaracion:

— FEl presente trabajo fue redactado en ¢l segundo semestre de 1987 por lo que re-
quiere —con toda certeza— de una actualizacion a la luz de la evolucidn mas
reciente de las discusiones internacionales sobre el tema.

I Parie

1. INTRODUCCION.

El presente trabajo tiene por objeto analizar, en su primera parte, por un lado,
ciertas disposiciones del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad In-
dustrial, del 20 de marzo de 1883("), aquéllas que tienen mayor relevancia para la in-
dustria farmacéutica, en particular, y para los paises en desarrollo en general; por
otro lado, se examinan criticamente ciertas iniciativas internacionales vinculadas
con dichas disposiciones. En la segunda parte, se intenta mostrar el proceso de revi-
sion actual de dicho Convenio, revision que, centrada en gran medida en esas dispo-
siciones, fue iniciada por los paises en desarrollo hace ya mas de una década sin que
haya sido coronada por el éxito, no obstante los esfuerzos desplegados.
ml)aris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas

¢l 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en
Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa al 31 de octubre de 1958 v en Estocolmo el 14 de julio de 1967,
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Ambas partes constituyen un todo, no solo porque hay temas comunes y una se-
cuencia en el tiempo sino, ademas, porque, siendolos protagonistas y sus intereses al
mismo tiempo los mismos y contrapuestos, al no lograrse un equilibrio en el proceso
de revisién las energias de unos, las de los paises mas industrializados, se han orien-
tado hacia el ‘‘reforzamienio’ del sistema de propiedad industrial, entendido aquél
como la elaboracidon apresurada de nuevas regulaciones internacionales dando la
sensacibon que se trata de consolidar tanto el predominio tecnologico adquirido por
algunos de esos paises como asegurar los mercados para las nuevas tecnologias,
aprovechando para ello el privilegio monopolico que surge de la patente.

2. EL CONVENIO DE PARIS.

La relacion entre la industria farmaceéutica y el Convenio de Paris se da en la me-
dida que los productos y los procedimientos de aquelia industria son susceptibles de
proteccion a través de patentes de invencion incluidas éstas entre los objetos que tu-
vo la constitucion de la Union de Paris®. Sin perjuicio de la aplicabilidad de otras
disposiciones dei Convenio® nos detendremos en el examen de dos articulos, ¢l 5A y
el 5 quater, cuyos alcances e interpretacidbn son de gran trascendencia para la
comprension cabal del edificio de la propiedad industrial® y centran gran parte del
interés de una eventual nueva revision del Convenio, por el momento inconciusa y
cuyo proceso se resefia en la Parte 1 de este trabajo.

3. EL ARTICULO 5A4.

Por este articulo se establece basicamente un régimen de caducidad o revocacion
de patentest®) disponiéndose que no puede ser prevista aquélla —la caducidad— sino

(2) Al lo. de enero de 1987, el Convenio que instituye la Union consta de 97 paises miembros. Ademas de las paten-
tes de invencitn, e} Convenio se refiere a los modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas
de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denomi-
naciones de origen y la represién de la competencia desieal (Art. 1.2).

(3) Los titulares de derechos de patentes de cada uno de los miembros de la Union gozan del privilegio del trato na-
cional (Art. 2.1) y del derecho de prioridad de doce meses para los depositos reguiares de solicitudes de patentes
(Art. 4). Las patcntes por la misma invencion obtenidas en distintos paises son independientes en términos abso-
lutos desde el punto de vista de las causas de nulidad, caducidad y duracion (Art. 4 bis).

{4) Un trabajo fundamental sobre las patentes de invencion es el estudio de UNCTAD, *‘La funcion del sistema de
patentes en la transmisidn de tecnologia a los paises en desarrollo’, TD/B/AC. H/19/Rev. 1, Naciones Unidas,
Nueva York, 1975,

{5} Sobre ¢l Convenio de Paris y en particular el arl. A ver Manuel Antonio Laquis, ‘* Algunas observaciones a la
nueva propuesta del Grupo de Trabajo sobre el Art. 5A del Convenio de Paris”, Revista del Derecho Comercial y
de lay Obligaciones, No. 64, 1978,
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una vez que se compruebe que el otorgamiento de licencias obligatorias (también lla-
madas no voluntarias, es decir, sin la concurrencia del titular de la patente)® no hu-
biesen bastado para prevenir los abusos”! que podrian resultar del gjercicio del de-
recho exclusivo® conferido por la patente. Un ejemplo de tales abusos es, dice el
Convenio, la falta de explotacion'®,

Para los casos de falta o insuficiencia de explotacion, la accidn por caducidad re-
quiere un plazo minimo de $ o 6 aiios que incluyen dos afnos a partir de la concesion
de la primera licencia no voluntaria que, a su vez, no puede ser solicitada antes de 4
afios desde el deposite de la solicitud de patente 6 3 afios desde la concesibn, aplican-
dose aqui el plazo que expire mas tarde.

{6) Las licencias obligatorias fueron incluidas en el Convenio de Paris en la Revision de La Haya de 1925, habiéndo-
selas rechazado cincuenta afos antes en la Conferencia de Paris de 1878, antecedente inmediato de fa Conven-
cion. Dicho rechazo se fundé en la teoria de la propiedad natural (Edith T. Penrose, La Economia del Sistema
Internacional de Patentes, Siglo XXI, Méxice, 1974, pag. 50).

(7) Sobre el principio del abuso del derecho de conexion con la propiedad industrial ver Manuel A. Laquis, **Revi-
sion del Convenio de Paris en el marco latinoamericano. La propiedad industrial y el abuso del derecho. Proble-
mas de la transferencia de tecnologia (*'know how’') a los paises en desarrollo. La Declaracion de México'”, en
separata de la Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, ano 9, agosto de 1976, Nao, 52, Sefiala el
autor que el concepto de abuso, incorporado en el Convenic de Paris en la Revision de La Haya de 1925, fue la
finica concepcion relativizantie del derecho de propiedad acogida por el Convenio (pag. 464), Subraya Laquis su
discrepancia con los alcances atribuidos a esie principio y establece que: “*No obstante sus formulaciones sociales
y altruistas, la tesis del abuso, a nuestro modo de ver, mantiene incolumes las instituciones, no sélo porque asi se
desprende de su planteo, sino porque no se conoce historicamente que estas Oltimas muden come una giralda, si
no han mediado las necesarias transformaciones esenciales. La doctrina, ademas de prescindir de elio, deja en su-
ma toda la suerte de la evolucion juridica en manos del juez, de un prinapio general o de una **supralegalidad’”;
ninguno de los autores que le propician dice una sola palabra sobre la reforma de las leyes o de las instituciones™',
y mas adelante agrega: ““...el principio del “‘abuso del derecho™ no altera esencialmente el poder absoluto y
exclusivo del propietario, que ademas no esta en consenancia con las orientaciones ideologicas que avanzan sobre
el derecho de propiedad; es obvio, pues, que a titularidad de la patente de invencion se mantiene incoume, Es
decir, que se conserva la pienitud del derecho del propietario, con sus consecuencias en el estado actual en que se
hallan los paises dependientes tecnologicamente™,

El mismo autor expresa que la disposicidn del Art. 5.2 “*no es mas que una formulacidn teérica’ enervada por
otras disposiciones del Convenio que alli analiza {‘* Indispensable reconsideracion de la Ley 17:011 de adhesion al
Convenio de Paris'’, Revista Juridica Argentina La Ley, julio-septiembre 1972, pag. 1170).

(8) ElConvenio de Paris en ninguna parte contiene una definicion de patente de invencion y, por io tanto, el concep-
to de derecho exclusivo queda librado a las legislaciones nacionales, como se expone mas adelante en este trabajo.

(9) El texto espanol del Acta de Estocolmo habla de *“explotacion’’, traduccion literal del franceés **exploitation'’,
siendo el texto francés el que da fe en casos de controversias {art. 29, parrafos I v 3). El texto inglés, tanio del Ac-
1a de Estocolmo como del Acta de Lisboa contiene ja palabra *“*working'® que, al ser vertida en espafiol ha sido
sisternaticamente traducida por la Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI, organismo que administra el Convenia de Paris) por “explotacion industrial”. Por gjemplo, en el trans-
cursc de la revision actual del Convenic, en las Actas Resumidas de la Conferencia Diplomatica y en las Propues-
tas Basicas (documento PR/DC/3). De ahi que durante dicha Conferencia se hizo necesario distinguir entre
‘explotacion’ y “*exploiacion industrial’” (*‘exploitation’ y “*working'' en inglés; “‘exploitation’ vy **Exploita-
tion industrielle’ en frances). El primer término es definido por el Director General de OMPI en los siguientes
términos: ‘‘se entiende por *‘exploiacion’ de la invencion patentada no solamente la exploacion industrial. .. si-
no también la importacion’” (PR/DC/3, parrafo 116, pag. 51).
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El Convenio establece que las licencias obligatorias, que se otorguen por falta o
insuficiencia de explotacion, seran no exclusivas, rechazandose la solicitud si el titu-
lar de la patente justifica su inaccion con excusas legitimastt®,

Respecto de todos los otros abusos —distintos de la falta de explotacion— en
que pueda incurrir ¢l patentado, el Convenio deja en libertad a los Estados
miembros de la Unidn para tomar medidas legislativas correctoras y preventivas. No
habiéndose precisado en qué pueden consistir esos otros abusos ni cuales son las me-
didas legislativas, resulta obvio que existe amplio margen para decidir en la materia.

La ““explotacion’’ a que hace referencia el Convenio, aun en su versién espafiola,
no es otra sino la explotacion industrial del invento patentado, esto es la fabricacion
local, en el pais que concede la patente del producto patentado o la puesta en practi-
ca del procedimiento protegido'*!), La sancién de caducidad por falta o insuficiencia
de explotacion sefiala que ésta es una obligacion del patentado como contrapartida
del privilegio que la ley le otorga. La sociedad, juridicamente organizada, no conce-
de el privilegio en abstracto, sino en funcién del avance tecnologico implicado en la
invencion, avance que, para materializarse, requiere de la explotacion industrial lo-
cal,

La presunta utilidad del sistema de licencias obligatorias para sancionar la inac-
cion del patentado ha sido puesta en tela de juicio, en particular en los paises en de-
sarrollo, tributarios de una gran mayoria de patentes originadas en paises in-
dustrializados'!?,

El requerimiento de explotacion industrial local esta asociado al proceso de de-
sarrollo, siendo un presupuesto de éste el desarrollo industrial. Si alguna duda hu-
biera al respecto, basta examinar los antecedentes en las sucesivas revisiones para

{10) La latitud del concepto de excusas legitimas es criticada por Laquis para quien se trata de una *‘regla obviamente
general apia para posiergar indefinidamente la no concesion de la dicencia™ {Conl. Revision del Convenio de
Paris en el marco Latinoamericano...”', pp. 497 y 503. También la critica Correa (*‘El palentamiento interna-
cianal y la explotacion obligatoria de las patentes de invencibn, Analisis de la bey argentina’’, en Rev, Juridica Ar-
gentina La Ley, 1976 - B, pag. 515 nota (24) de p'ie de pagina). Alberto Berkovitz al exponer sobre ciertos aspec-
10s de proyecto de ley de patentes de Espaiia admite la posibilidad que ciertas alegaciones sean ciertas y serias ra-
zon por la cual en el art. 89 del citado proyecio se esiablece cieria regla “*que puede tener gran utilidad (A. Berko-
vitz, “*Aspectos del Proyecio de ley de patentes relevantes para la industria farmacéutica’, en Revista del De-
recho Indusirial, afo 5, mayo-agosto 1983, No. 14, pag. 293). La Ley No. 11 de Patentes de Espafa, del 20 de
marzo de 1986 y vigente desde el 26 de junio del mismo ano contiene la siguiente version en su art. 87, parrafo 2;
*‘Son consideradas excusas legitirmas las dificuliades objetivas de naturaleza 1écnica y juridica, independientes de
la voluntad y la situacion del titular de la patenie, que hacen imposible la explotacion de 1a invencion o que impi-
den que esta explotacion sea mas importante de lo que es’,

(La Propriété Industrielte-julliet/aott 1986, Lois et Traités).

(11} Esta es la definicion que da el Director General de OMPI al comentar las Propuestas Basicas de la Conferencia
Diplomatica de Revision del Convenio de Paris (PR/DC/3, parrafo 91, pag. 41\,

(12) Conf. Carlos M. Correa, op. cit., pags 514 y 515. Asimismo, Manuel A. Laquis ep *'Indispensable reconsidera-
cion...'", pag. 1174, quien expresa: **...la licencia obligatona,..., no constituye una solucion, antes bien, no es
mis que la ficcion. ., de realizacion hipotética, tanto porque el titular de la patente puede excusarse, como por los
amplios plazos que el Convenio establece para concederlas’ .
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comprobar que los paises hoy industrializados fueron, en su momento, defensores
celosos de esta obligacion frente a la tentacién natural de abastecer un mercado sélo
con la importacionttd,

“‘La cuestion de si el titular de la patente tiene el deber de trabajar (manufacturar
localmente) su invento en todos los paises en los cuales haya obtenido una patente y
si, en ¢l caso de no explotarla, debe ¢l pais decretar su caducidad, ocupb el primer lu-
gar en todas las discusiones que se realizaron desde la primera vez que se menciond
la proteccién internacional de los inventos” 1% (Actas de la Conferencia de Londres,
‘““Exposicion de motivos y propuestas’, 1934).

‘‘La ley francesa... practicamente obligaba a los titulares de las patentes concedi-
das a que hicieran uso local efectivo, esto es, industrializaran los objetos privile-
giados para impedir que ¢l sistema de patentes pudiese servir en transformar el terri-
torio francés en simple mercado cautivo de las exportaciones inglesas, alemanas,
americanas, etc,”’(1

En la Conferencia de Revision de Washington, 1911, el Reine Unido, Francia y
Alemania abogaren por la caducidad como medida necesaria para inducir a la
explotacion industrial local y las legistaciones de varios paises industrializados en ese
entonces contaban con plazos de, aproximadamente, tres afios para sancionar la re-
vocacion en ausencia de dicha explotaciont!é! y ello, sin necesidad de otorgamiento
previo de licencias no voluntarias!?,

Estos antecedentes historicos parecen haber sido olvidados, o al menos desdefia-
dos, por estos mismos paises que ahora procuran la maxima amplitud del privilegic
concedido por la patente!'® y, muy especialmente, realzan el derecho de importa-
cion, horrorizandose por el hecho que hoy, otros paises, en una situacion de de-
sarrollo industrial seguramente inferior a la que, comparativamente, gozaban los
paises industrializados al comenzar e! siglo, hagan reclamos similares.

(13) Sobre si el derecho de importacion esta o no incluido en el privilegio de la paienic ver infra la discusion sobre el
articulo 5 quater come asimismo el procese actual de Revision del Convenio,

(14) Citado por Murillo F, Cruz F*, **Patentes, Marcas, Concurrencia desleal y Certificados de invencion. Un siglo de
debates en el Centenario del Convenio de Paris (1883-1983), en mimeo, pag. 5.

{15) Idem, pag. 6.

(16) 1nforme de la Primera Reunion Consultiva sobre Ia Revision del Convenio de Paris, Ginebra, 24 al 28 de junio de
1986, documento PR/CM/1/3, del 31 de julio de 1985, parr. 26 y 39,

(17) ldem, parr. 45. Solucion defendida por Japon en una Conferencia de revision previa.

(18) Asi, p. &j., la Delegacion de Francia al 4° periodo de sesiones de la Conferencia Diplomatica de Revision del Con-
venio de Paris se manifesio en los siguientes 1érminos;
“‘Respecto de la palabra ““explotacion’”, que ha sido objeto de abservaciones sobre la ausencia de la palabra *‘in-
dustrial’,... desde que exisien patentes de invencion, Francia y otros muchos paises consideran que el derecho
concedido a la paiente no s0le otorga el detecho de explotacion, sino también un derecho comercial y econamice.
Si no fuese asi, se trataria de un derecho disminuida, de un retroceso en relacion a la situacion actual. También
seria una prueba de erosion del derecho de la propiedad industrial, de los derechos concedidos a la patente y la
Delegacion de Francia no pedria suscribirse a 1al erosién®’ (documento PR/SM/12, Actas Resumidas Finales, 31
de mayo de 1985, parrafo 2342, pag. 98).
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¢...El punto de vista de (los paises desarrollados) podria ser sintetizado como
significando que los paises en desarrollo deberian hacer lo que el Grupo B (paises de-
sarrollados) quisiera y no deberian hacer lo que el Grupo B hizo hace algin
tiempo’ U9,

En el caso de la ley argentina, No. 111, se¢ dispone la caducidad cuando trans-
curren dos afios desde la expedicion de la patente sin explotar el invento (art. 47), y
la interpretacion doctrinaria y jurisprudencial tiende a considerar que la explotacion
no puede satisfacerse ‘‘ni mediante ¢l ofrecimiento o concesion de licencias, ni por la
simple importacion de los productos patentados (o fabricados con procedimientos
protegidos), y que aquélla, por ende, debe consistir en la fabricacion de los produc-
tos o utilizacion del procedimiento en forma real, efectiva y permanente, en una me-
dida que satisfaga las necesidades de la demanda”’, como lo afirma Correat2®,

Ni aun aquéllos que han sometido ciertas criticas al régimen argentino y su ade-
cuacion al Convenio de Paris, parecen tener dudas sobre el alcance del concepto de
explotacion (*‘explotacion industrial’’, ver supra nota (9) de pie de pagina) en el sis-
tema unionista y en la ley 111. Asi uno de ellos expresa: ** Aunque la Convencion es-
tablece que la importacidn en si no puede inducir ta caducidad de la patente, no cabe
duda que la importacion no corresponde al concepto convencional de expiotacién
industrial en €l pais y que la falta de produccion nacional puede justificar, después
de un periodo de 3 afios, la concesion de licencias compulsivas y no exclusivas de
fabricacion en favor de terceros’’(2),

Habiendo recordado ya que el Convenio de Paris (Actas de Lisboa y de Estocol-
mo) cita a la falta de explotacidbn como un ejemplo de abuso que se sanciona en pri-
mer término con la concesion de licencias no voluntarias y no exclusivas, correspon-
de sefialar que el Convenio no impide que un pais otorgue licencias no voluntarias
exclusivas en situaciones que no se agoten en la mera falta o insuficiencia de explota-
cion industrial. Asi, Correa, encuentra plausible que las licencias exclusivas ayuden
a incitar la industrializacion del inventot2?), De hecho, algunas legislaciones naciona-
les permiten esta alternativa®®® y la Ley de Patentes de Espaiia, de muy reciente data,
(Ley No. 11 del 20/3/1986) las regula en los casos de interés pablico, ““cuando la
exclusividad no es contraria al objetivo previsto en el momento de la sumisién de la

(19) Opinion expresada por el delegado de Brasil aciuando como Portavoz de los Paises en Desarrollo durante la Pri-
mera Reunion de Consulia sobre la Revision del Convenio de Paris, PR/CM/1/3, parr. 41, pag. 16,

(200 Correa, op. cit., pag. 518. En materia de jurisprudencia, ver sentencia de la Corte Suprema ¢n el caso *'Franco
Duranti y Supramar 5.A."", Fallos, . 284, p. 197, con la interpretacion del concepto de explotacion reiterado por
la Corte en el caso **Gabrieloni, Atilio José s/falsificacion de patente™, del 9 de diciemnbre de 1980 fallo éste que
figura en Revista del Derecho Industrial, ado 2, N° 6, septiembre - diciembre 1980, pag. 761 a 766.

(21) Eslo que dijo Georges R. Gansser, Director de CIBA GEIGY, en *‘Laimportancia de las patentes de invencion
para la transferencia de tecnologia’, seminario de CEDIQUIFA, Buenos Aires, 18 al 2G de abril de 1979.

{22y Correa, aop. cit., pag 515.

(23) Ver en la Segunda Parte, la discusion en torno a las licencias exclusivas y el hecho que ia legislacion del Reino
Unido, Canada y Nueva Zelanda, las admiten.
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patente a la concesidon de licencias obligatorias y es indispensable para que la explo-
tacibén de la invencion patentada pueda ser rentable” (art. 101,1)4,

Alberto Bercovitz, autor del anteproyecto de la ley, considera que esta posibili-
dad —la de conceder licencias exclusivas— es importante y tiende a *‘dar mayor fun-
cionalidad y eficacia posible a las licencias obligatorias de interés plblico’’@?%. La
misma ley —como en el proyecto que comenta Bercovitz— dispone que “‘el Gobier-
no puede instituir incentivos, bajo la forma de créditos y de todo otro tipo, a fin de
alentar a las empresas a solicitar licencias de ciertas patentes sometidas a la conce-
sion de licencias obligatorias por motivo de interés pablico, cuando la importancia
que reviste la explotacion en Espafia de las invenciones patentadas lo justifica”’ (art.
107.2).

No obstante lo expuesto, y como ya se vera en la II Parte, el tema de las licencias
exclusivas no voluntarias aparece como el gran obstaculo para la Revision del Con-
venio de Paris emprendida por los paises en desarrollo, y la discusion al respecto ha
insumido gran parte del tiempo invertido por la Conferencia Diplomatica y por las
consultas posteriores, desde 1980 hasta la fecha. Una vez mas parece aplicarse la
sentencia: ‘‘haz lo que yo digo (en este caso, ‘‘predico’’} pero no lo que yo hago’’.

4. EL ARTICULO 5 QUATER',

La primera dificultad que ¢l articulo 5 quater plantea es su interpretacion. Se ha
dicho, por ejemplo, que esta disposicion se opone a todo intento de eliminar el de-
recho exclusivo de importaciéon de productos fabricados en el extranjero por un pro-
cedimiento patentado@? pues *‘el titular de la patente podra regular la importacién,
y an mas, interferir la que supuestamente viole su patente, con todo lo cual se con-
solida el dominio del mercado...’'?®,

E! analisis de este articulo tiene interés para este trabajo desde que la industria
farmacéutica en Argentina solo tiene proteccion de patentes para los procedimientos

{24) VYer supra nota (10). Ver asimismo el comentario a la nueva ley de J, Delicado Mentero-Rios, **La loi espagnole
sur les brevets du 20 mars 1986’*, en La Propriété Indusirielle, 102° année-N° 10, octubre 1986, pag. 432 a 454,

(25) Op. cit. en nota (10}, phg. 289 y 290,

(26) El art. 5 quater establece; **Cuando un producto s¢ introduce en un pais de la Union donde existe una patente
que protege un procedimiento de fabricacion de dicho producto, el titular de la patente tendra, con respecto al
producto introducido, todos los derechos que 1a legislacion del pais de importacion le concede, sobre la base de la
patente de procedimiento, ¢on respecto a los productes fabricados en dicho pais’.

(27) Conf. UNCTAD. El sistema internacional de patentes: la Revision del Convenio de Paris para la Proteccion de Ja
Propiedad Industrial. Informe de la Secretaria {TT»/B/C.6/AC.3/2, 28 de junio de 1977), en Revista del Derecho
Industrial, ano 1°, N° 1, epero-abril de 1979, pag. 193 en adelante.

{28y Conf. Laquis, en ‘“‘Revision del Convenio de Paris...”’, pag. 496. Yer asimismo e mismo autor en **Algunas ob-
servaciones a la nueva propuesta...'”, pag, 925.
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(Ley 111, art. 3°), con exclusion de los productos (art. 4°)29. Pero el tema no se sus-
cita sélo para la Republica Argentina pues no menos de 41 paises, de los 97
miembros del Convenio de Paris, excluyen los productos farmaceuticos de la protec-
cion por patente3®, Cabe sefialar que un informe de la OMPI sefiala que, de los
miembros de la Union, diez paises excluyen ademas los procesosGU.

El articulo 5 quater fue introducido en el Convenio en la Revision de Lisboa en
1958 y, conforme Bodenhausen, tiene un alcance considerablemente mas restringido
que ¢l que se intent6 introducir durante dicha Conferencia “*estipulando que una pa-
tente concedida por un procedimiento de fabricacion seria violada por la importa-
cion, la venta o la utilizacion de productos obtenidos por ese procedimiento en otro
pais’*32),

El mismo autor abunda en el tema expresando que, cuando un pais ha adoptado
el sistema de extender los efectos de la patente de procedimiento a los productos ob-
tenidos directamente por ese procedimiento, ‘‘constituiré una violacién de patente
no solo la aplicacion del procedimiento sino también, e independientemente, la ven-
ta y la utilizacion de dichos productos’’3*, no s6lo para los productos fabricados en
el pais sino, también, para los introducidos desde otro pais y fabricados con ese pro-
cedimiento, aun cuando éste no esté patentado en el pais de origen.

Por lo tanto, el articulo remite a las soluciones legislativas de cada miembro de la
Unién que pueden —o no— extender lisa y llanamente el privilegio-monopolio del
procedimiento al producto e, incluso, pueden recortarlo y limitarlo a sélo algunos de
los derechos que, en condiciones normales, tiene el patentado.

La exégesis del articulo 5 quater permite afirmar que la extension de los privile-
gios al producto obtenido por un procedimiento patentado no es automatica sino
que requiere de una norma que expresamente asi lo establezca.

(29} Socbre el tema de las paientes de procedimiento y de productos farmacéuticos ver, en particular: Eduardo White,
**La industria farmacéutica internacional. La legislacion comparada sobre patentes y el caso argentine’’, en Re-
vista del Derecho Industrial, afio 1, N° 2. Asimismo, Julio C. Ledesma, **Un siglo de no patentabilidad de los
productos medicinales'”, en La Ley, T. 138, seccion docrrina.

{30} Tales paises son los siguientes: Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Canada, Chad, China, Cuba, Checoslova-
quia, Egipto, Repoblica Democratica Alemana, Ghana, Grecia, Hungria, Islandia, iran, Irak, Irlanda, Libano,
Libia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Malawi, México, Monaco, Mongolia, Polonia, Portugal, Republica de Co-
rea, Rumania, Unién Soviéuca, Espana (hasta 1992), Marruecos, Siria, TOnez, Turquia, Uruguay, Viet Nam,
Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe, En los casos de Australia, Nueva Zelanda, Zambia y Zimbabwe, el Comisiona-
do puede refusar la patente. En Canada, a menos sean producidos por procesos tambien reclamados o sus
equivalente. En Egipto, China y Libia, en cuanto se refieren a procesos o invenciones quimicos.

(31) Esos paises son los siguientes: Australia, Brasil, Irlanda, Malawi, Mexice, Nueva Zelanda, Repablica de Corea,
Turquia, Zambia, Zimbabwe. En los casos de Australia, Nueva Zelanda, Zambia y Zimbabwe ver la nota ante-
rnor.

(32) Bodenhausen. Guia para la aplicacion del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial revisa-
do en Estocolmo 1967-BIRP Ginebra.

{33) Idem.
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Estimamos, por ello, correcta la solucion que ofrece Ledesma cuando expresa,
refiriendose a la Ley 111: “‘no aceptamos que en nuestro régimen juridico prive el
criterio... acerca de que la proteccidon del procedimiento abarca también el producto
logrado con él o su comercializacion.

Nuestra ley 111 no trae una disposicion expresa como las leyes de Alemania (art.
6°), de Suiza (art. 8°) y de Holanda (art. 30°) para las cuales la proteccion del proce-
dimiento se extiende al producto directamente obtenido’ 839,

No siendo seglin consideramos, automadtica la extensidén, puede quedar excluida
por la ley cuando prohibe expresamente la patente del producto como es el caso de
los productos farmacéuticos en el marco de laley 111 y éste fue el criterio de la Corte
Suprema en el caso American Cyanamid ¢/Unifa®*®,

En definitiva, el articulo 5 quater pone de manifiesto lo que, de otra forma,
podria ser dudoso y sujeto a controversias: la patente de procedimiento no implica
necesariamente que el privilegio se extienda a los productos obtenidos con tal proce-
dimiento. La disposicion sugiere que algo falta pero no llega a completarlo, simple-
mente porque en Lisboa no se lo aceptd, como lo sefala Bodenhausen.

La puesta en practica del articulo 5 quater estd consecuentemente triplemente
condicionada a: 1) Que se admita patente de procedimiento para un determinado
sector tecnologico (p. €. la industria farmacéutica)?®; 2) que la ley del pais de im-
portacion extienda expresamente la proteccion del procedimiento al producto obte-

(34) Op. cit., pags. [185-6.

(35) American Cyanamid Company v S.A. Unifa Quirnica e Industrial, Fallos: 278; 313, 21/12/1970. En ¢l consicde-
rando namero 1t la Corte senala que **Si se admite gue su palentamiente (el del procedimienio objeta de la lins)
impide ne solo la fabricacion de dicha droga por alguien que no sca el titular de la patente sino tambien la impor-
tacion y venta del producto o sustancia, se legitimaria de modo ain mas estricto un monopoelio redido con la
expresa disposicion de 1a ley nacional”’. El Procurador General de la Nacion al dictaminar en csta causa, trajo 4
colacion lo ensefiado por Breuer Moreno: “‘Logicamente debe inferirse que la venia de productos medicinales
fabricados mediante un procedimiente falsificado no es delictuosa, puesio que la venta del producto en si es libre
por disposicion expresa de la ley’" y agrega “‘también es de sefalar que la importacion de productos medicinales
fabricados por procedimientos patentados, no puede jamas ser ilicita, porque la ley de patentes prohibe monopo-
lids sobre esos productos, $i la ley prohibe su proteccion por !a via directa de una patenie, seria absurde adnitir
que lo permitiera por via indirecta’’ {Tratado de patentes de invencién, T. 11, Nos. 545 y 558, respectivameme).
Fallos, idem, pag. 328). Esta opinion 1ambién es citada y apoyada por Ledesma, op. cit., pag. 1192).

(36) Conf. con UNCTAD, “El sistema internacicnal de patentes...”’, parr. 52.
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nido de dicho procedimiento y 3) al contenido de derechos conferidos por dicha ex-
tensiont3’,

Seguidamente, se trata de examinar estos condicionantes a la luz de recientes tra-
bajos realizados en el marco de OMPI, *‘inspirados”’ en el deseo de **armonizar’’ las
leyes de patentes de los paises miembros de la Union,

5. EL ARTICULO 5 QUATER Y LOS INTENTOS PARA ARMONIZAR
INTERNACIONALMENTE LAS LEYES DE PATENTES.

a) En relacion con el primer condicionamiento, cabe constatar que hay buen ni-
mero de paises que excluyen expresamente el patentamiento de procedimientos para
determinados sectores tecnoldgicos en cuyos casos mal podrian extender ia protec-
cion a los productos obtenidos con aquéllos. Cruzando la informacion publicada
por la Oficina Internacional de OMPI, en el marco de intentos para armonizar las le-
yes de patentest*¥ resulta que al menos®® 38 paises de la Union de Paris, constituida
por 97 Estados al 1° de enero de 1987, excluyen la proteccion de cuando menos al-

(37 La Oficina Internacional de OMPI en un memorandum de fecha 27 de noviembre de 1986, titulado **Extension
de la proteccion conferida por una patente de procedimiento a los productos obtenidos por medio del procedi-
mienio patentado, prueba de la falsificacién de una patente de procedimiento®” (HL/CE/1IE/2 Supp. 4) explica
respecte al articulo 5 quater:

**Esta dispasicion no exige de los Estados Miembros de la Union de Paris que prevean una extensién de la pro-
teccion conferida por una patente de procedimiento a los productos obtenidos por medio del procedimiento pa-
tentado, ni una disposicion que tienda a inveriir la carga de la prueba... De todas formas, en virtud de este
articulo, en los Estados Miembros de 1a Unién de Paris cuya legislacion nacional prevé una extension de la pro-
teccion conferida por una patente de procedimiento o una inversion de la carga de la prueba, se presupone han de
reconocer los efectos de esta extensién o de esta inversion para los productos imporrados de la misma forma que
para aquéllos que son fabricados en el pais... En un Estado tal, el efecto del articulo arriba mencionado es el si-
guiente: una patente de procedimiento es falsificada por la importacion de productos fabricados en otro pais se-
gun e! procedimiento patentado...””

(parrafo 8, pag. 6).

{38) Un Comité de Expertos sobre la Armonizacion de ciertas disposiciones legislativas para la proteccion de inven-
ciones ha sido convocado por OMP1 y ha celebrado tres periodos de sesiones, el dltimo de eflos en marzo de 1987.
La Oficina Internacional ha preparado un proyecto de tratado (HL/CE/I11/2) que, aparte ciertas disposiciones
referidas a cuestiones mas bien procesales o de importancia menor, incluye previsiones respecto a la extension de
la proteccion de patente de procedimiento al producto y a los '*derechos conferidos por la patente'".

(39) Decimos “*al menos” pues existe un doble motivo para pensar gue puede haber otros paises que excluyen procedi-
mientos para otros sectores distintos de los enumerados en el trabajo de OMPI. En efecto, la metodologia de
OMPI se basa, por un lado, en el examen de las legislaciones de los paises miembros de la Unién de Paris que,
siendo 97, no recoge el universo total de paises; de otro lado, al denominar cier(os sectores tecnologicos, como
por ejemplo, ‘‘invenciones nucleares’' cabe presumir que la exclusion de la proteccion por patentes se refiere a los
procedimientos. Los paises que excluyen ese sector son: Brasil, Bulgaria, China, Cuba, Checoslovaquia, Repibli-
ca Democratica Alemana, Japin, México, Polonia, Repablica de Corea, Rumania, Estados Unidos y Yugosla-
via, (doc. HL/CE/1N/Inf,/1, pag. 4, (ix), 6 febrero 1987).
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gin tipo de procedimiento? de los considerados en el estudio de la Oficina: proce-
dimientos bioldgicos para producir variedades de plantas y animales, procedimien-
tos farmacéuticos, quimicos y alimenticios. De esos 38 paises, ocho no otorgan pa-
tentes de procedimiento en mas de un sector incluyendo el farmacéutico: Australia,
Brasil, Irlanda, Malawi, Méxicol#!) (41bis) Nyeva Zelanda, Zambia y Zimbabwe,

Para estos 38 paises vy para los sectores tecnologicos mencionados y excluidos de
la proteccién no tiene sentido la aplicacion del 5 quater,

b} En cuanto al segundo condicionamiento, la extension expresa de la proteccién
del procedimiento al producto, un estudio reciente de OMPI¥2) sobre una
““muestra’’ de 18 paises (aquéllos que en 1984 expidieron mas de 4000 titulos de pro-
teccion de invenciones) encuentra que 13 paises contemplan tal extension (Reptblica
Federal de Alemania, Austria, Canada'*?, Espafial%®), Francia, Grecia, Japon,
Paises Bajos, Polonia, Repiiblica Democratica Alemana, Reino Unido, Suecia y

(40) Ademas de la exclusion de los procedimientos farmacéuticos en 10 paises {ver nota 30}, los siguientes paises exclu-
yen de la proteccion por patentes procedimientos en:

a) Procesos biologices para producir variedades de planias o animales: Argelia, Ausiria, Bahamas, Barbados,
Bélgica, Brasil, Cuba, Dinamarca, Convencion de la Patente Europea, Finlandia, Francia, Republica Democraii-
ca Alemana, Alemania Federal, [srael, halia, México, Mongolia, Paises Bajos, Nigeria, Noruega, OAPI, Polo-
nia, Sud Africa, Espana, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Reino Unido, Yugoslavia.

b} Procedimientos alimenticios: (xi} Australia, Brasil, Irlanda, Malawi, México, Nueva Zelanda, Zambia,
Zimbabwe.

En Austrialia, Nueva Zelanda, Zambia y Zimbabwe, el Comisicnado o registrador puede rehusar la patente.

{Ceonf. idem. (iv) ¥ (xi}, pags. 3 ¥ 4).

(41) Hasta el decrero legislative de 23/12/1986, México excluia del palentamiento 4 (ipos de procedimientos: procedi-
mientos biologicos para producir variedades de plantas y animales, procedimicntos farmacéuricos, guimicos y ali-
menticios. A partir de dicho Decreto quedan excluidos (de proteccion) los procedimientos para alimentios v bebi-
das para uso humano, los procedimientos biotecnologicos de producios quimices y quimice-farmacéuticos. Se
permiie pues el patentamiento de procedimientos Tarmacéuticos (salve los de 1ipo biotecnelogico). En ¢uantoala
exclusion de patentamiento de productos quimicos, quimico-farmacéuticos, medicamentos y los procedimientos
biotecnologicos, dejard de tener vigencia a principios de 1997 (*'Indusiria Farmacéurica Latinoamericana, junio
1987 - aho VI - N° 11, pags. 14y 15).

(41bis) Cabe destacar que la Convencion sobre la Unificacion de ciertos aspectos de derecho sustant vo de patentes
de invencion concluido en Estrasburgo el 27 de noviembre de 1963, abierio a la firma de los Estados
Miembros del Consejo de Eurcpa (art. 9) ¥ del cual son partes Republica Federal de Alemania, Francia,
Irlanda, Kalia, Liechtensiein, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Swiza (conf. La Propriété Industrielle,
janvier 1987 —103° année-— N* 1, pag. 20) permite a un Estado Contraante no conceder palentes respecto a
productos farmacéuticos y alimenticios y a procesas agricolas u horticolas por un periodo de 10 afos desde la
entrada en vigor de la Convencion para esa parte Conlratante (art. 12).

(42) Documento **Extension de la proteccion conferida por una patente de invencion a los productos obtenidos por
medic del procedimiento patentado’ (HL/CE/IL/2 Supp. 4, del 27/11/1986).

(43) En el caso de Canada, la extension parece surgir, segin el documento de OMPI, de la jurisprudencia. No obstan-
te ello, la disposicion legislativa que la Oficina Internacional recoge, establece que ‘*las sustancias preparadas o
producidas por procedimientos quimicos y destinados a la alimentacion o medicinales estan excluides de Ja pro-
teccién por patente” salvo que el producto resulie del proceso reivindicado (Idem, parr. 17, pag. 8).

(44) Sobre la inclusion de Espafia en esta lista, ver infra e} analisis sobre el cambio legislativo reciente en ese pais y sus
moivaciones.
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Suiza) no asi los 5 restantes (Australia, Brasil, Estados Unidos, Checoslovaquia,
Unidn Soviética)@y),

Pero de estos resultados no cabe concluir que una mayoria de paises en el mundo
proveen a la extensiéon que sirve de sustento al articulo 5 quater frente a una minoria
remisai*®’, Semejante extrapolacidn nos parece erronea en primer término por el es-
caso namero de la muestra y, en segundo término, porque caben algunas reflexiones
sobre la formacion de esa “*“mayocria’. En efecto, la mera extensiéon del procedimien-
to puede admitir excepciones por la via de la exclusion de la proteccion del producto,
con lo cual queda asi relativizada o, dicho de otra forma, la extension solo queda ab-
suelta si esos paises, para esos sectores tecnologicos, consienten en forma expresa,
sea por via legal o judicial algunos de los derechos que, normalmente, constituyen la
esfera de accion del patentado. La cuestion es relevante tratandose de sectores tecno-
logicos donde el interés —y el orden— pablicos estan involucrados méas directamen-
te (salud pablica, defensa nacional y, en general el desarrollo tecnologico del pais).

Empleando este criterio, observamos que Grecia, Republica Democratica Ale-
mana v Polonia, incluidos en esa ‘*mayoria’, no otorgan titulos de proteccion para
los productos farmacéuticos y, los dos ltimos adoptan igual temperamento para los
productos quimicos y alimenticios.

Que la extrapolacion no seria adecuada queda indicado por la circunstancia que,
como ya se ha visto!¥?), 41 paises de la Union de Paris que, en definitiva, es una
“‘muestra’ de mayor tamaifio, no otorgan titulos de proteccion a los productos far-
macéuticos a lo cual se agrega que, de ellos, y ademas, 27 no protegen los productos
alimenticios y 20 los quimicos.

Otra reflexion en torno a eventuales conclusiones que se pueden extraer de la
“muestra’’, se refiere al contexto en que s¢ desenvueiven los paises incluidos en la
muestra, concretamente al hecho que, de la “*mayoria” de 13 paises, ocho paises es-
tan conectados y hasta vinculados juridicamente, por tratados pasados entre cllos
con fecha previa a esta ‘‘armonizacidon’ y, en virtud de los cuales (Convenio de la
Patente Europea y Convenio de la Patente Comunitaria, este 0ltimo sin haber entra-

—_—
(45) Mismo documento, parr, 45, pag. 12.
(46} El texto sugenide por la Oficina Internacional es el siguiente:
**1) a) 5i el objeto de una patente es un procedimiento, 1a proteccion conferida por la patente, en aplicacion de
toda legislacion nacional, se extiende a los productos directamente obtenidos por este procedimiento, incluso si
no fuera posible obtener patentes para estos productos.

b) La proteccion prevista en el sub-parrafo a) se extiende a la importacion y a la distribucion rle} producto
obtenido directamente mediante el procedimiento patentado’” (traduccion del texto frances en el mismo docu-
mentg, parrafo 55, pag. 15).

(47) Ver supra ia nota (30).
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do en vigor) se recoge el principio de la extensiont4®), Sobre esia reflexion volveremos
mas adelante.

Un indicio, acerca de la restriccion que surge de la exclusion del patentamiento
para los productos, no obstante €l hecho que una legislacion contenga una norma
general de extension, esta dado por el propio texto propuesto por la Oficina Interna-
cional (ver nota 46) que procura cubrir, aun estos casos, lo cual sugiere que no basta
con la mera norma de la extension.

¢} El tercer condicionamiento para la operatividad del articulo 5 quater, en la
forma en que esta redactado, proviene de cual sea el contenido mismo de la exten-
sibn o, en otros términos, de cuales son los derechos conferidos o extendidos. Al res-
pecto, es evidente para nosotros que, vis a vis el Convenio de Paris, cada legislacion
conserva su autonomia® y puede, en consecuencia, limitar los derechos del titular
de una invenciont3® 50} Eq este sentido, creemos, el Convenio de Paris no erige a

(48) El Convenio de la Patente Europea, firmade en Munich el 3 de octubre de 1973 fue ratificado por Repablica Fe-
deral de Alemania, Austria, Bélgica, Espaiia, Francia, Grecia, ltalia, Liechiensiein, Luxemburgo, Paises Bajos,
Reine Unido, Suecia y Suiza.

El Convenio de la Parente Comunitaria, firmado el 15 de diciembre de 1975 en Luxemburgo aln no ha entrado
¢n vigor.

El primero de ellos en su articulo 64.2) dispone que **Si ¢l objeto de la patente europea se refiere a un procedi-
miento, los derechos conferidos por esia patente se extienden a los productos oblenidos directamente por este
procedimiento™.

En cuanto al segundo de los tratados, preve en el aniculo 29, ¢): **El derecho de prohibir a cualquier tercero, en
ausencia de consentimiente del titutar de la patenie:... el ofrecimienio, pucsta en el comercio o la wilizacion o
bien la imporiacion o la tenencia a los fines preciiados del producto obtenido directamente por el procedimiento
objeto de la patenie’.

Conf, documento HL/CE/IIL/2 Supp. 4, pag. 4, traducido del frances.

(49) Conforme: UNCTAD, “Examen de los aspectos econdmicos, comerciales vy de desarrolle de la propiedad in-
dustrial en la transferencia de tecnologia a los paises en desarrollo. Examen de las tendencias recientes en materia
de patentes en los paises en desarrolio™, Informe de la Secretaria (TD/B/C.6/AC.573, 24-11-1981, en RDI, afio
5, N“ 15, septiembre-diciembre 1983, En la pag, 680, parr. L2 sc fec: **Los derechos conferidos por las patentes
pueden variar considerablemente segiin la legislacion aplicable. Tradicionalmente, las patenies de productos han
incluido el derecho exclusivo a imponar, vender, almacenar, producir y utilizar ¢l producto. Las palentes de pro-
vedimientos han conferido el derecho exclusivo a usar el procedimiento; y en ciertos casos la proteccion se ha ex-
tendido también a los productos oblenidos directamente mediante el procedimiento protegido’.

(500 Conl. Julio €. Ledesma, op. cit. en nota (29), quica, ep la pag. 1182 expresa; “'Presénianse profundas diferen-
Clas en cuanto a la extension del privilegio respecto del invento gue recae sobre un “*nuevo producto industrial™
frente al que atane a un “*nuevo medio™. La mayor parte de los aulores estan contestes en afirmar que la patenic
sobre un “‘nuevo producto indusirial’™ le ¢torga a su titular un derecho exclusivo de explotacion. Esta recae, en
terminos generales, sebre la fabricacion, uso, disposicidn, exposicion e introduccion al pais del producto, Esie
derecho de propiedad esta protegido de tal modo v con (al extension que el patentado puede oponerse a que se
fabrique su nuevo preducto por cualquier medio, aun cuando sean diferentes a los por él reivindicados® .

(50bis) Pero respecto ala patente de procedimienio, el mismo autor precisa gque: “*El titular de una paiente sobre un
“nuevo medio’ encuéntrase incuestienablemente mas imitado en el goce de su derecho gue cl inventor de un
nueve producto. Pues sdlo puede impedir que un tercere empiee el nueve medio patentade con el mismo fin
que &l ha indicado en su reivindicacion. Adquiere asi la propiedad del medio que ha inventado durante la vi-
gencia de la patente en mira del motivo que especifica en ella: resultado o producto industrial. Pero cl inven-
tor carece de (ode derecho exclusivo sobre éstos en si mismos, aun cuando sean logrados con su invencion''.
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la importacion como derecho exclusivo del titular de la patente o su causahabiente
quien, en el sistema unionista, soélo tiene la garantia de que no sera privado de su
titule (caducidad) solo por la mera importacidon de los bienes patentados (Art,
5A.1). Mas aln, ¢l Convenio de Paris no enumera tales derechos en ninguna parte,
solo hace referencia a algunos de ellos, como es el caso de la prioridad o el tratado
nacional, o bien provee determinadas garantias.

De los eventuales derechos que asisten al patentado, conforme con la legislacion
nacional aplicable, interesa en esta seccion, y con relacion al articulo 5 quater, el de-
recho exclusivo, o no, de importacion. Al respecto, expresa Correa: ‘‘Se presupone
que la patente debe conferir a su titular el derecho de impedir la importacién de pro-
ductos similares a los patentados o fabricados con el procedimiento amparado. Na-
da hay, sin embargo, que imponga ese derecho; varias legislaciones lo niegan parcial
o totalmente’ 59,

Conforme con este criterio, el articulo 28 de la Decision 85 del Grupo Andino se-
flala: “*...l1a patente no confiere el derecho exclusivo de importar el producto paten-
tado o fabricado a partir del procedimiento patentado’’ 52, Este principio fue incor-
porado a las legislaciones de Colombia, Ecuador y Perd®®, Por su parte, la legisla-
cioén mexicana, aun después de la reforma del 27 de diciembre de 1986 (que introdu-
jo la patente de procedimiento farmacéutico), mantiene que ‘‘la patente no conferira
el derecho de importar el producto patentado o el fabricado con el procedimiento
patentado” y agrega que la importacion quedara sujeta a las disposiciones relativas
en materia de comercio exterior™. Ni siquiera en EE.UU. las patentes de procedi-
miento impiden las importaciones hechas por terceros de productos fabricados por
el procedimiento patentado en ese pais®® si bien la legislacién de este pais esta sujeta
actualmente a revision y se procuraria incluir el principio de la extensiont®®,

En Espana, el régimen de patentes hasta 1986 establecia que las patentes de pro-
cedimiento no cubrian las importaciones®®” 873) mientras que la nueva ley n° 11 del
20/3/1986 establece que el licenciatario no voluntario ‘“‘no esta habilitado a impor-
tar el objeto de la patente, salvo si la licencia ha sido acordada por motivos de inte-
rés publico y si ha sido expresamente autorizada a importar, conforme con los moti-
vos citados’’ (art. 101.2).

(51) Correa, op. cit., “'El patentamiento inernacional...”’ pag. 515.

(52) Citado por Hernan Duran de la Fuente. *‘Propiedad Intelectual y Servicios', Seminario sobre Cooperacion Re-
gional en Servicios, INTAL-UNCTAD, Buenos Aires, 10-12 diciembre 1986.

(53) Cit. en **Situacion aciual y perspectivas de la legisiacion sobre patentes en materia farmacéutica en Ameérica Lali-
na”, CILFA, 1982,

(54) Conf. “*Industria Farmacéutica Latinpcamericana’’, junio 1987, ano Vi No. 11.

(55) Idem, pag. 25.

(56) Conf. Informe del Grupo de Expertos sobre la Armonizacion de disposiciones begislativas, segunda edicion, Gi
nebra, 26 al 30 de mayo de 1986 (HL/CE/11/8, 30/5/1986, parr. 73, pag. 13).

(57) Conf. White, en **La Indusiria Farmacéutica...”’, pag. 330, nota 4| de pie de pagina.

(57his) Tampoco Brasil reconoce, entre los derechos del {patentado) el de importacion. Conf. Murilho Cruz F°, op.
cit. nota (14), pag. 10,
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En cambio, un texto como el que, en su oportunidad, fuera propuesto en la Mesa
Redonda de México, en 1976, no hace sino explicitar las atribuciones legislativas de
cada pais, aun frente a lo dispuesto en el Convenio de Paris. Dicho texto reza asi:(58

**2) (importacion) a) Todo pais en desarrollo notificante es libre para reconocer
0 no reconocer ¢n su legislacion nacional el derecho del titular de la patente a impe-
dir que otros importen en su territorio, sin su autorizacion, articulos que incorporen
la invencion patentada o que hayan sido fabricados con el procedimiento
patentado’’.

d) Todo lo dicho hasta aqui sobre el articulo 5 quater, sus condicionantes y los
intentos de ‘‘armonizacion’’ emprendidos en la OMPI sefialan claramente que, para
que el patentado, 0 su causahabiente, pueda gozar de la plenitud del monopolio
sobre el procedimiento requiere un mecanismo legal, de caracter complejo compues-
to de los siguientes dispositivos: i) la patentabilidad del procedimiento en un. sector
tecnologico; ii) la extension de la proteccién al producto no obstante que éste no sea
patentable; iii) que la extension sea lo suficientemente amplia como para que abar-
que la importacion; iv) el articulo 5 quater que completa “‘la obra maestra’’ ponien-
do en pie de igualdad la proteccion a los objetos fabricados en el extranjero y la pro-
teccion de aquellos productos fabricados en el pais.

Asi, si el patentado fabrica el producto en el pais donde obtuvo la patente de pro-
cedimiento ejerceria su monopolio de importacion excluyendo a terceros de hacerlo
y si lo produce en el extranjero tendria ¢l monopolio de abastecimiento del mercado
nacional excluyendo a otros abastecedores externos tanto como a los productores lo-
cales.

A pesar de esta doble faceta, el denominador comun del mecanismo esta dado
por su vocacidn a instaurar monopolios de importacion, circunstancia que deberia
servir para alertar a los paises, cuyos mercados esta en la “‘mira’’ del mecanismots%,

Si se tiene presente que los sectores tecnologicos mas afectados por el “‘mecanis-
mo” son los farmacéuticos y los productos —o procedimientos— alimenticios, se
podria concluir que esa alarma no es injustificada.

(58) Conf. Laquis, op. cit., pag, 499,

(59) Esta vocacion a instaurar monopolios de importacian se transparenta por ejemplo en dos documentos sometidos
n el transcurso de la actual Revision def Convenio donde, los paises en desarrollo, han solicitado va sea la elimi-
nacion del 5 quater o bien quedar exentos de su aplicacion. Tales decumentos fueron sometidos por la Asaciacién
de Prepiedad Industrial del Pacifico, que agrupa alrededor de 150 companias de Japdn y EE.UU, dedicadas *‘al
desarrollo y utilizacién de nuevas tecnologias’™ (PR/DC/7 add, 6) y la Asian Palent Atiorneys Association para
quien el articulo 5 quater “...juega un rol bastante ventajoso para aquélios que tignen intenciones de manufactu-
rar articulos en paises donde obtienen patentes y, por lo tanta, es eficaz para el desarrollo de las industrias domes-
ticas™ {PR/DC/7.Add. 7, pag. 6).
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6. EL CONTEXTO DE LA “"ARMONIZACION” Y DE LA ACCION
LEGISLATIVA.

La accibén de legislar es de naturaleza politica, no abstracta, y procura organizar
de la mejor manera posible, mediante normas, un conjunto humano, haciéndolo
con determinados objetivos. La decision politica del legislador, al optar por un régi-
men normativo u otro, debe tener en cuenta no soélo las circunstancias particulares
del sector al cual va destinado su designio como asimismo ubicar dicho sector en el
marco mas amplio de la politica de desarrollo del pais y a éste entre los demas.

La legislacion en materia de propiedad industrial, no habiendo motivos para ser
la excepcion a la regla, debe partir de una conceptualizacion del pais donde ha de re-

gir, sus condicionantes y del estado de su industria vis a vis la del resto del mundo(60
(60 bis)

En aquellos paises que han optado por completar los huecos que deja ¢l articulo
§ quater, un analisis de su situacion, y de la evolucion de ésta, permite hallar explica-

(600 Manuel A. Laquis hace su critica 2 la Ley 17.011 por la que la Repiblica Argentina adhirid al Convenio de Paris,
entre otros, desde ef Angulo de su adecuacion a nuestra particular circunstancia historica (*‘Indispensable reconsi-
deracion...”, en particular pags. 1150 y 1172).

(60bis) White proporciona la explicacion siguiente (op. ¢it. pag. 358} “°El actual panorama mundial presenta con
claridad dos movimientos opuestos aunque identificados por €l mismo objetivo de lograr, o mantener, la
viabilidad econémica de la industria farmacéutica nacional. Por unlado, los paises industrializados que estan
entre las primeras potencias del sector han venido incorporando el patentamiento a médida que comprueban
la consolidacion internacional de su industria y deben someterse a las reglas deguego con los demds paises de-
sarrollados. Por otro lado, los paises en desarrollo con viejas leyes de patentes anteriores al surgimiento de la
industria farmacéutica moderna ¥ a la expansion de las empresas transnacionales, han iniciado un proceso
inverso, de revision de dichas leyes, con ¢l objeto de levantar los obstaculos que las patentes crean a los es-
fuerzos de desarrollo de 1a industria nacional™.
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ciones bastante adecuadas de dicha opcion(®V, explicaciones que también son sufi-
cientes para entender las opciones contrarias‘é?),

Un ejemplo inmediato viene dado por la reciente reforma legislativa en Espafa
(ver supra nota (10)). Las circunstancias en que dicha reforma ha tenido lugar son
mas que elocuentes.

No tuvo lugar porque si, por mero capricho del legislador; antes bien, fue la con-
secuencia de una negociacion global que tuve como marco el Tratado relativo a la
adhesion de Espaiia y Portugal a la CEE del 12 de junio de 1985%3),

61

(62)

(63)

Conf, Eduardo White, *‘La industria farmacéutica internacional...”” pag. 324, donde se refiere a 1a evolucian le-
gislativa en paises europecs ¥ Japdn en los siguientes terminos:

““Aquellos paises que como Alemania, Suiza, Japon e Lialia se decidieron recieniemente por el patentamiento
compieto lo hicieron con base en dos razones principales: por un lado, la comprobacion del grado de desarrolle,
integracion vertical y expansion internacional alcanzados por la industria farmoquimica nacional, luego de varias
décadas de crecimiento sobre la base de la libre imitacion ¥ mejoramiento de las 1ecnologias disponibles; por el
otro lado, los compromisos internacionales asumidos entre los paises industriatizados, y en particular el proceso
de uniformizacion del derecho de patentes mediante las convenciones europeas en la materia (este 0liimo efecto
es particularmente evidente en los casos mas recientes, como los de Suiza e lialia).

En los casos de Alemania y Suiza por ejemplo, se ha observado que la anterior prohibicion del patentamiento
favorecio el extraordinario desarrollo de la industria farmoquimica; en particular, la patente de producto hubiera
significado un obstaculo importante para el progreso e investigacion en la industria, ya que los nuevas procedi-
mientos inventades se habrian enfrentado con la patente que protege la sustancia.

En el Japén, el no patentamiento de drogas farmacéuticas (la de 1965, vigente hasta la reforma de 1976,
admitia solamente la proteccion de los procedimientos) formé parte de una politica deliberada de asimilacion de
tecnologia extranjera y foralecimiento de la industria farmoquimica local desde la pritmera ley de patentes de
1871. La reciente decision de incorporar el patentamiento de drogas fue tomada una vez adquirida una significati-
va posicion en la industria internacional (el Japon es el segundo productor mundial de drogas), sobre la base de
una participacion hegeménica de capitales nacionales en el mercado doméstico.

Yer, en este sentido, las **Conclusiones y Recomendaciones del Primer Foro Latinpamericano de la Industria
Farmaceutica™, celebrado en México, entre el 1 y el 5 de julio de 1986, la seccion sobre Régimen de Propiedad In-
dustrial donde se expresa:

*‘5.1 Los doce paises latinoamericanos miembros de ALIFAR mantienen en la actualidad un régimen de panten-
tes que excluye la proteccion de los productos farrracéaticos y facilita la libre importacién de las maierias primas
necesarias para la industria. Este régimen de no patentamiento ha sido y continia siendo condicién fundamental
para ¢l alto grado de autpsuficiencia alcanzado en los mercados nacionales de medicamentos, el despegue de la
produccion farmoquimica, el inicio de la investigacion tecnologica y 1a existencia de mercados competitivos que
aseguran precios ¥ condiciones de abastecimiento adecuadas, asi como el estimulo a la radicacion de inversiones
nacionales y extranjeras.

5.2 Cualquier modificacion al actual régimen de no patentamiento implicaria desbaratar las politicas de salud
plblica y desarrollo industrial, ¢n la medida er que causaria la desaparicion de las empresas de capital nacional y
la transformacion de nuestros mercados en monopolios de importacion para la produccion de las casas matrices
de las empresas transnacionales. Por otro lado, la introduccion de las patentes significaria agravar |a actual crisis
econdmica aumentando el déficit de la balanza comercial, ¢l desermplea industrial y las tendencias inflacionarias,
asi como exponiendo la seguridad nacional y las necesidades de abastecimiento, de la Seguridad Social a los ar-
bitrios de los proveedores extranjeros.

Ver A. de Elzaburu y M.A_ Baz, "‘Legislation espagnole en matié¢re de proprié¢té industrielle et des droits conne-
xes. Principaux faits nouveaux pour la période 1979-1984'", en *“La Propriété Industrielle” Genéve, 102° année
— N© 2, février 1986, pag. 82, parr. 3 y nota 191.
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Esas negociaciones fueron ‘‘largas y complicadas por razones politicas y econo-
micas’”") y, en maleria de patentes, condujeron a un Acuerdo de fecha 10 de abril
de 1984 por el cual®® ““Espafa se compromete a que, a la fecha de su adhesion, su
legislacion interna en materia de patentes sea compatible con el principio de libre cir-
culacion de mercaderias y con el nivel de proteccion alcanzado en materia de pro-
piedad industrial en la Comunidad, en particular en lo concerniente a:

— las licencias contractuales

— las licencias obligatorias exclusivas

— la obligacion de explotar el objeto de la patente y... Espana debera introducir
en su legislacion nacional el principio de inversion de la carga de la prueba previsto
en el articulo 75 de la Convencidn sobre la patente comunitaria del 15 de diciembre
de 1975 para las patentes de procedimiento que permitan obtener un producto
nuevo, a proposito de las cuales habra presuncion —salvo prueba en contrario—
que todo producto idéntico fabricado por una persona diferente al titular de la pa-
tente ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

Este principio de inversion de la carga de la prueba debe ser aplicado:

— a partir de la fecha de adhesion en lo que concierne a las patentes de esta
categoria que fueran objeto de una solicitud después de esta fecha; y

— a partir del 17 de octubre de 1992, a mas tardar, para las patentes que hu-
bieran sido objeto de una solicitud depositada anteriormente’’,

La misma motivacion hizo que's® **Espaia adherira a la Convencion sobre la pa-
tente europea del 5 de octubre de 1973 antes del 7 de octubre de 1986, reservandose,
si asi lo desea, el derecho de no reconocer la proteccidon conferida por las patentes de
productos quimicos y farmacéuticos, como esta previsto en el articulo 167 (2) a) de
la Convencion, y de demandar que esta reserva sea extendida hasta el 7 de octubre de
1992,

...Por su parte, los Estados miembros de la Comunidad Economica Europea que
son partes en la Convencion sobre la patente europea se han comprometido a hacer
todo lo posible —a condicidn que Espaiia haya respetado los compromisos previstos
en el parrafo 3.1— para que se acepte la solicitud espanola de prorrogar su reserva;
si éste no fuera el caso, Espaiia podria denunciar la Convencion, aunque se adheriria
de nuevo a mas tardar el 7 de octubre de 1992,

...Una vez se arribe a la expiracion, después de la prorroga, de la reserva emitida
en lo que respecta la proteccion conferida por las patentes de productos Quimicos y
farmacéuticos —es decir a méas tardar el 7 de octubre de 1992— Espaiia debera adhe-
rir a la Convencion sobre la patente comunitaria del 15 de diciembre de 1975,

(64) Idem.
(65) I[dem, parrafos 3.1 y 3.2.1.
(66) Idem pag. 83.
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Alberto Bercovitz, autor del primer Anteproyecto que sirvio de antecedente a la
nueva legislacion, sefiala, en idéntico sentido6?);

*‘No ¢s posible... elaborar una ley de patentes para el impulso del progreso tec-
nologico, que prescinda de las concretas circunstancias de nuestro pais. En particu-
lar hay que tener en cuenta un factor de primera magnitud como es el de la futura in-
tegracion de Espaiia en la Comunidad Economica Europea. Este dato tiene la mayor
trascendencia con referencia al derecho de patentes, puesto que, exisie ya en vigor
desde 1977 el Convenio de Munich sobre la patente europea de 5 de octubre de 1973,
que se completa con el Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria del 15
de diciembre de 1975, aunque este ultimo Convenio no ha entrado todavia en
vigor™’,

Y, en forma analoga, Montero Rios trae a colacion el discurso del Ministro de
Industria y Energia hecho en ocasion de la presentacion del Proyecto ante la Camara
de Diputados con las tres ideas fundamentales sobre las que reposaba el proyecto
siendo una de ellas la circunstancia quel®® **__sj bien de hecho tiene un caracter co-
yuntural (consiste en} nuestra integracion a la Comunidad Econémica Europea
(CEE)... de donde la necesidad de armonizar, en una perspectiva europea, la ley es-
paiola sobre patentes con la legislacion en vigor en este dominio... incluyendo la le-
gislacidn comunitaria propiamente dicha’’.

A esta altura debe subrayarse que el tipo de condicionantes de la nueva legisla-
cion espafiola, y del resto de los paises de la CEE!®, no son los mismos para otros
paises, incluido el nuestro.

No habiendo conocido esas “‘largas y complicadas’ negociaciones aludidas que
explican la nueva ley, seria bastante extrafio adoptar la misma solucion en ausencia
de condicionantes idénticos o similares.

Es por ello redundante que, de los 18 paises de la ‘‘muestra’’ de la Oficina Inter-
nacional, Francia, la Repiblica Federal de Alemania, Grecia, Paises Bajos vy el
Reino Unido figuren entre la ‘‘mayoria’ con una solucion afirmativa a la cuestién
de la extension, desde que son parte del Convenio de la Patente Comunitaria. Y el
mismo comentario cabe hacer de Suiza, Suecia y Austria quienes, con los anteriores,

(67) Alberto Berkovitz, “*Aspectos del Proyecio de Ley...” pag. 276.

(68) Delicado Montero Rios, *‘La Ley espafiola sabre patente del 20 de marzo de 1986”, en La Propriété Industrielle,
Genéve, 102° année N° 10, octubre 1986, pag. 433,

{69) Ver Berkovitz, op. cit. pags. 276 y 277:
“*...es un hecho que los paises miembros de la Comunidad han venido modificando en los Gltimos anos su legisla-
¢ién internd, para adaptarla a lo dispuesto en los convenios europeos. En tal sentide pueden verse los nueves tex-
tos de las leyes de patentes del Reino Unido (29/7/77), Dinamarca (8/6/78), Francia (13/7/78), Holanda
(13/7/78), Italia (22/6/79) y Republica Federal Alemana (16/12/80)".
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estan ligados por la Convencidon sobre la Patente Europea que impone esa
soluciont™™,

7. LA INVERSION DE LA CARGA DE PRUEBA OTRO INTENTO
DE “"ARMONIZACION.

El mecanismo detallado en el punio 5, se tenga o no en cuenta el contexto facti-
co, tiene un ““‘cuello de botella’ que, si no es contemplado adecuadamente, hace pe-
ligrar todo el sistema asi construido. En efecto, suponiendo que todos los otros -
ingredientes estén contemplados en la legislacion, el titular del privilegio, para ejer-
citarlo debe poder excluir realmente a los terceros que pretendan competir con é| en
un mercado dade para lo cual, en caso de litigio, debe comprobarse que esos terce-
ros recurrieron al procedimiento patentado, poniendo en el mercado, por ejemplo,
el mismo producto farmacéutico.

Esa prueba, en principio, le corresponde al titular del procedimiento producirla
pues es quien pretende excluir a los competidores. Esie principio general rige en la
Repuablica Argentina’" y, siendo una prueba de dificil produccién, ha sido realizada
en un caso de gran importancia para el tema que nos ocupa, la patente de procedi-
miento y la proteccion al producio farmacéutico, cual es ““American Cyanamid
Company v. S.A. UNIFA, Quimica e Industrial’’, caso que, en definitiva, fue cono-
cido y fallado por la Corie Suprema {ver supra nota (35)). Precisamente, la Corte no
hizo lugar a la demanda, no obstante tener por probado que el producto farmacéuti-
co en cuestion habia sido producido por el procedimiento patentadol’?, en virtud de
consideraciones de orden publico.

Resolver esta dificultad y propugnar la inversion de la carga de la prueba es lo
mismo para quienes tienen como objetivo perfeccionar el monopolio sobre el proce-
dimiento.

{70y Conf, HL/CE/I11/2. Supp. 4. El Convenio de la Paiente Eurapea dispone en su art. 64 (2): **Sj el objeto de la
patenie europea se refiere a un procedimiento, los derechos conferidos por esta patente se extienden a los produc-
105 obtemidos directamente por este procedimiento™, Teniendo en cuenta que este Convenio es1a en vigor (a dife-
rencia del de la Patente Comuniiaria) es del caso sefalar que dgja el rema de 1a falsificacion de patenie a las le-
gislacienes nacionales, incluyende las importaciones de producios fabricades con el procedimiento patentado.

{71} Conf. art. 377 Codigo Procesal.

{72} En los considerandos del Fallo de 2da. Instancia se expresd;
**8.- La dificil prueba de auios pesaba, indudablemenie, sobre la actora, conforme a los principios generales; la
demandada, como se desiaca ep el fallo recurrido, pudo, cOmodamente, esperar que su conlraria intentara su
realizacion. Pero, no es menos cierto que la demandada tenia también el derecho de producir 1a suya, demostran-
do que su proveedor utilizo un procedimiento distinto, ¥ no lo hizo. No es dudoso que pudo inquirir al respecto y
acreditar la existencia de oiro procedimiento habil para producir la misma droga. Si ello hubiera ocurrido, sélo
correspenderia rechazar |a accidén; no siendo asi, debe estarse a la suficiente y razonable prueba de la aciora, toda
veZ Que no hay ninguna otra que la enerve’'.
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El tema no es nuevo y no puede resuitar sorprendente que esté contemplado en el
Convenio de la Patente Comunitaria de 1975 que —reiterandolo una vez mas— no
entro aon en vigor™, Esta tendencia europea ahora se procura proyectarla al resto
del mundo a través de la *‘armonizacion’’,

La misma ‘‘muestra” utilizada para la cuestion de la extension sirve para la in-
versidn de la carga de la prueba. De los 12 paises que tienen incorporado este nuevo
principio, 6 son miembros de la CEE: Repablica Federal de Alemania, Espafia,
Francia, Grecia, Paises Bajos y Reino Unido. Los otros 6 son: Austria, Canada, Ja-
pon, Polonia, Republica Democratica Alemana y Suiza?®,

Australia, Brasil, EE.UU., Suecia, Checoslovaquia y la Union Soviética, captu-
rados por la *‘muestra’ no contemplan el principio,

No obstante estas singularidades, el ‘‘esfuerzo de armonizacion’ hace que se
proponga el siguiente texto como ‘‘principio de solucién®.

‘2) a) Si el objeto de una patente s un procedimiento que permite obtener un
producto nuevo, este producto, si es obtenido por una persona distinta al titular de
la patente, sera reputado, en aplicacion de la toda legislacion nacional y en ausencia
de prueba en contrario, como obtenido por medio del procedimiento patentado.

b) En la produccion de la prueba contraria, seran tenidos en cuenta los intereses
legitimos del demandado para la produccion de sus secretos de fabricacion o de co-
mercio,

¢) Todo Estado Contratante tiene la facultad de aplicar las disposiciones de los
subparrafos a) y b) también al caso en que ¢l producto obtenido por medio del pro-
cedimiento no sea nuevo’ "5},

Como puede observarse, el esfuerzo de armonizacion parece consistir en seguir el
curso de la CEE que, paradojicamente, no tiene vigencia al tiempo que el Convenio
sobre la Patente Europea —que si estd en vigor— elude el tema y lo deja librado a la
legislacion nacional junto con toda la cuestion de la falsificacion®,

Bercovitz se refiere al tema en forma harto elocuente v explica como, a raiz del
ingreso de Espafa a la CEE, se debid adaptar la legislacion a la nueva situaciont”
quedando consagrado en el articulo 61.2) el principio de inversion de la carga de la
pruebal™s,

(73) El Convenio de la Patente Comunitaria, art. 75 establece: *1. Si el objeto de una patente comunitaria es un pro-
cedimiente gue permita obtener un productc nuevo, todo producto idéntico fabricado por una persona distinta
al titular de la patente sera considerado, salvo prueba en contrarie, como obtenido per dicho procedimiento. 2.
En la produccian de la prueba contraria sern considerados los legitimos intereses del demandado para proteger
sus secretoy de fabricacion o de negocios™ {Conf, HL/CE/1II/2 Supp. 4, parr. i1, pag. 7).

(M) Mismo documento, parr. 45, pag. 2.

(75} ldem, parr. 55, pag. 15y 16.

(76) 1dem, parr. 9, pag. 7.

(77) Berkovitz, op. ¢it. pag. 277 y 281. Expresa este autor: **Fueron las fuertes presicnes ejercidas desde el Ministerio
de Asuntos Exteriores, relacionadas con las negociaciones para el ingreso en ¢l Mercado Comiln, las que consi-
guieron reimplantar la inversion de la carga de la prugba...”’

{78) Ver Montero Rios, op. cit, pags. 436 y 441.
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8. CRITICA FINAL A LOS INTENTOS DE ARMONIZACION Y
ALGUNAS CONCLUSIONES.

La técnica de muestreo empleada en los *“*esfuerzos’” de armonizaciéon, al menos
en los temas que aqui encaramos, por el momento sélo *‘demuestran’’ que en Euro-
pa existe una tendencia a robustecer los derechos del titular de una patente de proce-
dimiento, entre los cuales, los procedimientos farmacéuticos. Esta tendencia parece
ser seguida por Japon. ‘‘Demuéstrase’ asimismo, que la tendencia es propia de
paises altamente desarrollados que, eventualmente, procuran convencer a los que no
lo son tanto. Por ultimo, cabe subrayar que la tendencia abarca a paises con grandes
laboratorios farmacéuticos (Alemania, Reino Unido, Japon, Suiza, Francia). Esta
tendencia se ha corporizado en tres Convenciones de Patentes, una de las cuales, la
que intenta armonizar al Consejo de Europa, no resulta al parecer tan interesante
desde que se la menciona escasamente,

Consecuentemente, la ‘‘armonizacion’, para los puntos examinados, parece
querer trasvasar la experiencia europea, de integracién regional y propia de paises
industrializados con cierto grado de desarroilo de su industria farmacéutica, a paises
que no comparten ninguno de esos denominadores robusteciendo la impresidon que
¢l problema en juego es el control de mercados via las importaciones. Afortunada-
mente, los Gobiernos parecen haber tomado conciencia del enfoque que, aun no
siendo nuevo™ fue presentado esta vez con un objetivo loable, Lo que si llamo la
atencion de algunos Gobiernos es que este intento de armonizacion se superpusiera a
una Revisidén del Convenio de Paris en que, los paises en desarrollo, han solicitado la
eliminacién del articulo 5 quater o bien su no aplicacion en tales paises. Este hecho
fue destacado por Argentina, Brasil, México, Uruguay y Colombia en el seno del
Grupo de Expertos®®. En tal oportunidad, la Delegacion de Argentina expresd sus
reservas sobre un articulo, ain no redactado, que contendria los derechos del titular
de una patente®!). También expresd sus deseos de alcanzar un acuerdo capaz de
incluir el mayor nimero posible de paises y no producir un tratado solo para algunos
pocost®2),

(79) Que los argumentos no son nuevos puede comprobarse, por ejemplo, a través de lo expresado por Georges R.
GANSSER, Director de CIBA-GEIGY en el Seminario sobre “*Transferencia de Tecnologia— su importancia y
medios para lograrla'*, organizado por CEDIQUIFA en Buenos Aires, del 18 al 20 de abril de 1979, En tal opor-
tunidad, GANSSER propugné una reforma legislativa en Argentina consistente en **una patentabilidad futura
Que sea efectiva a través de la proteccion del producto en si o por via de la inversion de la carga de |a prueba bajo
el sistema de proteccion al procedimiento incluyendo sus productos resultantes”, y agregaba: '*...no tendria efec-
1o retroactive, s decir, unicamente en favor de invenciones originales que, de todas maneras, no podian comer-
cializarse antes de 5-8 afos en adelante mientras que la gran mayoria de las especialidades quedarian de IURE o
de FACTO en el dominio piblico’”,

{80) Documento HL/CE/1I1/7, parr. 159, pag. 29.

{81} ldem, parr. 160, pag. 30,

(82) Idem, parr. 162, pag. 30.
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Otros paises manifestaron algunas reservas: Suecia respecto a la inversion de la
carga de la pruebat®¥ y l[a Unidn Soviética en relacion a la extension de la proteccion
al producto, entendiendo que las leyes nacionales podrian excluir tal extension a
ciertos productost®®, En el Segundo Periodo de Sesiones del Grupo de Expertos (26
al 30 de mayo de 1986) ya Francia habia manifestado su oposicion al régimen de in-
versién de la carga de la prueba si bien ‘‘podia cambiar de idea desde que Francia
habia firmado el Convenio de la Patente Europea que proveia tal sistema’ (83,

II Parte

LA REVISION DEL CONVENIO DE PARIS

I. INTRODUCCION.

El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial es objeto de
un proceso de revision que, en la fase de Conferencia Diplomatica, comenzd en
1980, y aun no ha concluido pese a haberse efectuado cuatro periodos de sesiones(®9),

Lo que sigue es un intento de sintesis de las posiciones de los paises en desarrollo
que fueron quienes propugnaron este proceso, de como aqueéllas fueron evolu-
cionando y como respondieron a las posturas de quienes no sélo resisten, ain hoy, la
Revision sino recurren a una suerte de revision con sentido inverso que se desenvuel-
ve actualmente en OMPI (‘‘armonizacion’” de las leyes de patente) y en el GATT
(Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales).

Por sobre todo, se trata de sacar a la luz elementos fundamentales de ese ‘‘episo-
dio en el dialogo Norte-Sur’’ como lo ha llamado Alvarez Soberanis®? episodio que,
no habiendo concluido, ha mostrado de forma harto elocuente como se ha dado ese
Dialogo y su actual estado de crisis,

(83) ldem, parr. 169, pag. 31.

(84) ldem, parr. 165, pag. 3l.

(85) Documento HL/CE/IL/8 pag. i1, parr. 68.

(86) El primer periodo en Ginebra, del 4 de febrero al 4 de marzo de 1980; el segundo, en Nairobi, del 28 de sep-
tiembre 4l 24 de octubre de 1981; ¢! tercero v el cuarto, en Ginebra, del 4 al 30 de octubre de 1982 y del 27 de
febrero al 24 de marzo de 1984.

(87) Jaime Alvarez Soberanis, **La Revision del Canvenio de Paris. Un episodie en el Dialogo Norte-Sur, Comercio
Exterior, vol. 34, No. 12, México, diciembre de 1984, pp. 1190-1200.
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No creemos que estas lineas consigan sacarlo a la luz en forma cabal pero tam-
bién creemos que si no se hace el intento, una década de ingentes esfuerzos quedaria
sepultada por la falta de resultados tangibles y por el silencio hecho en su derredor,
voluntaria o involuntariamente. Este intento deberia ser seguramente complementa-
do vy completado a fin de tener un esbozo integral de lo acontecido que, sin lugar a
dudas, forma parte de la historia de las relaciones internacionales.

2. ANTECEDENTES DE LA REVISION Y LA DECLARACION DE
OBJETIVOS.

La idea de la posible revision surgié en OMPI en junio de 197458 sj bien el ger-
men ya estaba presente en el estudio sobre el sistema de patentes que el Secretario
General de Naciones Unidas habia publicado una década antes por iniciativa de Bra-
Gili89)

En la primera fecha indicada se previ¢ la convocatoria de un Grupo de Expertos
que estudiarian la posible revision ““a fin de que, si fuese necesario, contenga (el
Convenio) disposiciones suplementarias en favor de los paises en desarrollo’’®9),

Convocado el Grupo, en su segunda reunion, los expertos provenientes de los Es-
tados miembros de la Unidn de Paris v de OMPI aprobaron una Declaracion sobre
los objetivos de la Revision enmarcandola en el Nuevo Orden Economico Interna-
cional cuyos principios fundacionales se encuentran en las Resoluciones 3201 y 3202
(S-VI) de la Asamblea General de Naciones Unidas®). Dicha Declaracion reza asi:

1.— La revision del Convenio de Paris debiera tender a contribuir al estableci-
miento de un nuevo orden econdmico internacional en el cual prevalezca la justicia
social v se reduzcan las desigualdades econdmicas entre los paises.

2.— La propiedad industrial, especialmente en relacidn a las invenciones, debe
constituir un elemento del proceso de transferencia de tecnologia y debe contribuir
al logro de nuevos progresos en el campo tecnoldgico. La propiedad industrial de-
biera servir para la realizaciéon de los objetivos de un nuevo orden econdmico, espe-
cialmente a través de la industrializacion de los paises en desarrollo.

3.— En consecuencia, toda nueva orientacidn en materia de propiedad in-
dustrial, en particular toda revision del Convenio de Paris y de las leyes tipo para

(88) Propuestas Basicas — Proyectos aprobados o transmitidos a la Conferencia Diplomatica par el Comité Intergu-
bernamental Preparatorio y otras propuestas mencionadas en el Reglamento Provisional de la Conferencia
—Memorandum del Director General— PR/DC/3, 25 de junio de 1979, parrafo 9, pag. 6.

(89) Alvarez Soberanis, op. cit. pag. 1193.

(9 WO/CC/VL/S.

(91} E] Grupo de Expertos se reunio en tres oportunidades en febrero y diciembre de 1975 y en junioc de 1976,
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paises en desarrollo, debiera realizarse teniendo en cuenta especialmente los objeti-
vos siguientes:

i) reconocer en todos sus aspectos las necesidades de desarrollo econdmico y so-
cial de los paises y asegurar un justo equilibrio entre esas necesidades y los derechos
conferidos por las patentes;

ii) fomentar la explotacion indusrrial efectiva de las invenciones en cada pais;

iii) establecer las obligaciones y los derechos principales de los titulares de de-
rechos de propiedad industrial;

iv) facilitar el desarrollo de la tecnologia en los paises en desarrolle y mejorar las
condiciones de la transferencia de tecnologia de los paises desarrollados a los paises
en desarrollo en condiciones equitativas y razonables;

v) fomentar la actividad inventiva en los paises en desarrollo;

vi} aumentar la capacidad de los paises en desarrollo para: juzgar el valor real de
las invenciones cuya proteccion se solicita; examinar y controlar los contratos de li-
cencia; mejorar la informacidén destinada a la industria local;

vii) contribuir a la formacién en los paises en desarrolio de una infraestructura
institucional capaz de servir los objetivos antedichos, especialmente la moderniza-
cién o creacion de oficinas de propiedad industrial, de centros de documentacion
tecnologica y de servicios de informacion al servicio de la industria nacional y de los
inventores nacionales;

viii) permitir a los paises miembros tomar todas las medidas apropiadas para pre-
venir 0 combatir las practicas abusivas en materia de propiedad industrial;

ix) en general, prever que todas las formas de propiedad industrial, incluso las
marcas, sean concebidas para facilitar el desarrollo econémico y asegurar la coope-
racion ¢ntre paises que tengan sistemas diferentes de proteccion de la propiedad in-
dustrial.

4.— En lo que se refiere a la revision del Convenio de Paris, deberan considerar-
se aquellos casos especificos en los cuales debieran autorizarse excepciones y/o0
correctivos a los principios de trato nacional e independencia de las patentes, y per-
mitirse un trato preferencial para los paises en desarrollo.

5.— Una de las principales tareas en materia de propiedad industrial, de caracter
inmediato y permanente, debiera ser ¢l proporcionar, en el plazo mas breve posible,
la asistencia técnica necesaria para ayudar a los paises en desarrollo a reforzar sus
infraestructuras cientificas y técnicas vy a formar sus especialistas, estableciendo en el
marco de la Unidn de Paris y reforzando en el marco de la OMPI servicios especiales
destinados a los paises en desarrollo.

6.— Debiera tomarse en consideracion el problema relativo a la igualdad de tra-
to para todas las formas existentes de protecciéon de la propiedad industrial.

7.— Los tratados internacionales dentro del marco de la competencia de la OM-
PI, especialmente el Convenio de Paris, debieran ser concebidos a la luz de los obje-
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tivos mencionados, dejando la méxima libertad a cada pais para adoptar las medi-
das legislativas o administrativas que requieran sus necesidades y su politica social,
econdmica y de desarrollo.

8.— Las lineas principales de la presente declaracion debieran ser consideradas
para su incorporacion en un Preambulo del Convenio de Paris con el fin de propor-
cionar una nueva definicion de la propiedad industrial que responda mejor a las ne-
cesidades y aspiraciones de los paises en desarrollo®2),

Un Comité Intergubernamental Preparatorio fue constituido hacia fines de
197699 y 1a inmensa tarea dio como frutos propuestas de enmiendas a 15 articulos
del Convenio ademas de 6 nuevos articulos y un proyecto de Protocolo sobre Protec-
cion del Simbolo Olimpico%9,

Los mayores esfuerzos en los cuatro periodos de sesiones de la Conferencia se
concentraron en ia revision de tres articulos, el 5 A, el 5 quater v el 1°. No obstante
¢llo, se prestd alguna atencidn a otros temas en particular los articulos 6 ter y 10
quater (empleo de los nombres de los Estados en las marcas y uso de indicaciones
geograficas) arribandose a ciertos acuerdos en estos articulos y en 12 bis, 12 ter y 13.
En el anexo se transcriben dichos Acuerdos.

En lo que respecta al Simbolo Olimpico, en ¢l segundo periodo de sesiones, en
Nairobi, se aprobd un Tratado ad-hoc que hoy cuenta con 32 adhesiones incluyendo
nuestro pais (10/1/1986).

Estos magros resultados, que incluso aun no revisten caracter compromisorio,
tras 5 afios de labor preparatoria y otros tantos ¢n el seno de la Conferencia, mas
tres afios de consultas que siguieron al ultimo periodo de sesiones de aquélla, son un
indicio de las batallas, muchas veces dramaticas, libradas en ¢l seno de OMPI, tra-
tando de ““conciliar... los intereses en juego: los de los poderosos, de los ricos y de
los menos ricos, los de ios paises de economia de mercado y los de economia planifi-
cada y socialistas, pero también y sobre todo los de los mas débiles: los paises en de-
sarrollo™%.

Los paises en desarrollo hicieron su irrupcion en un ambito que, basicamente,
habia sido disefiado por otros, en otra época, a fines del siglo XI1X, con una estruc-
tura que los deja de lado, unos verdaderos ‘‘convidados de piedra’’.

Organizados como ““Grupo de los 77 a partir de la Primera UNCTAD en 1964,
actuando con mecanismos de concertacion y sobre la base del consenso pero, por

(92) PR/DC/3, parr, 13, pag. 7/8,

(93) El Comité Preparatorio celebro 5 periodos de sesiones entre esa fecha y diciembre de 1978 y cre6 4 grupos de tra-
bajo para gcuparse de temas especificos: cenificados de inventor, Art. 5A, cuestiones de especial interés para los
paises en desarrotlo y conflicto entre una denominacion de origen ¥ upa marca. En total, estos grupos de trabajo
celebraron 12 reuniones (Idem. parr. 14 a 19).

(94) Logs nuevos arts. fueron denominados A, B, 10 quarter, 12 bis, 12 ter v 22 bis. {Idem y PR/DC/4).

(95) Del Presidente de la Conferencia Embajador Sene, de Senegal (PR/SM/3, parr. 34.38, pag. 14.



Revision del convenio de Paris... 351

sobre todo, con intereses y problematicas similares, inherentes al subdesarrollo, en
este caso el subdesarrollo tecnologico e industrial, estos paises lograron conmover
esa estructura rigida que, en el terreno de la propiedad industrial, tenia como ejes la
conservacion del status quo, la reparticion de mercados sobre la base del privilegio
inherente a las patentes y la preservacion de la hegemonia tecnologica.

La Conferencia, atn inconclusa y con muy escasos logros, constituy¢ algo inédi-
to pues, a diferencia de otros eventos también protagonizados por los mismos
paises, aqui se trataba de reformar los planos de un edificio para adecuarlos nada
menos que 2 los intereses de la mayoria de ellos.

La reaccién no se hizo esperar, no obstante la circunstancia historica que los mis-
mos paises que resistieron este proceso de revision habjan sustentado puntos de vista
muy similares a los expuestos por los paises en desarrollo en las precedentes revi-
siones, hecho que confirma que los basamentos juridicos de la propiedad industrial
no tienen caracter absoluto sino que se adecuan a los intereses de quienes, en cada
momento, forman parte del sistema®,

Lo que sigue, es una resefia de los debates de la Conferencia Diplomatica®”.

3. EL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA
DE REVISION.

En un mes, s6lo un dia fue dedicado al debate en plenaric de las propuestas de
sustancia. El resto del tiempo se consumid en discusiones interminables de procedi-
miento que preanunciaron la defensa del status quo. Los paises industrializados
{Grupo B) pretendieron que, para aprobar la nueva Acta que recogiera los textos re-
visados al término de la Conferencia, se requeria la unanimidad®®,

(96) ‘*El dia en que los paises en desarrollo alcancen el nivel de desarrollo de los paises industrializados se interesaran

en ¢levar el nivel de proteccion ya que se sentiran involucrados... El Grupo B (paises desarrollados) deberia
comprender que 1a primera prioridad para los paises en desarrollo s el desarrollo’’, (del Portavez de estos alti-
mos paises, Sr. Redouane (Argelia) en Ja Segunda Reunion Consultiva para la Revision del Convenio de Paris
(PR/CM/IL/1, pag. 4).
Durante la misma reunidn, el Portavoz del Grupo D, St. Nirgnov, de la Unidn Soviética, refiriendose a los temas
del articuio 1, expresd; **...quisiera hacer hincapié en que l2 proteccidn de la propiedad industrial no existe por si
misma y para si misma. Esi1a inseparablemente vinculada al nivel de desarrollo industrial de los distintos paises’
(Idem, parr. 43 i, pag. 21).

(97) Los debates de la Conferencia figuran en las Actas Resumidas, decumentos PR/SM/3, 6, 9 ¥ 12 en lo que se re-
fiere al Plenario y la Comision Principal 1.

(98) PR/SM/3, parr. 61, pag. 19. El Grupo B. expreso que: *‘...defendia enérgicamente el principio de la unanimi-
dad... Hasta el presente ese Convenio siempre se habia revisado por unanimidad, aun cuando la regla de 1a unani-
midad no figurase en el texto del Convenio™',
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Se alegd que era una regla de derecho internacional pablico™, cuya fuente seria
la costumbre pues todas las Revisiones la habian seguido y que, més auan, era *‘salu-
dable’’ porque ‘*obligaba a profundizar los problemas® {190,

Los paises en desarrollo plantearon su estrategia a partir de 1o que establece la
Convencion de Viena sobre Derecho de los Tratados y, por lo tanto, reclamaron una
mayoria de dos tercios!!®, Los primeros se negaron a iniciar los trabajos de fondo,
al menos no oficialmentet!2) | hasta que ¢l Reglamento no fuese aprobado y se opu-
sieron a aprobar éste a excepcién del Articulo en disputa —el 36.1—(103,

El mismo Grupo pretendio que la Conferencia Diplomatica, como tal, no existia,
desde que no tenia Reglamento!!%, no obstante que ya se hubiese elegido un Presi-
dente y estuviera sesionando. Sin Reglamento, tampoco aceptaron la constitucion de
las Comisiones Principales que, en namero de tres, ya tenian elegidos Presidentes y
Viges109),

Sin embargo, hicieron una primera concesion, aceptando una mayoria de todos
menos tres y, mas tarde, una segunda: mayoria de 9/10 si bien, en esta segunda
oportunidad, se¢ aclard que esta flexibilidad ya no contaba con el aval de todo el
Grupo B (compuesto en ese momento de 27 paises) pues uno o mas de sus miembros
se oponian,

Desde los paises en desarrollo se arguyo que ¢l principio de unanimidad era
anacronico, un fendmeno del siglo XIX y que, en definitiva, la revisién no estaba
orientada a desproteger a los titulares de patentes que, ademas también existen en
los paises en desarrollo, subrayando que el Grupo B, si asi lo deseaba, con la regla de
los 2/3 podia impedir la Revision, pues los paises en desarrollo y los socialistas no al-
canzaban por si solos a esa cifrat1%,

Los paises socialistas (Grupo D) hicieron ver un enfoque similar: “‘...el antiguo
principio de la unanimidad va no (corresponde) a los objetivos y tareas del Convenio
de Paris...”” y apoyaron la mayoria de los 2/3(107,

“El mundo conoceria observando el trabajo de la Conferencia, cuales eran las
causas del retraso’’, expresé Ghana en nombre de los paises en desarrollo. La AIPPI
considero que ““para respetar el derecho, la regla actual de la unanimidad solo podia
modificarse por unanimidad’’{193),

0

(99) Conf. Vocero Grupo B, parr. 114.4, pag. 30, coincidente con declaracion AIPP], parr, 73.2, pag. 22,
(100) Conf. AIPPL, parr, 73.2,

(101) Conl. aris. §, 9 v 39 de esa Convencion.

(102) PR/SM/3, parr, 107.2.

(103) ldem, parr. 95.

(104) Parr. 114.3.

(105) Parr. 88.

(106) Conf. parrs. 70.3, 65, 68.2 y 68.3,

(107) Conlf. parr. t4.

(108) Parr. 73.3.
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Como es evidente, la Conferencia se blogqued!!9, Hubo una serie de propuestas
para salir del pasc hasta que, los paises de la Comunidad Econdmica Europea
{CEE), con el apoyo ‘“casi unanime’’ de los paises industrializados, propuso reto-
mar una sugerencia del Director General de OMPI: mayoria de todos menos 10.

Si bien esta discusion versaba sobre procedimiento, era evidente que anticipaba
la que tendria lugar sobre el fondo de la cuestion(!19,

La propuesta de la CEE fue apoyada por Japon, Suecia, Canadéa, Noruega,
Austria, Australia, Finlandia, Portugal y Espaia (estos dos 0ltimos no eran, en ese
entonces, miembros de la CEE). Brasil preguntd qué pais del Grupo B no se plegaba
a aquélla y la respuesta la dié EE.UU. con un firme apoyo al principio de la unani-
midad: *“...una oposicion de 1/10, 1/5 o de cualquier fraccion de Estados seria un
obstaculo a su soberania’™ y agregd: *‘El Convenio que nos ocupa trata de derechos
sustantivos cuyo valor comercial es considerable. Permitir la erosion de esta Organi-
zacion seria, lo tememos, el principio del fin del Convenio. Luchamos para salvar el
Convenio de Paris”, y mas adelante: ‘‘esta regla de unanimidad se ha convertido en
una norma de derecho internacional consuetudinario® ...*‘es la que garantiza mejor
el respeto de los principios del derecho en el mundo agitado en el que vivimos’ ¢},
El Gnico paso atras que admitié este pais fue ‘‘unanimidad menos 3’': *‘estamos dis-
puestos a retroceder un paso, solo un paso’’. Concluia febrero y, con el mes, la Con-
ferencia. Finaimente, un Comité constituido por 9 paises sometid una formula con-

{109) Los paises en desarrollo pidieron comenzar los trabajos en forma oficial, con 1a aprobacion del Reglamento a ex-
cepcion del art. 36.1. El delegado de Brasil recordd que: **...seglin las Actas de la Conferencia Diplomatica de Es-
tocelmo de 1967, en la primera sesion de la Asamblea Plenaria, el Delegado de Checoslovaquia *‘sehald que el
proyecto de Reglamento contenia muchas disposiciones relativas al derecho de voto durante la Conferencia pero
nada indivaba por qué mayoria debia aprobarse el propio Reglamento’ . Dicho Delegado de Checoslevaquia pre-
guntd al Presidente, el sefor Kellberg (Suecia), como seria aprobado el proyecto de Reglamento, respendiendo
este ultimo que esperaba que el proyecio de Reglamento se adoptase por aclamacion, pero, habida cuenla de que
atn no existia Reglamento al que pudicra referirse la Conferencia para saber la forma de proceder, su Delegacion
sizponia que habria que arenerse a la pracrica habirual, consisiente en adopiar las decisiones por mayoria simple.
Cabia observar que esa declaracion del Presidenie de ta Conferencia de Estocolmo no fue impugnada. Habida
cuenta de que ¢l proyecto de Reglamento de la Conferencia de Estocolmo contenia una disposicion que preveiala
unanimidad para la volacion final sobre las enmiendas, habia que deducir de la declaracion del Presidenie de la
Conferencia de Estocolmo que 1a cuesiion de si se requeria la unanimidad era una cuestion que habria que deci-
dirse por mayoria simple.

Y agregd mas adelante:

que el hecho de que el Reglamento de la Conferencia Diplomalica de Estocolmo se hubiera aprobado por una-
nimidad no permitia concluir que no existiese un principio, una norma, que regula la votacion para aprobar el
Reglamento. Ademas, no se trataba de la opinién de un delegado, sino de una decision dictada por el Presidente
de la Conferencia y que obligaba a la Conferencia, pues si una decision dicrada por el Presidente no se impugnaba
—y asi habia acurrido— se convertia en una decision de la Conferencia; por tanto, se (rataba de un precedente’”.

($101 Los delegados del Reino Unido y de Alemamia (Repiblica Federal) se expresaron en los signientes términos: *un
Lexto al que se opusieran once delegaciones tendria muy escaso interés practico, suponiendo que tuviera alguno™
{parr. 213) ¥ *'sdlo un texto que fuese ampliamente ranficado por los paises desarrollados en un plazo razonable
podria ser realmente provechoso para los paises en desarrollo’ {parr. 214).

{111) Parr. 244.1, pag. 56.
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sentida por 8 de sus miembros y la oposicion de EE.UU. El Plenario de la Conferen-
cia la aprobo, con la oposicion de este paist''? | El art. 36.1 quedd redactado asi:

*‘La Conferencia en sesion plenaria se esforzara por lograr la adopcién por con-
senso del texto revisado. No obstante, si el consenso no pudiera lograrse, la adop-
cion final del texto revisado requerira una mayoria de dos tercios, siempre que el nG-
mero de Estados que volen en contra de la adopcion no exceda de 12 (doce). En caso
de que el texto revisado no fuera aprobado en una primera votacion como la men-
cionada, se efectuara una segunda volacion conforme a las mismas reglas no antes
de 48 horas mas tarde. Si el texto revisado no fuera aprobado en la segunda vota-
cion, se efectuara una tercera no antes de las 48 horas siguientes a la segunda vota-
cion, La tercera votacion sera efectuada de conformidad a las mismas reglas pero en
votacion secreta’,

Tras 27 dias discutiendo ¢l procedimiento, la Conferencia podia empezar con los
aspectos sustantivos.

Los tres Grupos hicieron conocer sus puntos de vista de caracter general sobre el
fondo de todos los 1emas. Para el Grupo B, ‘‘la propiedad esta constituida por de-
rechos sobre los que, en la practica, solo los poseedores tiene el dominio altimo’’.
Las medidas especiales para los paises en desarrollo, ‘‘apartamiento de la regla de
universalidad®’, solo podian elaborarse “*a condicion que... no afectasen el sistema
de proteccion de la propiedad industrial’’, “‘El modelo historico del derecho na-
cional lipo que habria de considerarse ¢s el derecho conferido a su titular por la pa-
tente de invencion: derecho de explotacion privado y exclusivo, de duracién limita-
da. Todo Estado parte en el Convenio de Paris esta obligado, en consecuencia, a
proteger las invenciones segin esas modalidades: el buen sentido y la logica lo dic-
tan, la equidad lo exige. Evidentemente, cada Estado es libre de introducir las for-
mas de proteccion que le convengan, a condicion de que, por otra parte, satisfagan
las obligaciones internacionales en que ha consentido libremente. Es decir, Sefior
Presidente, que este Grupo considera como exigencia absoluta la libertad que el in-
ventor de nuestros paises debe tener en todo Estado miembro de la Union de Paris
para elegir entre una patente de tipo tradicional y cualquier otro titule de protec-
cion’ "1y

Los paises socialistas reivindicaron la incorporacion en el Convenio de los certifi-
cados de inventor: *...en el momento actual los derechos de propiedad industrial no
son solamente los derechos de una persona natural, de una empresa o de una firma,
sino también, e incluso mas bien, son los del Estado’’t!¥, y manifestaron su acuerdo
con la Declaracion de Objetivos de diciembre de 1975.

WEE.UU., al registrar su oposicion, declard que su pais *‘se reserva todos sus derechos legales, co-
mo nacion soberana y miembro de la Union de Paris, con respecto a la apPobacioftdel Reglamento ¥ con tespecto”™
a cualquier decision sustantiva v a 1a adopeion de cualquier 1exio revisado con arreglo a dicho Reglamento, por
cualquier procedimicnlo que no sea el consenso’” (parr., 292, pag. 69},

(113) Parr. 274,11,
(114) Parr. 275,13,
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Finalmente, los paises en desarrollo, tras manifestar su desaliento al no alcanzar-
se acuerdos pese a los 6 afios de trabajos preparatorios (“‘esta situacion es
espantosa’’, segin la definid Ghana), enumeraron los elementos esenciales del Gru-
po: las enmiendas al articulo 5A, ‘“‘una primera tentativa de enderezar los dese-
quilibrios que, durante un siglo, han caracterizado al Convenio, haciendo respetar
mejor el interés publico, concretamente en lo que respecta a la explotacion industrial
de la patente en el pais que la ha concedido’ (1%,

La lista se completd con los requerimientos de trato preferencial sin reciprocidad
y la supresion del articulo 5 quater.

La Comisidén que tenia a su cargo, entre otros, los temas mas importantes (los
enumerados por 1os paises en desarrolio).

Solo pudo sesionar un dia. Tras aprobarse tres enmiendas secundarias (ver anexo
1X) se abrio el fuego con el tema que se constituyo en el meollo politico de la Confe-
rencia, el articulo SA, de tan dificil solucidn que, aun habiendo pasado 7 afios, sigue
trabando la conclusion de la Conferencia. Brasil, en nombre de los paises en de-
sarrollo, pidid que se aprobara sin mas tramite la propuesta transmitida por el Co-
mité Preparatoric que la habia aprobado por unanimidad incluyendo, dijo, ‘‘la creé-
me de la créme de expertos del Grupo B”.

La Republica Federal de Alemania, en nombre de los paises industrializados, tu-
vo a su cargo quebrar esa ilusion: *‘esos expertos no eran dioses’’ y, acto seguido, re-
abrio numerosas cuestiones. Pidio se explicitara que la mera falta o insuficiencia de
explotacion, en ausencia de otras circunstancias, no constituye abuso, aungue reco-
nocio que la propuesta, en ese sentido, implica un cambio respecto al Acta de Esto-
colmo, donde la falta de explotacion es un ejemplo de abuso del titular de la
patentel!16),

En segundo término, opind que en el concepto de explotacidon industrial debe
incluirse la explotacion regional (vigente en la CEE vy en el Tratado de Bangui que
vincula los paises de la Organizacidon Africana de Propiedad Industrial - OAPD.
Luego planted la necesidad de reducir los alcances temporales de la explotacion por
interés publico a fin que sdlo tenga vigencia mientras el interés pablico lo exija. Si-
guid con la cuestion de las licencias no voluntarias exclusivas, previstas en las Pro-
puestas Basicas aprobadas por el Comité preparatorio y aqui declard su oposicion,
por ‘‘razones de orden juridico y economico’’, porque su admision conduciria ‘‘a
una concentracidon de inversiones en los paises en que existen grandes mercados y
(seria} perjudicial para los paises que so6lo poseen pequefios mercados’”.

Respecto al contenido de la Propuesta Basica solo aplicable a los paises en de-
sarrollo (parrafo 8 del futuro SA), impugnd, por demasiado cortos, los plazos pre-
vistos, la vaguedad misma del concepto ‘‘paises en desarrollo’’ pues ‘‘los paises me-

(E15y Parr. 307.9.
(116) Parr. 1015.6.
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nos industrializados de mi Grupo (el Grupo B) y los paises mas adelantados del Gru-
po de paises en desarrollo no estdn muy alejados en su nivel de desarrollo
industrial®®.

Finalmente, propuso reemplazar la revocacion o caducidad ‘‘automatica’ (pre-
vista en el parrafo 8 b} de las Propuestas Basicas) por la ‘‘suspension’ de la
patente!!!),

A pesar que esta declaracion habia sido hecha en nombre del Grupo B, Espafia y
Canada defendieron las licencias no voluntarias exclusivas pues, segun declard el de-
legado del primer pais, ‘‘existian casos en los que el beneficiario de la licencia no vo-
luntaria efectuaba grandes inversiones para explotar la invencion objeto de la misma
y... debia estar protegido contra la competencia, incluso del titular de la
patente”’U18),

Las **observaciones’’ del Grupo B hacian venir abajo la transaccion que, sobre el
articulo 5A, estaba implicita en las Propuestas Basicas, como lo registro Brasil, que
respondio al vocero del Grupo B.

En las restantes Comisiones, encargadas, una de ellas al debate sobre el articulo 1
y la restante a las disposiciones finales, el poco tiempo disponible, solo horas, no
permitio ningin avance !9,

Al concluir el primer periodo de sesiones que, se habia pensado, seria el unico,
quedé como saldo la conciencia que el ‘“paquete’” contenido en las Propuestas Basi-
cas habia sido reabierto y que sélo quedaba margen para esperar mas dificultades.

Una mayoria podia cambiar el status quo dentro de los limites estrechos de las
Propuestas Basicas. El Convenio de Paris fue comparado en es¢ momento a un “*an-
ciano venerable’* que, en tres aflos mas, cumpliria los 100 afios. Quien hizo la com-
paracion, el delegado de Ghana, en nombre de los paises en desarrollo, preciso que
aun no habia ilegado el momento de enterrar al anciano, por el contrario, habia que
intentar rejuvenecerio con el fin que pudiera abordar dignamente su centenario.

“No hemos entrado en la Union de Paris con las manos vacias... los paises en de-
sarrollo poseen materias primas y... también... constituyen un mercado para los
productos elaborados’ (del delegado de Ghana, en nombre de los paises en de-
sarrollo).

—_—

(117) Conf. parr. 1015.

(118) Parr. 1018.1, declaracion del delegado espanol.

(119) Los paises socialistas defendieron el rol del certificadg de invenior a ser incluido en el articulo 1 {considerado en
la Comision Principal 11} con igual 1ratamiente que las patentes. Todo pais tendria el derecho de prever, para
cieros seciores tecnologicos, esta forma de proteccion y en forma exclusiva. Los paises industrializados pusieron
como condicion, para incorporar estos ticulos en el articulo 1, gue se recgnozca la *'libre eleccién™ del inventor -
cnire cse titulo y la patente.

En la [11 Comision (clausulas finales), el Grupe B pregunid cual seria la necesidad de cerrar las Actas anteriores
pues, de ser asi, ““les seria imposible 1ener vinculos con los nuevos miembros de Ja Union, sobre la base de las Ac-
tas anteriores’’ a aquellos paises que, eventuaimente, s¢ opusieran a la nueva Acta {parr, 3002).
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Las dificultades de esa Conferencia de Ginebra, en 1980, con tan pocos resulta-
dos (un Reglamento y articulos aprobados quizas para salvar la imagen de aquélla)
no permitieron prever que se habia iniciado un proceso que, paulatinamente, se iria
degradando.

4. LOS “ACUERDOS DE NAIROBI™.

Durante el segundo periodo de sesiones, celebrado en Nairobi del 28 de sep-
tiembre al 24 de octubre de 1981, los esfuerzos se concentraron en el articulo 5A.
Previo a ello, sin mayor debate, se concluyd un Tratado relativo a la proteccion del
Simbolo Olimpico (los anillos entrelazados).

Como sintesis de lo ocurride en Nairobi, cabe decir que se arribd a un acuerdo
entre los paises en desarrollo, una gran mayoria del Grupo B y los paises socialistas.
EE.UU. no participo de los ** Acuerdos de Nairobi’® y anuncid que *‘...no sera parte
en ningun traiado que despoje a un individuo (el subrayado es nuestro) de su de-
recho de utilizar su propia invencion™ (120 aludiendo a que, en los acuerdos referi-
dos, se reconocio la posibilidad de conceder licencias no voluntarias exclusivas, Por
si hubiera dudas en cuanto a la posicion de ese pais, su delegacion aclaro: *“...si esta
Conferencia adoptase una decisidon de revision del Convenio de Paris a la que se
opusiese algin pais, la posicion de los Estados Unidos de América es, y continuara
siéndolo, que dicha decisidn no sera valida y no tendra que ser respetada por ninglin
miembro de la Union™ por lo que aceptd ‘‘(someterse) a todos los articulos propues-
tos del Reglamento con excepcion del parrafo 1 del articulo 367021},

La estrategia de los paises en desarroilo consistio en atenerse lo mas estrictamen-
te posible a las Propuestas Basicas que, de por si, representaban un nivel de compro-
miso,

Los paises industrializados experimentaron, por su parte, una aguda crisis. Su
primera propuesta sobre el articulo 5A fue declarada ‘‘no existente’’, ‘*‘muerta y en-
terrada’’ por los paises en desarrollo obligando a aquéllos a retirarlat!22,

Un segundo elemento de esta crisis estuvo dade por un fendémeno de gran interés
constituido por la actitud de 6 paises del Grupo que se identificaron en todo momen-
to con la totalidad de las reivindicaciones de los paises en desarrollo: Australia,
Nueva Zelandia, Espaiia, Portugal, Turquia y Canada.

Se los denomind ‘‘universalistas’’ pues propugnaron la aplicacion universal de
las Propuestas Basicas, es decir poder gozar de ias mismas ventajas que éstas

(120) Actas Resumnidas Finales de las sesiones plenarias y d.e las sesiones de la Comision Principal 1, PR/SM/6, 23 de
dicicmbre de 1983, parr. 1251, pag. 99.

(121) ldem, parr. 330.4 y 330.5.

(122 ldem, parr. 1078, La propuesia figurd en ¢l documento PR/DC/24 y fue retirada por el PR/DC/27.
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concedian a los paises en desarrollo, entre las cuales, las mas importantes, las licen-
cias no voluntarias exclusivas y la asi llamada *‘caducidad automatica’ (sin el paso
previo por licencias no voluntarias).

Los paises de la CEE lideraron otra propuesta que tenia el respaido de 12 delega-
ciones, ocho de la CEE, tres paises nordicos y Austria (PR/DC/28); EE.UU., Suiza,
Japon y Liechtenstein sometieron otra. Més adelante, estos dos grupos se unificaron
y redactaron una tercera propuesta (PR/DC/32).

Para armar este rompecabezas hubo necesidad de constituir grupos ad hoc de ne-
gociacion que trabajaron muy arduamente.

El resultado de este trabajo, los ““‘Acuerdos de Nairobi”, fue recibido con gran
alivio y se lo llego a considerar un éxito. Ya veremos, en la seccion siguiente, cual fue
la suerte que corrid, pero de Nairobi, varias centenas de delegados de todo el mundo
partieron agotados y la inmensa mayoria con satisfaccion.

El Presidente de la Comision Principal 1, Embajador Jimenez Davila, de Argen-
tina, resumio de la siguiente forma las principales cuestiones planteadas en torno a!
articulo 5A:

“Primero: ;Deberia existir una clausula de justificacion uniforme de la falta o
insuficiencia de explotacion industrial de la invencion patentada y, en caso afirmati-
vo, cual deberia ser dicha clausula de justificacion?

Segundo. ;Deberia existir una definicion de los casos que justifican la caducidad
o revocacion y, en casa afirmativo, dicha definicion deberia figurar en el texto del
Articulo 5A o en una declaracién concertada que se insertaria en las Actas de la
Conferencia Diplomatica?

Tercero: ;Cuales deberian ser los plazos relativos a las licencias no voluntarias,
la caducidad y la revocacion?

Cuarto; ;Deberia admitir el Articuio 5A la posibilidad, para los paises en de-
sarrollo, de conceder licencias no voluntarias exclusivas y, en caso afirmativo, bajo
qué condiciones?

Quinto: Los cambios a efectuar en el Articulo 5A, o algunos de ellos, ;deberian
aplicarse solamente a los paises ¢n desarrollo, o a todos los paises, 0, ademas, a al-
gunos paises distintos de los paises en desarrollo?"*123),

Respecto la primera cuestion se logro acuerdo total: la segunda vy la tercera
reunio el apoyo de todos menos una minoria del Grupo B. EE.UU., como ya se vio,
impugno la posibilidad de otorgar licencias exclusivas (cuarta cuestion) y, por 0lti-
mo, no se pudo reselver en Nairobi la cuestion de la universalidad.

Los expositores ‘“universalistas’’ fueron elocuentes y brillante fue, en particular,
el alegato del delegado de Espaiia, Alberio Bercovitz quien, entre otras cosas, recor-
dé que el monopolio conferido por la patente a su titudar es la contrapartida a la

(123) lIdem, parr. 376.1 a 376.10. El informe del Presidente de la Comisian Principal | se distribuyo como documento
PR/DC/Inf./21.
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explotacion industrial en el pais donde se concede el privilegio y ello “‘porque con las
patentes se (trata) de impulsar no un simple aumento de los conocimientos teoricos
sino el progreso tecnologico del pais, v ese progreso tecnologico sdlo (puede) hacerse
efectivo mediante la explotacion de las invenciones patentadas’. Aludio al rol pre-
ponderante desempefiado por las empresas transnacionales resultando asi que el sis-
tema de patentes es utilizado ‘‘no para impulsar el progreso tecnologico del pais me-
diante la explotacion del invento, sino para impedir que el invento fuese explotado v
garantizar asi un mercado de exportacion’. “°,.. Toda medida que tendiese a conse-
guir la explotacion efectiva de los inventos patentados y a evitar los abusos, respe-
tando por supuesto los legitimos y razonables derechos del titular, 1o que hacia era
fortalecer las patentes, porque contribuia a que las patentes cumpliesen su funcién.
Por el contrario, lo que ‘‘debilitaba” las patentes era la falta de explotacion y la uti-
lizacion de las mismas no para impulsar el progreso tecnologico del pais, sino para
entorpecerlo. Ademas, habia que tener en cuenta que las medidas tendientes a conse-
guir Ia explotacion del invento patentado, incluso las mas duras, como la caducidad
automatica, habian sido aplicadas en los paises mas desarrollados en épocas pasa-
das, cuando su desarrollo habia sido inferior al actual... el sistema de licencias obli-
gatorias tal como resultaba del texto de Estocolmo no servia por si solo para solu-
cionar el problema de la falta de explotacion; no porque el licenciatario obligatorio
explotase la invencidon en una medida insuficiente, sino, sobre todo, porque en
paises con poco desarrollo no habia quien solicitase la licencia obligatoria. Cuando
eso era lo que ocurria debia ser posible recurrir a otras medidas®’.

Y sobre las razones de las posiciones universalistas: ‘*‘La propuesta universalista
permitia, ademas, evitar la transitoriedad inherente al caracter especial de unas me-
didas otorgadas solamente a los paises en desarrollo pues era previsible que algunos
de ellos dejarian de ser paises en desarrollo. Permitia igualmente que esos paises,
aunque llegasen al desarrollo, pudiesen seguir utilizando los mismos instrumentos
legales gracias a los cuales habian llegado a esa nueva situacion. Si a algunos paises
muy desarrollados les bastaba su propia dinamica en el mercado tecnoldgico para
conseguir que las patentes se explotasen de manera efectiva, podrian recordar que
no siempre fue asi en su propio sistema de patentes, y deberian aceptar que el resto
de los paises utilizaran los medios que, al fomentar la explotacion de las invenciones,
hicieran que las patentes contribuyesen a fomentar el progreso tecnologico, pues pa-
ra eso fueron instituidas en todos los ordenamientos juridicos (124,

El Delegado de Australia se expresd en los siguientes términos: ““...las disposi-
ciones de caducidad sin la concesion previa de la licencia no voluntaria... era la me-
dida més eficaz para solucionar los efectos de dicha falta de explotacion industrial o
abuso''?), Canadi expresd un enfoque similar.

(124) Idem, parr. 1052.5,6, 7,8 y 10,
(125) 1idem, parr. 1054.7.
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El resto de paises desarrollados se opuso tenazmente a la *‘universalizacion’ de
las “‘ventajas’ que se pudieran conceder a los paises en desarrollo, al mismo tiempo
que se escucharon objeciones a dicho trato preferencial ya sea porque es contrario a
la “‘reciprocidad’’ (principio que, dicho sea de paso, no figura en el Convenio)!!26 o
bien porque el principio de trato nacional repele las preferenciasi?,

Bercovitz no dudé en responder en estos términos: ‘‘No tendria ningin sentido
obtener como concesion la posibilidad de aplicar unas medidas de legitimidad indu-
dable por responder perfectamente a las finalidades esenciales que caracterizan el
sistema de patentes. Seria absurdo recibir como concesion especial aquello a lo que
se tenia derecho (el subrayado es nuestro).

*‘Si se suprimiese con caracter absoluto la posibilidad de otorgar licencias obliga-
torias exclusivas, se estaria limitando una posibilidad permitida por el texto de Esto-
colmo, el cual prohibia que la licencia obligatoria fuese exclusiva, solamente para las
licencias por falta de explotacion; mas no impedia de ninguna manera el otorga-
miento de licencias obligatorias exclusivas para otros supuestos de abusos de la pa-
tente por parte de su titular’’.

Los “*Acuerdos de Nairobi’’, con la oposicion de EE.UU. y las reservas de los
“*universalistas®, recogieron dos puntos esenciales, a saber: 1) Que la caducidad o
revocacion de la patente puede tener lugar sin el paso previo de la concesion de licen-
cias no voluntarias, sujeto a las condiciones del parrafo 8 b); 2) Que se puede conce-
der licencias no voluntarias exclusivas en los términos del parrafo 8 a) bis (los
“Acuerdos’ se pueden ver en ¢l anexo).

Debe destacarse que, tanto la redaccion del parrafo 8 a) bis como el plazo que fi-
gura para la caducidad automatica del 8 b) se deben a propuestas originadas en el
Grupo de paises desarrollados(2®, Los paises en desarrollo aceptaron las respectivas
formulas “‘ad nauseam™ y ya casi exhaustos.

El debate de fondo concluia en Nairobi con un texto que tuvo a su favor la
mayoria de la comunidad internacional,

A esa altura ya los delegados habian aprendido tres lecciones adicionales: el Acta
de Estocolmo exige la explotacion industrial del invento patentado, v quedo explici-
tado en el parrafo 1 b); la segunda leccién consistid en tomar nota que la faita de
explotacion industrial es un ejemplo de abuso y la tercera es que las Actas de Lisboa
y Estocolmo admiten las licencias no voluntarias exclusivas para casos de abusos dis-
tintos a Ia mera falta o insuficiencia de explotacion,

{126) Conl. opinion de la United Siates Trademark Association (PR/D/7/Add. 9 del 28/9/1981).

(127) Opinion de la Pacific Indusirial Property Association y del Committee of National Institutes of Patent Agents,
PR/DC/7/Add. | del 11/1/1980. .
Por su parte, fa Fédération Internationale des Conseils de Propiété Industrielie, cBhsidero intolerable que medi-
das tales como la suspension de la patente o las licencias exclusivas no voluntarias fuesen aplicables entre paises
industrializados (PR/DE/7/ Add. 8).

(128) PR/SM/5, parr. 1243 ep adelante.
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Resulta, por ello, dificil justificar la oposicion a que se explicite to que ya esté ad-
mitido por el Convenio.

Podria especularse en que existe el deseo de no inspirar a las legislaciones de los
paises, sobre todo los mas jOvenes y con menos experiencia y tradicion juridica, a
adoptar medidas mas severas para sancionar los abusos. Més aln, la posibilidad que
da el Convenio de legislar licencias exclusivas no esta condicionada, por lo que
Nairobi, en este sentido, significa un retroceso. Unos afios después, en las Consultas
tendientes a dar continuacidén a la Conferencia, seria admitido que tanto el Reino
Unido, como Canada y Nueva Zelanda proveen a las licencias no voluntarias exclu-
sivas. El argumenio es valido a pesar de la explicacion dada, en esa oportunidad, por
el delegado del Reino Unido sobre que era un recurso no utilizable a extranjercs am-
parados por el Convenio de Paris que no se habia aplicado nunca(!?), Precisamente,
éste ha sido un argumento reiterado por los paises en desarrollo al decir que incluir
esta medida no implica que se le va a aplicar a diestra y siniestra, sin ninglin escripu-
1ot130)

Al terminar la sesion de Nairobil'3", Ghana, en nombre de los paises en de-
sarrollo, expresd los siguientes conceptos: **En los trabajos de esta Conferencia he-
mos oido hablar de las patentes en 1érminos de propiedad de dominio absoluto. Es
una reminiscencia de la filosofia del derecho natural de que el inventor es duefio de
su invencion y puede utilizarla en cualquier parte del mundo en beneficio de la hu-
manidad. En amplia medida, estamos de acuerdo con algunas partes de esia
filosofia de que el inventor debe poder explotar industrialmente su invencion en
cualquier parte del mundo. Sin embargo, tenemos un problema cuando el inventor
obtiene una patente v no explota industrialmente su invencidon patentada. Algunas
de esas patentes se emplean para detener el mercado. Hay otras que se dedican a ob-
tener mercados, a mantener mercados vy & excluir a otras competidores del mercado.

O

(129) Ver PR/CM/L/3, pag. 10, parr. 19; PC/CM/LL/L, pag. 6, parr. 14; PR/CM/111/1 pag. 10, parr. 32, En esta uli-
ma opertunidad, ¢l delegado del Reino Unido dijo que las licencias no voluntarias exclusivas *“serian probable-
mente suprimidas en ocasion de una fuiura revision®.

{(130) Conf., PR/CM/I1i/} pag. 9, parr. 23, opinidn de Argelia en nombre de los paises en desarrollo.

(131} Los otros temas no evolucionaron mayormente en Nairobi. Se siguié debariendo sobre el principio de libre elec-
cibn entre 1a patenie y el certificado de inventor. Los paises desarrollados insistieren en que este altimo titulo ca-
rece de todo atractivo para sus empresas ¥, como precio para incorporario ai Art. 1 del Convenio de Paris, pu-
sieron la condicion de la libre eleccion, no obstanie el hecho de ya figurar en el Articulo 4 | desde la Revision de
Estocolmo. Tampoco los convencia los argumentos de México respecto de su titulo que permite otorgar protec-
cion en ciertos sectores tecnologicos sin que se concedan monopolics a su respecto.

Los paises en desarrollo, en general, se mantuvieron al margen del conflicto, muy parecido al enfrentamiento
ideologico Este-Oeste y sdlo subrayaron que una definicion come la que se intentaba parecia muy poco flexible ¥
no recogia el concepto de explotacion industrial,

Enlo que se reficre & las clausulas finales, EE.ULU, propuso se exigiera a los Estados que ratificaran previamente
¢l Acta de Estocolmo como condicion previa a la adhesion a la nueva Acta, con lo que los eventuales resultados
de esta Revision se verian seriamente comprometidos ¥, por otra parte, darian lugar a innumerables conflictos de
interpretacion (parr. 30553, pag. 56}
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Desde el punto de vista del inventor, esto puede servir muy bien sus intereses, pero
sabemos que los derechos de la patente no existen in vacuo. Esos derechos so6lo
tienen significacion en funcion de las leyes nacionales. Sabemos que la legislacion
nacional no es gratuita. Sabemos que los legisladores deben ser remunerados, los
ejecutores de la ley deben ser remunerados, y aun los magistrados que determinan
cuestiones de controversia deben ser remunerados. Desde el punto de vista nacional,
por tanto, los derechos de patentes no se conceden sin costo. Aln mas importante,
los intereses de la economia nacional, deben tenerse en cuenta. Otorgamos patentes
a fin de obtener la tecnologia, dar trabajo a nuestra mano de obra y obtener creci-
miento industrial, y no para otros fines. Pero ;qué efecto tendrian las normas sin
sanciones adecuadas?

Sefior Presidente: Sabemos que en el Convenio existen sanciones pero, en
nuestros debates, se han citado estadisticas globales que muestran que las sanciones
no son efectivas. Por ello hemos propugnado la revision det Convenio de Paris, a fin
de poder introducir en &l medidas que, por lo menos, pudieran asegurar el aspecto
mas importante de la patente desde el punto de vista de los paises en desarrollg, es
decir, la explotacion industrial de la patente. La mayoria de las modernas inven-
ciones proceden de s0lo un manojo de paises. Si se examina detras de la fachada de
€505 paises, se encuentra que las invenciones se generan en realidad sélo por algunas
empresas transnacionales. En las relaciones de las empresas transnacionales con los
paises en desarrollo, experimentamos serias dificuliades. Dificultades porque las
empresas transnacionales tienen sus propias prioridades, porque las empresas trans-
nacionales no tienen conciencia propia. En muchos aspectos, las empresas transna-
cionales son mas antiguas que los Estados con los que tratan, tienen mas filiales en el
mundo que embajadas tiene el Estado, y tienen una inteligencia global que les asegu-
ra una ventaja sobre los Estados con que negocian. Sin embargo, 1os Estados con los
que negocian si tienen conciencia propia, Tienen que considerar el bienestar de sus
pueblos. Deben buscar el crecimiento econémico e industrial. Deben considerar
cuestiones sociales, econdmicas, culturales, educacionales, de salud y otras que son
de interés al pais en general. Estas son las razones por las que hemos venido a esta
Conferencia con el objetivo de equilibrar los derechos de las patentes del invantor
con los del pais que concede la patente. Dije que las empresas transnacionales no
tenian conciencia propia, pero a veces encontramos que a través de ellas sus paises
de origen delegan su conciencia. Esto es lo que algunas veces en este foro se ha deno-
minado neocolonialismo.

Sefior Presidente: Los paises en desarrollo hemos logrado nuestra independencia
politica, y también necesitamos lograr la independencia econdmica y social de
nuestros paises. Estos son algunos de los objetivos que perseguimos al revisar el
Convenio, pues sabemos que cuando el nivel de vida de nuestros pueblos mejora, se
forma un mercado no soélo para los inventores nacio.ales sino también para los in-
ventores extranjeros’’.
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5. EL “TEXTO JIMENEZ DAVILA",

Al iniciarse el tercer periodo de Sesiones (Ginebra, 4 al 30 de octubre de 1982), se
tenia la evidencia que otros paises industrializados, si no todos, se habian plegado a
la oposicion de EE.UU. a los ““ Acuerdos de Nairobi” y, ante la amenaza de reabrir-
s¢ todo lo hecho en esa ciudad, todos los esfuerzos se orientaron a la busqueda de un
CONSenso.

El Presidente de la Comision Principal 1, el Embajador Jiménez Davila, llevo a
cabo consultas informales con cierto niimero de Delegaciones y, como resultado de
aquéllas, prepard un texto bajo su responsabitidad que ha pasado a ser conocido co-
mo “‘texto Jiménez Davila’' . Basicamente, este documento (que se puede ver en el
anexo [I1}, elimina las licencias no voluntarias exclusivas, que habian resultado tan
irritantes para los paises desarrollados y, como contrapartida, exime a 1os paises en
desarrollo de aplicar ¢l articulo 5 quater.

Otra variacion respecto a los “‘Acuerdos de Nairobi’’ consistio en colocar en el
texto mismo del articulo 5A las alternativas para la caducidad automatica que, en
los *‘Acuerdos’’, figuraban como nota de pie de pagina al parrafo 8 bytt32,

Los paises en desarrollo no aceptaron el ““Texto de Jiménez Davila’’,

Los paises desarrollados, en esta oportunidad y también pos.2riormente, mani-
festaron su apoyo al ““Texto”’.

Un pequeiio paso adelante estuvo dado por la aprobacion en la Comision Princi-
pal I de un articulo enmendado, el 6 ter, que incorpora la proteccion de los nombres
oficiales de los Estados frente a un eventual registro marcario'!?¥.

Asimismo, también en la esfera marcaria, v dentro de ésta, de las indicaciones
geograficas, hubo acuerdo sobre varios parrafos de un nuevo articula 10 guaier, por
los que se protegeria esas indicaciones contra el registro marcario, o su uso, cuando
ello indujera en error al pablico sobre el verdadero pais de origen (ver anexo).

Y eso fue todo'3¥. Una prolongacion de la Conferencia, en otra fecha (23 al 27
de noviembre de 1982) no permitid avanzar mas. La situacion de la Conferencia

(132) Sobre el alcance juridico de la nota de pie de pagina el parrafo 8 b}, durante las consultas posteriores a la Confe-
rencia Diplomatica, el portavoz del Grupo B dijo gue **frecuentemenie os tratados internacionales iban acompa-
pados de una interpretacion en las Actas de la Conferencia de ciertas disposiciones del propie Tratado. Tal in-
terpretacion no era vinculatoria, pero podria constituir una directriz para los tribunales en los paises parie en el
Tratado a los fines de la aplicacion de las disposiciones correspondientes’” (Conf. PR/CM/LI1/] pag. 20, parr.
62}

{133y El exto del & ter, como figura en el documento PR/SM/9, pag. |8, se transcribe en el anexo.

(134) Sobre el articulo t (definicion de patente y certificado de inventor) ne hubo progresos. Los paises en desarrollo
declararon que si el mundo habia subsistide 100 aftos sin definiciones bien podia sepuir asi. En 1odo case, cual-
quier definicion debia supeditarse a lo que establezea la legislacion nacional. Tal come habia ecurrido 100 abos
antes (Edith Penrose, ap. cil., pag. 49) alguien trajo a colacion el “*derecho natural' de los inventores (delegado
de hialia). Entre nosotros, Laquis ya manifestd su opinién contraria a este enfogue: **.._el derecho de propiedad,
como todo derecho subjetivo no se incorpora al mundo del derecho, con sus prerrogativas, mientras no es ampa-
rado por el Estado y acordado positivamente por el orden juridico; antes de ello, su substralo no es mas que un
hecho carente de juridicidad®’ (en Memoria Separata, %a. Conferencia Latinpamericana de la Industria Farma-
céutica, San Carios de Bariloche, 29 de marzo al 3 de abril de 1976, pag. 17).
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nueva manifestacion de lo que se constataba en otros foros de Naciones Unidas al
termino de 1982, permitié al Presidente de aquélla constatar que el Didlogo Norte-
Sur *‘resbalaba’’.

6. LA RUPTURA, “NUEVAS IDEAS’” Y EL PROCESO DE CONSULTAS.

El cuarto periodo de la Conferencia (Ginebra, 27 de febrero al 24 de marzo de
1984) no arrojo ningan acuerdo. Hubo largos debates y una solemne declaracion del
Grupo de Paises en desarrollo. A pesar que se avanzaron ‘‘nuevas ideas’’, los paises
industrializados, sin la molestia de los ‘‘universalistas’ quienes retiraron sus pro-
puestas hechas en Nairobi, solo declararon aceptar ¢l “‘Texto Jiménez Davila’. Si-
guiéd un verdadero duelo verbal entre los delegados de Argentina, en nombre de los
paises en desarrollo, y de la Repliblica Federal de Alemania, hablando como porta-
voz del Grupo B35},

En la Comision Principal 11, dedicada al articulo 1, la evolucion no fue mejor.
Los paises desarrollados, defendiendo la **libre eleccion’’, arguyeron que ésta tiende
a corregir el desequilibrio que se produce entre nacionales de paises con sistemna de
patentes y nacionales de paises con ¢l sistema de certificado de inventor cuando unos
y otros pretenden proteccion en un pais con sistema diferente. Los socialistas repli-
caron que la *‘libre eleccion’’ sin excepciones podia conducir a otros desequilibrios,
poniendo el ejemplo de lo que ocurre en ¢l sector farmacéutico, sector para el que,
en los paises de economia centralmente planificada, se obtiene proteccion por el cer-
tificado mientras que, en muchos paises de economia de mercado, no se otorgan pa-
tentes.

La ‘‘reciprocidad’’, implicita en las propuestas del Grupo B, no es un principio
del Convenio de Paris vy si lo es el de ““trato nacional’’ que seria contrariado por la
“libre eleccion™.

Los paises en desarrollo, al tiempo de expresar sus reservas sobre una definicion
de patente, consintieron s6lo una de contenido minimo.

La Conferencia, en un punto muerto, dio lugar a un mecanismo de consuitas a
fin de explorar soluciones para las cuestiones pendientes (casi todas} y, muy especial-
mente, a los articulos 5A, 5 quater y 1.

Hasta la fecha se han realizado cuatro reuniones consultivas, todas en Ginebra,
entre 1985 y 1987136},

{135) Ese debate quedd registrado en las paginas 58 a 73 de las Actas Resumidas Finales del Cuarto Periodo de Se-
siones, documento PR/SM/ 12

(136) Dichas reuniones se realizaron en las siguientes fechas: 24 al 28 de febrero de 1985, 26 al 31 de enero y 3 de febrero
de 1987, de 18 al 26 de mayo de 1987 ¥ del 14 al 22 de septiembre de 1987. Los informes figuran en los documen-
1os PR/CM/I1/3, PC/CM/1E/L y PRACMY/ELEZ L, Las consuhas rehinen a 0 representantes por cada uno de los
Grupos mas China, bajo la Presidencia del Director General de OMPI.
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Una vez mas, v en forma similar a lo hecho durante el 40. pericdo de sesiones de
la Conferencia, los paises en desarrollo han sometido otras *‘nuevas ideas’’ que con-
sisten en:

1} Reemplazar las licencias exclusivas, no voluntarias, del parrafo 8 a) bis del
Texto de Nairobi por el concepto de licencias exclusivas relativas (junto con el licen-
ciatario podria concurrir en la explotacion industrial el titular de la patente); en ese
parrafo se eliminarian las referencias a plazos especificos.

2) Se refundirian los parrafos 4 y 6 del Texto de Nairobi, colocando al comienzo
de la segunda parte “*...Dicha licencia no voluntaria sera no exclusiva™. Asi se
reconstruiria el texto actual del parrafo 4 del art. SA.

3) Se eliminaria la nota de pie de pagina del parrafo 8b) del Texto de Nairobi,
pues se estimd constituyen condicionamientos a la declaracion de la caducidad auto-
matica.

4) Se suprimiria ¢l articulo 5 quater.

Si bien la reaccion inicial del Grupo B fue positiva pues aventan el *‘ogro’’ de las
licencias no voluntarias exclusivas, hasta ahora sdlo se ha procedido a un ejercicio
de preguntas y respuestas aclaratorias. Ese grupo desde ya manifesto su interés en
que no solo el titular pudiese competir con el licenciatario no voluntario sino, ade-
mas, y alternativamente, algin otro beneficiario’3”,

Las consultas prosiguen y no es ain previsible la reanudacion, si es que tiene lu-
gar, de la Conferencia Diplomatica.

A esta altura, cabe citar el punto de vista de Alvarez Soberanis:

““La Revision del Convenio de Paris es parte de la lucha de los paises en de-
sarrollo, esfuerzo en el que no debe desmayarse. A fin de cuentas, y en funcion de la
interdependencia universal, a nadie le interesa que exista un derecho que no se apli-
que, y que por ello mas tarde o mas temprano debera ser modificado, a menos que
las intransigencias lo conduzcan al museo de las antigiiedades™!3®.

(137) Ver. PR/ZCM/ALA3 parr. 15, PCACMYIZ L, parr. 10y PRACMATNAL, parr. 7 y 25,
{138) Alvarez Soberanis, op. cit. pag. 1200.
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ANEXO

PROYECTO

(Texto adoptado o transmitide a la Conferencia Diplomatica por el Comité Prepara-
torio)

ARTICULO 5A.—

1) a) Todo pais de la Union tiene derecho a disponer en su legislacion nacional que
las invenciones para las cuales ha concedido patente, o, en el caso de paises con exa-
men diferido, cuando se haya concedido una proteccion provisional, deben explo-
tarse industrialmente en su territorio por el titular de la patente o con su autoriza-
cion.

13 b) La importacion de los articulos que incorporan la invencion patentada, o que
han sido fabricados con el procedimiento patentado, no constituye explotacion in-
dustrial de 1a invencion patentada. Sin embargo, todo pais de la Union tendra la fa-
cultad de considerar que la importacion de articulos Que incorporan la invencion pa-
tentada, o que han sido fabricados con el procedimiento patentado, cumple los re-
quisitos de explotacidén industrial de la invencion patentada.

2) a) Para los fines de este articulo, *‘licencia no voluntaria’’ significa una licencia
para explotar indusirialmente una invencion patentada sin la autorizacion del titular
de la patente; también significa una licencia para explotar industriaimente una in-
vencion patentada otorgada por el titular de la patente cuando la legislacion na-
cional le obliga a otorgarla.

2) b) Todo pais de la Union tendra la facultad de adeptar medidas legislativas para
prevenir los abusos que podrian resuliar del ejercicio de los derechos conferidos por
la patente. Sin embargo, la introduccion en el pais donde la patente ha sido concedi-
da, de objetos fabricados en otro de los paises de Ia Union, no provocara su caduci-
dad en ausencia de circunstancias constitutivas de abuso de los derechos conferidos
por la patente,

3) La caducidad de la patente no podra ser prevista sino para el caso en que la con-
cesion de licencias no voluntarias no hubiere bastado para prevenir estos abusos.
Ninguna accion de caducidad o de revocacion de una patente podra entablarse antes
de la expiracion de dos anos a partir de la concesion de la primera licencia no volun-
taria.



Revision del convenio de Paris... 367

4) Una licencia no voluntaria no podra ser solicitada por causa de falta o insuficien-
cia de explotacion industrial antes de la expiracion de un plazo de cuatro aiios a par-
tir de la presentacion de la solicitud de patente, o de tres afios a partir de la concesion
de la patente, aplicandose el plazo que expire mas tarde; sera rechazada si el titular
de la patente justifica su inaccidon con excusas legitimas.

5) Todo pais de la Union tiene el derecho de disponer en su legislacidon nacional, en
los casos en que la explotacion de la invencion patentada sea juzgada necesaria por
razones de interés pablico, en particular de seguridad nacional, nutricion, salud o
desarrollo de otros sectores vitales de la economia nacional, la posibilidad de que la
invencion patentada se explote, en cualquier momento, por el Gobierno del pais o
por terceros autorizados por éste.

6} Toda licencia no voluntaria sera, por lo general, no exclusiva y no podra ser
transmitida, aun bajo la forma de concesién de sublicencia, sino con la parte de la
empresa 0 del establecimiento comercial que explote esa licencia. Sin embargo, en
aquellos casos especiales en que las licencias exclusivas sean necesarias para asegurar
la explotacion industrial local, tales licencias exclusivas podran ser concedidas por
un periodo maximo de (seis) (ires) afios con la condicion de que la patente no podra
ser objeto de caducidad o revocacion por explotacién insuficiente durante un
periodo adicional de (un) (dos) ano (s) contados a partir de la expiraciéon de la licen-
cia exclusiva.

7) Toda decision relativa a la concesion de una licencia no voluntaria o a la explota-
cidn por razones de interés pablico, incluso la justa remuneracion a que el titular
tiene derecho, o toda decision relativa a la revocacidén o caducidad de una patente,
seré susceptible de revision a un nivel diferente y superior, de conformidad a la le-
gislacion nacional aplicable.

8) No c¢bstante el contenido de los parrafos 3) y 4), los paises en desarrollo tendran
derecho a aplicar las siguientes disposiciones:

a) Todo pais en desarrollo tendra la facultad de conceder licencias no volunta-
rias cuando no se explote industrialmente en el pais la invencion patentada o no se la
explote industrialmente en forma suficiente por el titular de la patente, o con su
autorizacion, dentro de los [dos] [tres] afios contados desde 1a fecha de la concesion
de la patente en ese pais a menos que el titular de la patente pueda convencer a las
autoridades nacionales competentes encargadas de la concesion de licencias no vo-
luntarias, que existen circunstancias que justifican la no explotacion de la patente,
Cuando la legislacién nacional disponga el examen diferido para la patentabilidad y
si dentro de los ires afios de la fecha de presentacion de la solicitud de patente no se
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hubiera iniciado el procedimiento para ese examen, el plazo a que se refiere la frase
precedente serd de [cuatro] [cinco] afios contados desde la fecha de preseniacion de
la solicitud de patente.

b Todo pais en desarrollo tiene el derecho de disponer en su legislacién na-
cional, que la patente pueda caducar o revocarse, si dentro del plazo de [tres] [cinco]
afos desde la concesion de la patente, e€sta no se explota industrialmente en el pais o
se la explota industrialmente en forma insuficiente, siempre que la legislacion na-
cional del pais disponga de un sistema de licencias no voluniarias aplicable a esa pa-
tente, a menos que el titular de la patente pueda convencer a las autoridades na-
cionales competentes para decidir sobre la caducidad o revocacion, que existen cir-
cunstancias que justifican la no explotacion industrial de la patente.

ANEXO II

““Texto de Nairobi”’

Articulo 5A

[Patentes y modelos de utilidad: Importacion de objetos; abusos; falta de explota-
cion industrial, explotacién en interés plblico]

1} a) Todo pais de la Union tiene derecho a disponer en su legislacion nacional que
las invenciones para las cuales ha concedido patente, o, en el caso de paises con exa-
men diferido, cuando se haya concedido una protecciéon provisional, deben explo-
tarse industrialmente en su territorio por el titular de la patente o con su autoriza-
cion.

b) La importacion de los articulos que incorporan la invencion patentada, o que
han sido fabricados con el procedimiento pateniado, no constituye explotacion in-
dustrial de la invencion patentada. Sin embargo, todo pais de 1a Union tendra la fa-
cultad de considerar que la importacion de articulos que incorporan la invencion pa-
tentada, o que han sido fabricados con el procedimiento paientado, cumple los re-
quisitos de explotacion industrial de ia invencion patentada.

2) a) Para los fines de este articulo, “‘licencia no voluntana’ significa una licencia
para explotar industrialmente una invencion patentada sin la autorizacion de! titular
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de la patente; también significa una licencia para explotar industrialmente una in-
vencion patentada otorgada por el titular de la patente cuando la legislacion na-
cional le obliga a otorgarla.

b} Todo pais de la Union tendra la faculiad de adoptar medidas legislaiivas para
prevenir los abusos que podrian resuliar del ejercicio de los derechos conferidos por
la patente. Sin embargo, la introduccion en el pais donde la patente ha sido concedi-
da, de objetos fabricados en otro de los paises de la Unidn, no provocara su caduci-
dad en ausencia de circunstancias constitutivas de abuso de los derechos conferidos
por la patente.

3) La caducidad de la patente no podra ser prevista sino para el caso en que la con-
cesion de licencias no voluntarias no hubiere bastado para prevenir estos abusos.
Ninguna accion de caducidad o de revocacion de una patente podra entablarse antes
de la expiracion de dos anos a partir de la concesidén de la primera licencia no volun-
taria.

4) Una licencia no voluntaria no podra ser solicitada por causa de falia o de insufi-
ciencia de explotacion industrial antes de la expiracion de un plazo de cuatro afios a
partir de la presentacion de la solicitud de patente, o de tres afios a partir de la conce-
sion de la patente, aplicandose el plazo que expire mas tarde, se denegara si el titular
de la patente acredita, a satisfaccion de las autoridades nacionales competentes para
conceder licencias no voluntarias que existen circunstancias gue justifican la falta o
insuficiencia de explotacion industrial de la invencion patentada.

5) Todo pais de la Unidn tiene el derecho de disponer en su legislacion nacional, en
los casos en que la explotacion de la invencion patentada sea juzgada necesaria por
razones de interés publico, en particular de seguridad nacional, nutricion, salud o
desarrollo de otros sectores vitales de la economia nacional, la posibilidad de que la
invencion patentada se explote, en cualquier momento, por el Gobierno del pais o
por terceros autorizados por éste,

6} Toda licencia no vohuntaria serd no exclusiva y no podra ser transmitida, aun ba-
jola ferma de concesion de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del estable-
cimiento comercial que explote esa licencia.

7) Toda decision relativa a la concesion de una licencia no voluntaria o a [a explota-
cién por razones de interés pablico, incluso la jusia remuneracion a que el titular
tiene derecho, o toda decision relativa a la revocacion o caducidad de una patente,
serd susceptible de revision a un nivel diferente y superior, de conformidad a la le-
gisiacion nacional aplicable.
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8) No obstante ¢! contenido de los parrafos 3), 4) y 6), los paises en desarrollo
tendran derecho a aplicar las siguientes disposiciones:

a) Todo pais en desarrollo tendra la facultad de conceder licencias no volunta-
rias cuando no se explote industrialmente en el pais la invenciéon patentada o no se la
explote industrialmente en forma suficiente por el titular de la patente, o con su
autorizacion, dentro de los treinta meses contados desde la fecha de la concesion de
la patente en ese pais, a menos que ¢l titular de la patente acredite circunsiancias
que, a juicio de las autoridades nacionales competentes para conceder licencias no
voluntarias justifican la falia o insuficiencia de explotacion industrial de la inven-
cion paientada.

Cuando la legislacion nacional disponga el examen diferido para la patentabilidad y
si dentro de los tres anos de la fecha de presentacion de la solicitud de patente no se
hubiera iniciado el procedimiento para ese examen, ei plazo a que se refiere la frase
precedente serd de cuatro anos contados desde la fecha de presentacion de la solici-
tud de patente.

a Bis) Sin embargo, una licencia no voluntaria podra ser exclusiva por un periodo de
hasta cuatro anos y medio, en el caso de que se determine por la autoridad nacional
competente para conceder licencias no voluntarias que existen circunstancias consti-
tutivas de abuso de los derechos conferidos por la patente, y que la falta o insuficien-
¢ia de explotacion industrial es uno de los elementos constitutivos del abuso, sujeto
a la condicion de que la patente no podra caducar o revocarse por falta o insuficien-
cia de explotacion industrial por una periodo adicional de dieciocho meses después
de la expiracion de la licencia exclusiva.

b) Todo pais en desarrollo tiene el derecho de disponer en su legislacion na-
cional que ta patente puede caducar o revocarse, si dentro del plazo de cinco afios
desde la concesion de 1a patente en el pais, la invencion patentada no se explota in-
dustrialmenie en el pais o se la expiota industrialmente en forma insuficiente,
siempre que la legislacion nacional del pais disponga de un sistema de licencias no
voluntarias aplicable a esa patente y que, en opinion de las autoridades nacionales
competentes para decidir sobre la caducidad o la revocacion, la concesion de una li-
cencia no voluntaria no bastase para asegurar la explotacion industrial suficiente de
la invencion patentada, a menos que el titular de la patente acredite circunstancias
que, a juicio de las autoridades nacionales competentes para decidir sobre la caduci-
dad o revocacion, justifican la falia o insuficiencia de explotacion industrial de la in-
vencion patentada.

9) Ei Informe sobre los trabajos del Grupo de Negociacidn para examinar el
Articulo 5A del Convenio de Paris dice que, si se aprobase esa disposicidon, en las
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Actas de la Conferencia Diplomatica figuraria la siguiente declaracion concertada:
*La Conferencia solo pudo identificar dos casos que, uno u otro, justificarian la ca-
ducidad o la revocacion: a) que, en el momento de la decision relativa a la caducidad
o la revocacion, 1a concesion de una licencia no voluntaria no fuese posible porque
no hay un solicitante de una licencia no voluniaria que puede asegurar la explotacién
industrial o suficiente.

b) que el beneficiario de una licencia no voluntaria, si s¢ hubiera concedido una an-
tes de la decision relativa a la caducidad o la revocacion, no asegure, de hecho, la
explotacion industrial suficiente’”.

ANEXO H1

“TEXTO JIMENEZ DAVILA™
(Ginebra, 28 de octubre de 1982)
[. ARTICULO 3A

8) No obstante el contenido de los parrafos 3) v 4), los paises en desarrolio
tendran derecho a aplicar las siguientes disposiciones:

a) [lgual que en el documento PR/DC/37, Anexo Il en la forma enmendada ¢n
jas reuniones de la Comision Principal I del 23 de octubre de 1981 {véase el docu-
mento PR/SM/3, paginas 88 a 94).]"

b) Todo pais en desarrollo tiene el derecho de disponer en su legislacion nacional
gue la patente puede caducar o revocarse, si dentro del plazo de cinco afios desde la
concesion de la patente en el pais, la invencion patentada no se explota industrial-
mente en el pais o se la explota industrialmente en forma insuficiente, siempre que la

* “Tado pais en desarrollo tendra la facultad de conceder licencias no voluntarias cuando no se explote industrial-
mente 2n ¢l pais la invencibn patenlada o no se la explore indusirialmente en ferma suficiente por el titular de la
patenie, 0 con su autorizacion, dentro de los 30 meses contados desde la fecha de la concesion de 1a patente en ese
pais, a menos que el tiwlar de la patente acredite circunsiancias que, a juicio de las autoridades nacionales com-
pelenles para conceder Heencias no voluntarias justifican la falia o insuficiencia de explotacion industrial de la in-
vencion patentada, Cuando la legislacion nacional disponga el examen diferido para la patentabilidad y si dentro
de los (res afos de la fecha de presentacion de 1a solicitud de patente no se hubiera iniciado el procedimiento para
ese examen, ¢l plazo a que se refiere la frase precedente sera de cuatro anos contados desde Ia fecha de presenta-
cion de la solicitud de patente”.
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legislacion nacional del pais disponga de un sistema de licencias no voluntarias aplh-
cable a esa patente y que, en opinion de las autoridades nacionales competentes para
decidir sobre la caducidad o revocacion, en el momento de la decision relativa a la
caducidad o la revocacion, la concesion de una licencia no voluntaria no fuese po.
sible porque no hay un solicitante de una licencia no voluntaria que pueda asegurar
la explotacion industrial suficiente, o que el beneficiario de una licencia no volunta-
ria, si se hubiera concedido una antes de 12 decision relativa a la caducidad o la revo-
cacion, no asegure, de hecho, la explotacion industrial suficiente, a menos que el ti-
tular de la patente acredite circunstancias que, a juicio de las autoridades nacionales
competentes para decidir sobre la caducidad o la revocacion, justifican la fala ¢ in-
suficiencia de explotacion industrial de la invencion patentada.

11. ARTICULO 5QUATER
1) [1gual que ¢l texto actual del Articulo Squater.j”
2) Todo pais en desarrollo tendra derecho a no aplicar las disposiciones del

parrafo 1).

(Fin del Anexo IlI y del documento}

ANEXOIY

* El texto del Articulo 12bis es el siguiente:

1) Cuando un pais de la Union exija a un solicitante o 4 un titular de una patente
que suministre informacion sobre una solicitud o una patente correspondiente a la
misma invencion en otro pais de la Union, el segundo pais suministrara esa informa-
cion por conducto de su Oficina Nacional a dicho solicitante o titular de patente, a
su peticion, siempre que la informacion esté disponible en la Oficina Nacional y que
el solicitante o el titular de la patente estén reconocidos como tales.

*= *Cyando un producto es introducido en un pais de la Union donde existe una patente que protege un procedi-
miento de fabricacion de diche producio, ¢l titular de la patente tendré, con respecto al producto introducido, 1o-
dos los derechos que la legislacion del pais de importacion le concede, sobre la base de la pasente de procedimien-
to, con respecto a los productos fabricados en dicho pais.
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2) La Oficina Nacionat del pais que solicite informacioén podra pedirla direciamente
a la oficina del pais que se la solicite, cuando tenga dudas sobre la autenticidad,
exactitud o integridad de la informacion que le haya transmitido el solicitante o el ti-
tular de la patente. El segundo pais esta obligado a sumimsirar ial informacion si es
de dominio piblico™.

** E| texto del Articulo 12ter es el siguiente:

*“1) La Union, en la esfera de su competencia, se esforzara en contribuir al de-
sarrollo de los paises en desarrollo a través de la propiedad industrial.

2} Tal esfuerzo consistira especialmente en la modernizacion de las leyes de pro-
piedad industrial y de su administracion, en el establecimiento de organizaciones na-
cionales y regionales responsables de la promocion de la utilizacion de la proptedad
industrial, en el uso mas eficaz posibie de la documentacion de patentes, en el
estimulo de la actividad inventiva e innovadora, gracias a los incentivos derivados
del sistema de propiedad industrial ¥ en la mejor utilizacion de la propiedad in-
dustrial en la adquisicion de tecnologia exiranjera v en la exportacion de tecnologia
y de productos locales’.

*+* F| texto del Articulo 13, 2) a) xiv) es el siguiente:

*2) a) La Asamblea:

xiv) recomienda a la Conferencia de la Organizacién la inclusion de actividades en
materia de propiedad industrial en el programa de asistencia técnico-juridica a los

paises en desarrollo y, a la luz de este programa, determina la cuantia de ta contribu-
cion de la Union al presupuesto de la Conferencia®.



