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PROLOGO

En octubre de 1990, el Instituto de Estudios Intemacionales de la Universidad
de Chile y la Sociedad Chilena de Derecho Interacional, realizaron un seminario
sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Desarrollo Tecnolbgico. Los trabajos que
incluye este volumen corresponden a aquéllos presentados en el seminario y recogen
¢l debate llevado a cabo alll. Distinguidos especialistas nacionales y extranjeros, con
el patrocinio de la Asoctacion Chilena de Propiedad Industrial, analizaron diversos
aspectos juridicos, tecnolégicos y politicos comprendidos en el tema de la propiedad
industrial e intelectual.

El seminario tuvo lugar antes de que culminara el proceso de adopcién de una
nueva Ley de Propiedad Industrial en Chile, modificatoria del Decreto Ley N2958 de
1931, que constituta la legislacion vigente en la materia. La nueva Ley N219.093 (D.
Oficial N933.877 de 25-01-91), cuyo texto se anexa, no fue analizade durante e! se-
minario. Sin embargo, sus principios bdsicos y estructura fundamental fi:eron objeto
de examen por el seiior Echeverrla, cuyo Imba]o presenta un andlisis critico del
proyecto en discusion en esa época.

De este andlisis de un caso nacional, se desprende una afirmacién que fue
ampliamente compartida por los participantes, cual es que una politica de propiedad
industrial del pals debe fomentary facilitar su vinculacién con un régimen intemacio-
nal de comercio, estableciendo normas equitativas y eficaces que permitan una
seguridad jurldica del respeto de los derechos de propiedad industrial. ’

" Las modificaciones a nuestra legislacion se insertan dentro de un proceso que
valora el impuliso y el fomento a la creatividad intelectual y el desarrollo de nuevas
tecnologias. El debate generado por la Ronda Uniguay del Gast, su impacto en la
Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual, analizado por el sefior Roffe y, en lo
inmediato, la trascendencia de este tema en las relaciones con los Estados Unidos,
inspiran diversos capitulos de esta obra. Colabord en el andlisis de las actuales
negociaciones en el seno del GATT, el serfior E. Moyano, de ProChile.

Las posibilidades que le brinda al Gobierno de Estados Unidos la Ley de
Comercio Exterior en esta materia, as{ como la incidencia que ella puede tener en la
promociodn de nuestros intereses respecto de ese mercado, traténdose del primer socio



comercial individual de Chile, acrecientan la importancia del examen efectuado por
el serior Cameron. Estados Unidos ha planteado claramente su interés en incorporar
mecanismos obligatorios de solucién de controversias sobre propiedad intelectual. E1
seAor Femdndez analiza este punto desde la perspectiva de la OMPL

No todos los enfoques parten de iguales premisas, pero contribuyen a enriquecer
las perspectivas a partir de las cuales deben formularse las politicas nacionales en la
materia.

Latendencia a homogeneizar la proteccién de la propiedad industrial e intelec-
tual que procuran ciertos Estados, Iq ‘cual implica modificaciones a las legislaciones
internas y la revision de las normias intemacionales, ha acortado la distancia entre el
dmbito legal y la naturaleza econémica del problema, directamente vinculada con la
innovacioén tecnolégica.

El Convenio de Fars para la Proteccién de la Propiedad Industrial, al cual
nuestro pafs se ha adherido recientemente, es examinado por el sefior Marino Porzio,
quien introduce el marco juridico intemacional relevante para nuestro pats. El mer-
cado interior europeo sin fronteras y la propiedad industrial e intelectual, analizado
por el senor Lépez de Rego, aparece igualmente como un tema que no puede ser
soslayado por los especialistas’ y agentes del comercio exterior.

En el seminario y, en la obra misma, se desprende que los rasgos polémicos que
posee ¢l tema de las patentes fannacéuttcas, expuesto por los sefiores Cousirio y
Guerrero o el de la propia biotecnologla, presentada por los sefiores De Ioannes y
Escudero, constituyen s6lo un dngulo de las variadas facetas que presenta el desarrollo
de nuevas tecnologias. En este sentido, son particularmente estimulantes las pmsen—
taciones de los seriores Luraschi, Vilavella y Elliott, entre otros, quienes miran las
aprehensiones tradicionales respecto de la proteccion de nuevas tecnologlas, pero
descubren los potenciales que ella envuelve para un pais en desarrollo como Chile. El
serior Kaufman se refiere criticamente a la posicion que Brasil ha sostenido por
muchos arios.

Eldescubrimiento que diversos paises de América Latina estdn haciendo de los
elementos de la competitividad internacional y de nuevas formas de enfrentar proble-
mas globales, requiere considerar seriamente los diversos planteamientos que recoge
este libro. El capitulo final donde exponen los sefiores Morales, Velasco, Moreno y
Echeverria, seguidos de un examen de sus ponencias por una Mesa Redonda dirigida
por el sefior Marino Pozio, resume de manera acertada esta nueva vision.

Esta obra ha sido preparada gracias al esfuerzo y esmero de las sefioras Marta
Pino y Magdalena Arellano, a quienes los editores expresan su reconocimiento.

Marta Teresa Infante, Mayo de 1991






CAPITULOI

EL MARCO JURIDICO
DE LA PROTECCION INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL



EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marino Porzio

I.- La evolucion del Convenio

Los derechos de Propiedad Industrial surgieron desde la Edad Media,
como instrumentos para la organizacion del mercado y para impulsar el
desarrollo tecnolégico. Desde un comienzo, tuvieron un carécter esencial-
mente nacional o territorial, respondiendo asi directamente a las necesida-
des de un pais en materia comercial o tecnoldgica.

Sin embargo, las fronteras econdmicas demostraron ser, desde siem-
" pre, tal vez las mas débiles. A lo largo de la historia, el comercio ha dado
miultiples muestras de una tendencia, casi natural, a rebasar los limites de
un pais, apenas se dan las condiciones para ello. La tecnologia ha demos-
trado también una clara tendencia a la expansion mas all4 de los lugares de
su creacién, desde que comenz6 a tener incidencia en el desarrollo indus-
trial.

Las caracteristicas esencialmente nacionales de los derechos de pro-
piedad industrial, comenzaron a demostrar su insuficiencia con el progreso
. de las comunicaciones y con el intercambio entre diversos paises.

. ... Durante el Siglo XIX se hicieron, principalmente en Europa, serios

intentos por concebir formas internacionales de proteccion de los diversos
elementos de propiedad industrial. La organizacién de las grandes ferias
industriales en Europa, Estados Unidos y Australia fueron sin lugar a dudas
determinantes en tal sentido. Recordemos las mas famosas: Paris 1855,
1867, 1878 y 1889; Munich 1854; Londres 1862, 1871 y 1874; Lion 1863;
Viena 1863; Filadelfia 1876; Sidney 1879; Amsterdam 1883. Tales ferias
eran un importante vehiculo de difusién de nuevos productos y técnicas los
que, apenas creados, provocaban interés en otros paises, haciendo indis-
pensable buscar la forma de protegerlos frente a su posible utilizacién no
autorizada.
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En esta atmdsfera se realizan una serie de reuniones internacionales
en materia de Propiedad Industrial que culminaron con la Conferencia de
Paris —llamado Congreso Internacional de la Propiedad Industrial- que se
celebra en 1878 y que da nacimiento afios més tarde al Convenio de Paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial. El nuevo tratado se firma
efectivamente en la capital francesa en 1883, constituyendo la Unién de
Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

Este Convenio fue originalmente firmado por 11 paises: Bélgica,
Brasil, El Salvador, Espafia, Francia, Guatemala, Italia, Paises Bajos, Por-
tugal, Serbia y Suiza, a cuyos Estados se sumaron muy pronto otros 11:
Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos de América, Hungria,
Japén, México, Noruega, Reino Unido, Suecia y Tinez. Con los afios, otros
Estados se han ido agregando hasta llegar a los 101 que hoy conforman la
Unién de Paris.

El texto del Convenio de Paris representé una transaccién entre
posiciones diferentes, pero coincidentes todas en la necesidad de "interna-
cionalizar” la proteccién de la Propiedad Industrial como base indispensa-
ble para un comercio més fluido de tecnologfa (protegida por las patentes)
y de productos (protegidos por las marcas comerciales). Las posiciones de
los paises que tenian esta preocupacién (principalmente los grandes paises
de Europa continental y Gran Bretafia, los Estados Unidos de Américay
Japdn) podian diferir en el alcance de la proteccién internacional, aunque
todos coincidfan en su respeto irrestricto a los derechos del propietario de
un titulo de Propiedad Industrial, a nivel nacional.

Esta actitud hizo posible que el Convenio de Paris fuera concebido
como un conjunto de principios muy generales y de gran flexibilidad, cuya
proteccion |a otorgaba la ley nacional de cada Estado de manera bastante
similar, en cuanto asu alcance y garantias. Esta solucién trataba de conciliar
la necesidad de "internacionalizar” el sistema, frente a la imposibilidad
préctica de tener un sistema tnico. En las legislaciones nacionales se vieron
pronto reflejadas en forma similar las lineas fundamentales de proteccién,
produciéndose diferencias por paises en algunas 4reas tecnoldgicas y cier-
tos procedimientos para la obtencién de los titulos de proteccién. Sin
embargo, en lo que respecta a los paises mas desarrollados, estas diferencias
han ido minimizdndose paulatinamente hasta nuestros dias y especiaimente
en la dltima década, se ha producido un importante movimiento de armo-
nizacién.
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En la actualidad, la estructura de los sistemas nacionales de Propiedad
Industrial, es en grandes lineas, bastante similar en todas las legislaciones
del mundo, incluso en pocos paises que no son parte del Convenio de Paris
se aplica el mismo modelo.

Esta circunstancia hace que el Convenio de Paris sea,sin lugar a dudas,
la piedra angular del sistema internacional de Propiedad Industrial. El
Convenio ha sido revisado o modificado en sendas conferencias guberna-
mentales de plenipotenciarios de diferentes Estados, celebradas en Roma
en 1886, en Madrid en 1890 y 1891, en Bruselas en 1889 y 1900, en
Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa
en 1958 y en Estocolmo en 1967. Cada una de estas conferencias, a partir
de Bruselas en 1900, ha concluido con la aprobacién de un acta revisada
del Convenio o un texto modificado del Tratado.

Las modificaciones incorporadas en cada conferencia, generalmente
de caracter técnico-juridico, permitieron reflejar mejor la préctica de las
instituciones de Propiedad Industrial.

Naturalmente, se produce una armonizacion creciente de estas insti-
tuciones a nivel de legislaciones nacionales y acuerdos, en materia de
procedimiento, en los diversos paises miembros. No obstante, la revision
convocada en 1974, permanece ain inconclusa. Esta revision del Convenio
fue solicitada, por primera vez, por los paises en desarrollo, a fin de
modificar el texto del Tratado y adecuarlo mejor a sus necesidades. En esta
ocasion, se demostrd el interés efectivo y la voluntad politica de un grupo
importante de paises en desarrollo, para llevar a cabo una iniciativa inter-
nacional relativa a la Propiedad Industrial.

Debido al mimero de reuniones celebradas hasta 1984, la revisién ha
ido perdiendo velocidad e importancia, previéndose que no serd terminada
de acuerdo a los términos de referencia iniciales.

II.- Estructuray contenido del Convenio de Paris

Una idea més precisa del alcance de las disposiciones del Convenio
resujta de examinar su estructura y contenido, ain de manera somera.

El texto del Tratado consta de 45 articulos permanentes y uno transi-
torio.

Los articulos permanentes pueden agruparse en tres categorias: dis-
posiciones sustantivas, disposiciones administrativas y cliusulas finales.
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1.  Disposiciones Sustantivas

Eneste grupode articulos se encuentran las disposiciones fundamen-
"‘tales del $istema internacional de Propiedad Indusmal. Son los artnculos 1
a 12 inclusive.

. a) Constitucién de la Umdn (Art. 1)

b) Ambito de la Propiedad Irdustrial (Art. 1, (2))

El Conveniosefiala como dmbito de la Propiedad Industrial: "las
patentes de invenci6n, los modelos de utilidad, los dibu;os o modelos
industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia

., desleal". A lo anterior debe agregarse los "certificados de inventor®,
" titulo de proteccién que se otorga a las invenciones en las legislaciones
de los paises socialistas, que fueron incluidos posteriormente en otro
articulo, y también estdn conformando una de las propuestas de
revision del Convenio en curso.

c) Trato nacional (Art. 2)

Es uno de los grandes principios del Convenio que, en la redac-
cién del Tratado, constituyd una de sus materias fundamentales.

El trato nacional establecié la no discriminacién. Es decir, las
normas de Propiedad industrial, actuales o futuras, deben aplicarse
de la misma manera a nacionales y extranjeros.

d) Prioridad (Art. 4) )

Es otro de los grandes principios del sistema consagrado por el
Convenio y ciertamente uno de los pilares de la internacionalizacién
del mismo. El principio consiste en el plazo que se otorga a quien
presenta una solicitud para la obtenci6én de un titulo de Propiedad
Industrial en un pais miembro del Tratado, para hacerlo en otro, sin
que ello afecte a la novedad de su titulo. Es decir, al presentar la
solicitud en el primer pais se fija una fecha que, por todo el plazo que

“dure la pnondad tendra "prioridad” o preferencia sobre cualquiera
otra solicitud. (Art. 4)

El plazo de prioridad es de 12 meses, para solicitudes relativas
a patentes de invencién, y de 6 meses, para dibujos o modelos indus-
triales y para marcas comerciales.



El Convenio de Paris péra la Proteccion. . .

e) Independencia de las patentes (Art. 4 bis)

Puede considerarse como el tercero de los grandes principios
establecidos por el Convenio.

Consagra un principio de territorialidad por el cual las patentes
—para una misma invencién- deben ser solicitadas en cada pais donde
su proteccion interesa y se sujetardn, en cada caso, a las legislaciones
del pais en que se otorgan, de manera independiente. O sea, las
disposiciones relativas a la duracidn, nulidad, y caducidad de las
patentes, se aplicaran en cada caso atendiendo a lalegislacion del pais
en que la patente se hubiera obtenido, y no pudiendo afectar de
manera alguna a una patente que sobre la misma invencién se hubiera
otorgado en otro pafs.

f) Patentes :

Los articulos 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies contienen la
mayoria de las disposiciones relativas a patentes de invencién, mode-
los de utilidad, dibujos y modelos industriales, y ademads algunas
disposiciones generales sobre las marcas, cuyo tratamiento en detalle
se reserva en el articulo 6.

En esta materia, ¢l Convenio se limita a reglamentar aspectos
que afectan la vigencia de los derechos, tales como las licencias
obligatorias y Ia caducidad (Art. SA). Estas disposiciones, especial-
mente ¢l articulo SA mencionado, constituyeron el tema principal de
las negociaciones entre paises industrializados y paises en desarrollo
en las deliberaciones de la revisién del Convenio en curso. Al existir
posiciones muy diferentes sobre la materia, fueron posiblemente, la
causa principal del fracaso de tales negociaciones.

g) Marcas

Los articulos 6, 6 bis, 6 ter, 6 quarter, 6 quinguies, 6 sexties, 6
septies, 7y 7 bis tratan, en forma detallada, el régimen internacional
de las marcas comerciales.

h) Mercancias falsificadas y competencia desleal

Los articulos 9, 10, 10 bis y 10 ter contienen interesantes dispo-
siciones en materia de mercancias falsificadas y competencia desleal.
Estas disposiciones no han sido tomadas suficientemente en
cuenta para la represién contra las mercancias falsificadas. Sin em-
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bargo, constituyen una excelente base para que en las legislaciones
nacionales se reglamenten estas normas.

i) Competencia desleal .

El Convenio es muy claro en la obligacién que impone a los
paises para asegurar una proteccién eficaz _,éon_t__ra_:lg competencia
desleal. o
j) Servicio de Propiedad Industrial

Las disposiciones sustantivas del Convenio de Paris se comple-
tan con una de carécter organizativo o estructural. El articulo 12 hace
obligatorio para los paises miembros que se establezca "un servicio
especial de Propiedad Industrial y una oficina central para la comu-
nicacién al piblico de las patentes de invencién, los modelos de
utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fébrica o
de comercio”. Ademds, establece que los paises deberdn publicar
cierta informacién de las patentes concedidas y de las marcas regis-
tradas. Como puede apreciarse, hubo una preocupacién especial en
el Convenio para que los paises miembros contaran con una legisla-
cién y la infraestructura necesaria para administrar la Propiedad
Industrial.

2.  Disposiciones Administrativas

Los articulos 13 a 29 del Convenio contienen las cldusulas administra-
tivas del Tratado. En ellas se establecen sus 6rganos administrativos: Asam-
blea de 1a Uni6n, Comité Ejecutivo y la Oficina Internacional o Secretaria.

Con la creacion de la Organizacién Mundial de 1a Propiedad Intelec-
tual (OMPI) en 1967, la Oficina Internacional pas6 a ser la Secretaria de la
OMPI, a quien se entregé la administracién del Convenio.

3. Cldusulas Finales

Desde el punto de vista de la aplicacién del Convenio, existe una
clausula que reviste una importancia esencial en caso de conflicto, consi-
derando que las normas sustantivas descansan enteramente en la legisla-
cién nacional de los paises miembros.
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Se trata del Articulo 25 por el cual todo pais miembro tiene el
compromiso de adoptar las medidas necesarias para asegurar su aplicacién.
El mismo articulo establece que, en el momento en que un pais pasa a
formar parte del Convenio, se entiende que éste "se halla en condiciones,
conforme a su legislacion interna, de aplicar las disposiciones del presente
Convenio".

4.  Solucién de Controversias i

El Convenio de Paris entrega la solucién de diferencias en la inter-
pretacidn o aplicacién de sus normas a la Corte Internacional de Justicia,
encaso de ser imposible lograrlo por la via de la negociacion (art. 28). Debe
tratarse de diferencias entre "dos o mis paises de la Union".

No se tiene conocimiento de que esta disposicion haya sido utilizada
por pais alguno. Aunque varios paises se han adherido a la posibilidad de
reserva que existe, Gnicamente en este articulo del Tratado, al momento de
su firma.






EL MERCADO INTERIOR EUROPEO Y LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Fernando Lépez de Rego

Introduccidén

Entre las medidas que se deben tomar para realizar de aqui a finales
de 1992, el gran mercado interior europeo y que permitirdn de esta manera,
fomentar el crecimiento econémico y el empleo, asi como consolidar las
bases de la unién europea, existen varias que se refieren al entorno de las
empresas y, en particular, al régimen de la propiedad industrial, comercial
eintelectual. Algunas de estas medidas relativas a las patentes, a las marcas
y a los derechos de autor ya fueron adoptadas, otras son objeto de propues-
tas presentadas, a veces desde hace mucho tiempo, pero el plazo de su
implantacion para 1992 destaca su importancia y, a partir de ahora, su
urgencia.

¢Por qué uniformar a escala europea la propiedad industrial y la
propiedad intelectual?

La ampliacién de los mercados, en el seno de una Comunidad Euro-
pea en vias de integracién econémica e incluso a escala mundial, aumenta,
en efecto, la competencia y hace cada vez mis necesaria la proteccion de
las invenciones, de las marcas que garantizan el origen comercial de un
producto o de un servicio, e incluso de los derechos que se reconocen a los
autores de una obra intelectual.

L- Desventajas del Fraccionamiento

La proteccién de la propiedad industrial, comercial ¢ intelectual
responde a un interés social evidente puesto que fomenta el esfuerzo de
creacion, de innovacidn y de inversién. Tradicionalmente, estd asegurada
por disposiciones nacionales que, al variar de un pais a otro, sélo tienen
aplicacién en el territorio del Estado que las ha promulgado. Esta situacién
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tiene consecuencias negativas sobre el comercio intracomunitario y sobre
la capacidad de las empresas para considerar el mercado comiin como un
entorno unificado para sus actividades econdmicas.

1.  Prdcticas o de Procedimiento

Aquel comerciante que quiera sacar provecho, por ejemplo de una
marca, debe realizar, en distintos idiomas, tantas gestiones juridicas como
paises donde quiera tener garantizados sus derechos. Los derechos que
adquiera de este modo, tras miltiples procedimientos, a menudo largos y
costosos, serdn distintos de un pais a otro. En determinados casos, no podra
acceder a un mercado nacional porque ya se habrédn reconocido derechos
2 un competidor.

2.  De fondo o Econdmicas

La existencia de legislaciones nacionales distintas introduce barreras
protectoras y normas directa o indirectamente discriminatorias para los no
nacionales que obstaculizan el libre ejercicio de la competencia y la libre
circulaci6n de las mercancias, que son principios fundamentales del merca-
do comin europeo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades puede, en
realidad, sancionar una utilizacion de la patente o de la marca que fuere
abusiva y que ocultase acuerdos ilegales entre empresas, discriminaciones
nacionales o una voluntad de restringir el comercio entre los Estados
miembros. Pero los Tratados europeos admiten las restricciones a la impor-
tacién cuando las justifica la necesidad de proteger los derechos de la
propiedad industrial o comercial. Quedan pues por suprimir, o al menos
limitar, los motivos que puedan justificar tales restricciones.

II.- Ventajas de la uniformidad a escala europea del Tratado
de la Propiedad Industrial e Intelectual

La creacidn, en la Comunidad Europea, de condiciones andlogas a las
de un mercado interior para la adquisicién y la explotacion de las patentes,
de las marcas y de los derechos de autor ofrecerd, en particular, las siguien-
tes ventajas:
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1.  Prdcticas o de Procedimiento

Una proteccién més extensa (12 paises) de los derechos de la propie-
dad industrial, comercial € intelectual, asi como simplificaciones adminis-
trativas. El registro de una marca a escala comunitaria evitara al que la
solicite tener que dirigirse a unas diez administraciones nacionales distintas.
Estas administraciones, que tienen a menudo dificultades para responder
al volumen de peticiones, podran ver su tarea simplificada con la creacién
de servicios comunitarios especializados.

2. De fondo o Econdmicas

a) Economias de Escala

La posibilidad, para los industriales y los comerciantes, de llevar a
cabo una politica de produccién y de distribucién mejor adaptada a las
dimensiones del mercado comin y sin los impedimentos que representan
las fronteras nacionales y las barreras juridicas. Esto serd muy provechoso
para el crecimiento econdmico.

b) Consecuencia: mayor oferta y precios inferiores para los
consumidores

La posibilidad, para los consumidores, de obtener mayor partido de
la apertura de las fronteras, del fortalecimiento de la competencia, de la
produccién a gran escala y a un menor costo.

Por otra parte, la experiencia de los ultimos afios ha subrayado la
necesidad de adaptar, a un progreso técnico cada vez més rapido, las reglas
que rigen actualmente la propiedad industrial, comercial e intelectual. Una
adaptacion tal se puede contemplar naturalmente en cada uno de los
Estados miembros de la Comunidad, pero esto seria condenarse a rehacer
doce veces el mismo trabajo con el riesgo de crear nuevas desigualdades
legislativas y, con ellas, nuevos obstaculos a los intercambios. Tritese de
biotecnologias o de alguna de las numerosas facetas de las tecnologias de
la informacién, la Comunidad ofrece un marco muy natural para elaborar
~ en' comun disposiciones susceptibles de'satisfacer el-conjunto de los inte-.
reses presentes.

-Con esto queda-explicado porqué la Comunidad Econ6émica se ha
propuesto crear un documento tnico de la propiedad industrial e intelec-
tual y a continuacién se indicara lo que se ha hecho sobre patentes, marcas,
derechos de autor.
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IIL.- Patente eui'opea y Patente comunitaria

1.  Definicién

Una patente es un "titulo oficial que puede solicitar el autor de una
invenci6n industrial y que le otorga el derecho exclusivo de explotar esta
invencién en beneficio suyo, por un tiempo determinado, y llegado el ¢aso,
cediendo una licencia de explotacién a un tercero”. Al mismo tiempo, la
patente cumple igualmente con una funcién de informacidn, puesto que
las invenciones patentadas son objeto de varias descripciones y publicacio-
nes.

2. Dos convenios

Frente a las desigualdades de las legislaciones nacionales y a las
deficiencias que presentan los convenios internacionales firmados en este
campo, se ha firmado dos convenios de dimensién europea, que constituyen
"acuerdos o arreglos particulares” en el sentido que da a esta expresién al
articulo 19 del Convenio para la Proteccién de la Propiedad Industrial.

a) El Convenio de Munich: Patente Europea

Elconvenio de Munich (5 de Octubre de1973), que tratade 1a Patente
Europea, firmado por la mayoria de los Estados miembros de la Comunidad
y otros paises de Europa Occidental, vigente desde 1977, ha establecido un
sistema europeo de concesién de patentes. Las principales disposiciones
son las siguientes:

=~ Cualquier persona fisica o juridica, cualquiera que sea su pais de
origen, puede solicitar una patente europea. Puede también con-
tar con una patente nacional, que subsistird paralelamente a la
patente europea.

- Se ha creado una Oficina Europea de Patentes. Esta oficina, cuya
sede estd en Munich, expide patentes que protegen la invencién
en todos los paises que se hayan adherido al convenio, 0 solamente
en los paises contratantes escogidos por el solicitante. En cada
uno de estos paises, la patente europea tiene el mismo efecto que
una patente nacional. Estd sometido a las disposiciones naciona-
les, salvo en algunas materias para las cuales el convenio ha
previsto reglas comunes: se trata principalmente de la duracién
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de la patente, fijada en veinte afios, y de las causas de nulidad que
se pueden alegar en su contra.

- Cualquier solicitud de patente europea se estudia, por una parte,
desde el punto de vista de su conformidad con las formalidades
prescritas y, por otra parte, desde el punto de vista de la novedad
del producto o del procedimiento.

~ Se expide y se publica la patente europea en uno de los idiomas
oficiales de la Oficina (aleman, inglés, francés, y también espaiiol
tras la adhesién de Espana a la CE y al Convenio). Cualquier
persona puede oponerse en ¢l plazo de nueve meses a contar de
la fecha de la concesion.

-~ El derecho que confiere una patente de un proceso alcanza
igualmente los productos obtenidos directamente por ese proce-
dimiento.

A pesar de su costo mas bien elevado, la patente europea es menos
cara € implica muchas menos gestiones que la suma de tres o cuatro
patentes nacionales solicitadas en Estados distintos. El nimero de solicitu-
des mensuales ha aumentado rdpidamente, pasando de 1500 en 1980 a mis
de 4000 hoy en dia.

b) El Convenio de Luxemburgo: Patente Comunitaria

Complementado por el reciente Acuerdo en Materia de Patentes
Europeas firmado el 15 de diciembre de 1989, el convenio de Luxemburgo
del 15 de diciembre de 1975 scbre la Patente Comunitaria, firmado sola-
mente por los Estados miembros de la Comunidad, va un grado més alld en
laintegracién en materia de patentes. Prevee, en efecto, el establecimiento
de un derecho unitario de patentes, de manera que:

— La patente europea tenga los mismos efectos en todos los paises
de la Comunidad. Ademds, para eliminar las distorsiones de la
competencxa ylos obst4culos de la libre circulacién de las mercan-

“clas; esta-previsto que, tras un-periodo transitorio, toda-solicitud
de patente europea para uno de los pafses miembros se aplique
automdticamente al conjunto de los demas. No se permite, por
tanto, escoger en qué paises pueda aplicarse y en cuales no.

El convenio prevee, ademas: :

—~ La prohibicién de compartimentar el mercado comin en merca-
dos nacionales. Los productos protegidos por la patente comuni-
taria podran circular libremente por todo el territorio de los ... en
cuanto el titular de la patente los haya puesto a la venta en
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cualquiera parte del territorio comunitario. Esto regird igualmen-
te para los productos comercializados por el titular en una licencia
contractual.

La posibilidad de limitar, por un sistema de hcencms obhgatonas,
la exclusividad de explotacién otorgada por la concesién de una
patente comunitaria, en el momento en que el modo de explota-
cién escogido perjudique a la colectividad. Por ejemplo, si una
firma que posee una patente retrasa la comercializacion de un
producto farmacéutico especialmente iitil, pero lo sustituye por
otra produccidn, cuyos gastos de investigacion o de explotacién
no han sido amortizados todavia. A las autoridades nacionales
competentes les incumbird conceder las licencias obligatorias,
cuya reglamentacién se armonizaré progresivamente.
Disposiciones relativas al tratamiento de los litigios, habiendo un
tribunal comun para resolver algunos puntos de derecho, antes de
que pueda ser emitido un juicio definitivo, en dltima instancia, por
las jurisdicciones nacionales competentes. Se atribuye en el
Acuerdo del 15 de diciembre de 1989 a la Corte de Justicia de la
CE la funcién de uniformar la interpretacién del Convenio, me-
diante un sistema de recursos prejudiciales andlogos a los de
constitucionalidad que conocen los sistemas juridicos de la mayor
parte de los pafses.

Paralos inventores que s6lo se interesan por su mercado nacional,
el mantenimiento de las patentes nacionales, pero combinado con
disposiciones que limitan lo menos posible sus repercusiones en
el funcionamiento del mercado comin.

El articulo 8 en el Acuerdo del 15 de diciembre de 1989, prevee
la posibilidad de adhesién de terceros Estados al Convenio, siem-
pre que hayan formado conla CE una Uni6n Aduanera o una zona
de libre cambio.

Proposicién de Directiva del Consejo relativa a la Proteccién
Juridica de las Invenciones Biotecnolégicas

Por otra parte, para completar este esfuerzo de integracidn juridica y

tener en cuenta el progreso rapido de las ciencias, la Comisién present6, el
21 de octubre de 1988, una prcpuesta relativa a la proteccién juridica de
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las invenciones biotecnoldgicas. Al asegurar la posibilidad de patentar estas
innovaciones en el conjunto de los paises de la Comunidad, este texto
quiere favorecer la investigacién con perspectivas en el gran mercado y
ayudar a la industria europea a competir, en igualdad de condiciones, con
sus competidores norteamericanos y japoneses, que yase benefician de esta
ventaja. La proposicion de directiva prevee, pues, que se pueda patentar
materia viviente, en particular plantas, animales y microorganismos; define
la amplitud de la proteccién concedida y organiza un sistema de registro de
microorganismos, destinado a completar, en caso de necesidad, las descrip-
ciones tradicionalmente requeridas para la concesion de una patente.

V.- La Marca Comunitaria

1. Importacién-Uniformidad

Independientemente de la patente, uno de los principales medios de
proteccidn juridica de un producto de consumo es la marca. Las marcas (se
cifran varios millones en el conjunto de la Comunidad) son, la mayoria de
las veces, objeto de registro, atn cuando algunas proceden del mismo uso.
Aqui también, las diferencias legislativas pueden obstaculizar la libre circu-
lacién de las mercancias, asi como la libre prestacidn de servicios y desvir-
tuar las condiciones de competencia. Y ello tanto més ya que, a la inversa
de la patente, el derecho a la marca no estd sometido a limitaciones en el
tiempo.

2.  Dos direcciones

a) El acercamiento de las legislaciones nacionales

A estos efectos, se adoptd en 1988 una directiva. Esta indica que el
derecho exclusivo concedido al titular de una marca le permite impedir a
toda persona o sociedad utilizar, en los negocios y sin su consentimiento,.
todo signo distintivo, idéntico o similar que se aplique a productos o
servicios idénticos o similares a los que estdn cubiertos por la marca
registrada, puesto que su utilizacién crea un peligro de confusién en la
mente del pablico. La directiva se limita voluntariamente a aquellas dispo-
siciones que inciden més directamente sobre la libre circulacién de los
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productos y de los servicios. Se ha limitado a armonizar las reglas nacionales
que definen:

~ los sngnos y los caracteres distintivos susceptibles de ser protegi-

. dos;

- las disposmones relativas a la extension de la proteccién de las

marcas,

- su utilizacién, y

- los motlvos de rechazo que pueden oponerse al registro o al

‘ mantennmento de una marca.

Por otra parte, un reglamento europeo adoptado en 1986 define el
marco en el cual los titulares de una marca pueden obtener la intervencién
de las autoridades aduaneras de los Estados miembros, para impedir la
comercializacién de mercancias falsificadas procedentes del exterior de la
Comunidad.

b) La creacibn de una marca comunitaria

La Comisién de la Comunidad Europea presentd con este fin, en 1980,
una propuesta de reglamento; que se modificé en 1984. En la practica,
mientras existan derechos-nacionales de marcas, aunque se trate de paises
vecinos, su campo de aplicacién geografico seguird limitado a cada uno de
los paises de la Comunidad, de-manera que seguird habiendo numerosas
fuentes de conflictos entre marcas idénticas o similares reguladas por estas
legislaciones y pertenecientes a ‘titulares distintos. En beneficio de los
productores y de los consumidores, €sta propuesta tiende a crear, en el seno
de la Comunidad, condiciones que:correspondan a las de un mercado
interior europeo para los productos de marca.

Concedida por una oficina comunitaria tinica, la marca comunitaria
serd vilida para la Comunidad en su conjunto de acuerdo con una legisla-
¢ién comunitaria Gnica. Productores y consumidores deberian salir ganan-
do. : :

Los productores que se beneficien de la misma proteccién a gran
escala para sus marcas, podran ampliar la promocién comercial de sus
productos (cuya marca es un factor capital) al conjunto del mercado comiin
y producir mayores cantidades, aprovechando asi las ventajas que ofrece la
produccién en masa: reduccién de los costos, etc.

Los consumideres podrén efectuar su seleccién dentro de una gama
més extensa de productos de Ia misma clase y con un menor riesgo de
confundir un articulo con otro.
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La propuesta de la Comisién —cuya aprobacién esta frenada por
divergencias relativas a la sede de la Oficina: Madrid, Londres, Mumch y
a sus idiomas de trabajo— prevee en particular:

Una duracién de registro de diez afios, prorrogable por periodos
iguales.

La denegacion de registro cuando la marca propuesta:(1) posea
otro- propietario (2) sea ilicita (por ejemplo, si incluye signos
capaces de inducir a error al piblico en cuanto a la naturaleza, la
calidad o la procedencia del producto).

Un procedimiento de solucién de los conflictos. En caso de falsi-
ficacién o de impugnacién de la validez de una marca anterior
podria, particularmente, oponerse al registro o solicitar su anula-
cién, en caso de utilizacién de un signo idéntico o similar a los
suyos.

El mantenimiento paralelo de las marcas nacionales que seguiran
siendo dtiles para las empresas, cuya actividad restringida no
requiera una proteccion a escala europea.

VI.- Los Derechos de Autor

1.  Problema

Sin que sean objeto de una patente o de una marca, las obras intelec-
tuales se benefician también de una proteccion, ~los derechos de autor-
organizada en el marco de las legislaciones nacionales y de varios convenios
internacionales. Aqui también, las desigualdades y las lagunas legislativas
no faltan. Se evidencian, sobre todo, en algunos sectores en que la rapidez
del progreso técnico impone fuertes inversiones que, a menudo, sélo
pueden ser rentabilizadas a escala europea:

-

disefio y produccién de circuitos integrados y de programas de
ordenador,

bancos de datos,

desarrollo de un mercado de nuevos soportes sonoros y audiovi-
suales como, por ejemplo, la grabacion numérica o "digital” (com-
putarizada), etc.
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2. Libro Verde

Para abrir el debate y permitir una amplia consulta de todos los medios
interesados, la Comisién publicd, en junio de 1988, el denominado Libro
Verde sobre el derecho de autor y el desafio tecnoldgico. Intentando crear
un entorno juridico estable y unificado, capaz de proteger al autor y a la
“industria de las pricticas que pueden desanimar la inversién al reducir su
rentabilidad, el Libro Verde examina prioritariamente los problemas si-
guientes:

a) La pirateria o reproduccidn no autorizada y con fines comerciales
de peliculas, cintas de casette, discos o programas de computador.

Junto a algunas innovaciones técnicas (marcaje, etc.), parecen nece-
sarias medidas legislativas para proteger el derecho de autor.

Se trataria, en especial, de reconocer en toda la Comunidad el dere-
chode los autores, de los productores y de los artistas intérpretes a autorizar
1a reproduccion de sus obras y prestaciones y de preveer una represion mas
eficazde la pirateria. Las obras cubiertas por el derecho de autor, deberian
igualmente entrar en el 4mbito de aplicacion del reglamento comunitario
relativo a las mercancias falsificadas.

b} La copia privada. Esto plantea un verdadero problema en el
sector de la musica, puesto que la grabacion numérica permite, en principio,
acualquierasacar una copia tan buena como una matrizde estudio. El Libro
Verde contemp]a varias opciones, que garannzan el derecho de los autores

. ala remuneracién como la:

~.; limitacién técnica de las posibilidades de reproduccién
.—_ -introduccién de un canon sobre los aparatos o soportes de graba-
cidn, etc.

¢) Elderecho de distribucién. Los discos compactos pricticamente
no se desgastan. Los canales de televisién y los productores de cintas de
casette rivalizan con los cines para tener las primicias de las peliculas, ain
cuando al productor quizis le interesa escalonar su comercializacién. Ante
estos problemas, la Comisién prevee reconocer, en toda la Comunidad, el
derecho de los autores a autorizar el alquiler de sus obras o, por lo menos,
a disfrutar, en estos casos, de una remuneracion equitativa.

d) El Libro verde examina también los problemas de derecho de
autor planteados por los bancos de datos y los programas de ordenador. La
Comisién ya ha presentado para ello una propuesta de directiva relativa a
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los softwares, que impondria a los Estados miembros proteger los derechos
exclusivos de reproduccidn, de adaptacién y de distribucién del autor
durante un periodo de cincuenta afos.

Por otra parte, una directiva europea, adoptada a partir de diciembre
de 1986, ha previsto que los Estados miembros garanticen, segin reglas
comunes, la proteccién juridica de los productos semiconductores (o cir-
cuitos integrados) utilizados en la informética. Aqui también, se trata de
fomentar las inversiones protegiendo sus resultados: se estima, en efecto,
que el desarrollo de un "chip” sofisticado puede requerir una inversién de
unos 1000 millones de ecus, cuando el plagio s6lo cuesta 50.000 o 100.000
ecus.

La duracién de los derechos de reproduccién y de explotacién comer-
cial reconocida a favor de los creadores, es de diez afios. Como Estados
Unidos, Japén y varios terceros paises de Europa occidental han adoptado
disposiciones con la misma duracidn, la directiva comunitaria ha permitido
establecer un régimen de proteccion mutua de los derechos de los creado-
res, que cubre la mayor parte del mundo industrializado.

e) Lasinstituciones de la Comunidad siguen estudiando los proble-
mas de los derechos de autor, en especial en el sector de la television y del
libro. Con ocasién de recientes debates, los ministros han convenido volver
a estudiar, a la vista de la experiencia, los problemas de los derechos de
autor planteados por la difusién transnacional de programas de television.
Por otra parte, en un comunicado sobre el libro y la lectura, publicado en
agosto de 1989, la Comisién ha sacado a relucir los problemas planteados
por la extension de la reprografia, asi como por algunas lagunas y desigual-
dades en el &mbito de los contratos de edicién y la duracién de la proteccién
de los derechos de autor.

Conclusién

La Comisién de las Comunidades Europeas aboga por una adopcidn
rapida de los proyectos que se siguen discutiendo en los sectores de la
propiedad industrial, comercial e intelectual, a los que se ha aludido en este
articulo. Se trata, en efecto, de elementos imprescindibles para la realiza-
cién del gran mercado sin fronteras, que los Estados miembros se han
comprometido a establecer de aqui a finales de 1992.






INTELLECTUAL PROPERTY IN BRAZIL AND
- THE "NEWEST" INDUSTRIAL POLICY

Ross Kaufman®

Introduction

Lodee

The size and visibility of the Brazilian economy has made it a Third
World leader in matters of intellectual property protection and technology
licensing and transfer. For this reason, the changes now underway in its rigid
and doctrinaire system should be of interest. This article describes in detail
certain important features of Brazilian intellectual property practice. This
is a useful excercise not because it is a system worthy of emulation, but for
the very opposxte reason: the problematic intellectual property environ-
ment in Brazil is to be avoided, and the government itself now has begun
to dismantle the existing rules and regulations created in the shadow of
policy driven by import substitution.

I.- The Industrial Plﬁopeijty Code

The proper place to start this overview of the Erazilian regulatory
regnne for intellectual property is the Cédigo da Propriedade Industrial,
which is Law N°5.772 of December 21, 1971 and which it will hereafter
refer to as the Industrial Property Code.

Four broad items of intellectual property protection are covered by
the Industrial Property Code: (a) The granting of privileges ~patents— in
respect of inventions, useful models, industrial models and industrial
designs (Art. 2°); (b) the granting of registrations for trade and service
marks; (c) provisions concerning the repression of false indications of
source; and (d) provisions concerning the repression of unfair competition
- basically providing some statutory protection to unpatented knowhow.
Basically, the first two items are of interest.

1partner, Coudert Brothers, based in Sao Paulo, Brasil. o
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As for patents, there are two well-known controversial provisions.
First, the terms are 15 years for an invention, and 10 years for useful models
or designs, all calculated from the date of deposit. Secondly, the Industrial
Property Code contains a Chapter that permits mandatory licensing of a
patent in the event of non-exploitation in the country.

These provisions have been a source of disagreement and criticism
inside and out of Brazil because: (a) it has been asserted that the duration
of patent protection shoud be longer, as it is in the United States for
example; and (b) because it is asserted that the calculation of the duration
of protection should begin with the granting of the patent and not retroac-
tively back to the date of its application, since dilatory processing (also
widely claimed to be a fact of Brazilian regulatory practice — it is said to take
at least 4-5 years) by administrative authonnes can eat up a significant
portion of the useful life of the patent.

What items are not susceptible of patent protection under the In-
dustrial Property Code? Here Brazil has been a high visibility leader in
excluding "food, chemical-pharmaceutical and medicinal substances,
materials, mixtures or products, of any kind, as well as the respective
processes for obtaining or modifying them"” (Art. 9 (c)).

This limitation on patent protection has, of course, been at the center
of bilateral controversy —U. S. trade sanctions against Brazil- and multi-
lateral dispute- the current Uruguay round of the GATT discussions, both
of which will be explored at length in the course of this seminar.

The basic statutory provisions impose some other restrictions in
respect of patents that are noteworthy. Art. 29, provides that a patent
license "cannot impose restrictions on marketing of the product covered by
the license, as well as the importation of inputs necessary to its manufac-
ture". Art. 36 provides that obtaining a privilege or the granting of a license
for its exploitation are subject to recordation in the National Intellectual
Property Institute or "INPI". This latter provision in itself is unremarkable,
but I would like to focus on the role of the INPI in the administration —and
creation— of the law in Brazil and, as a consequence of its augmented
involvement, its apparently fundamental impact on Brazilian economic
development.

So far as marks are concerned, the provisions of the Industrial Proper-
ty Code are predictable. A few of the highlights: Art. 59 guarantees in Brazil
ownership of the mark and its exclusive use for the person having registered
such mark in accordance with the Code, to distinguish his products, mer-
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chandise or service in the class corresponding to his activity. Licensing of
marks is expressly treated (Art. 90), providing that:
"The owner of the mark.. can authorize its use by third parties duly
established, by way of a contract of exploitation which shall contain
the number of the application or the registration and the conditions
of remuneration, as well as the obligation of the owner to exercise
effective control over the specifications, nature and quality of the
respective articles or services".
Sound easy? As a practical matter, no marks are licensed with remunera-
tion. Section 1 of Art. 90 provides that "remuneration will be established
with due observance of the legislation in effect and of the rules issued by
the monetary and foreign exchange authorities — emphasis on "monetary
and exchange authorities”. Section 2 provides that the license "cannot
impose restrictions on the manufacture and marketing, including export”.
Lastly, of relevance, Section 3 tells that the license to use the mark only will
produce effects as against third parties after judged proper and recorded
by the INPL

II.- Administration

Administration of the Industrial Property Code is, as priorly men-
tioned, entrusted to the INPI. It was created in 1970 (by Law N°© 5648) as a
federal autarchy, replacing the National Department of Industrial Proper-
ty. Article 2 of its constitutive law recites that the INPI has "as its principal
purpose to execute, in the national scope, the rules that regulate industrial
property, having in view its social, economic, judicial and technical func-
tion". This rather vague mandate is filled out by the sole paragraph of Art.
2: "Without prejudice to the other attributions that may be granted to it,
the INPI will adopt, with a view to the economic development of the
country, measures capable of accelerating and regulating the transfer of
tecnology and of establishing better conditions of negotiation and utiliza-
tion of patents..." This does not appear to be a mandate to impede, obstruct
or otherwise complicate the transfer of technology — it appears to con-
template faster and smoother transfer. The regulations to the INPI’s con-
stitutive law are clear in this regard (Decree N© 68.104 of 1971): "to create
better conditions of absorption, adaptation or development of science or
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technology, by way of full utilization of the information accumulated and
the ample divulgation in the industrial or research sectors”.

IIL.- Regulation

The centerpiece of the regulatory system is an INPI rule, Normative
Act N° 15 (hereinafter referred to as "AN N° 15"), which was issued in 1975.
The rule establishes the basic norms and concepts for the approval and
recordation of technology transfer contracts and related items.

AN N° 15 establishes that recordation of the contract with the INPI
is a condition for: (a) legitimating the payments arising from the transfer
contract, "whether internal or paid abroad", (b) permitting tax deductibility
(see Adidas case), and (c) proving effective use of a patent or mark in Brazil.
The rule breaks technology transfer contracts into 5 groupings:

— license for patent exploration;
license for use of a mark;

~ supply of industrial technology;

~ technical-industrial cooperation; and

- specialized technical services.

Each separate area has, by the way, to be covered by a separate
contract. This is the reason asserted by Roberto Reis, head of INPI’s division
of technology transfer contracts, for the lack of effective franchising in
Brazil, since in franchising the license is an integrated whole, also involving
the use of the mark. "Unfortunately, we simply have to fulfill the law", he
told a session of the Tenth Annual Meeting of the Brazilian Intellectual
Property Association in Sao Paulo in August 1990. But, of course, INP1 itself
made the rule that all licensing elements have to be treated separately. This

- ..tendency, which admittedly.is somewhat Kafkaesque, to invoke an ad-
ministrative rule to justify a result without any effort to justify the rule itself
typifies the technology licensing process. It has had an impact on Brazil’s
development. Contracts are subject to recordation where foreigners are
involved, and even where they are not.

Regarding patent licensing, the remuneration permitted is not estab-
lished in AN N° 15. The regulation provides that remuneration is to be set
taking into account the type of production or field of activity, be specifically
related to the beginning of effective exploitation of the patent and, further-
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~more, be dxrectly linked to the sale of the product resulting from apphcatlon
of the object of the patent.

Remuneration is to be determined based on the percentage or ﬁxed
unit value per unit of product, in either event incident on the net sale price
or, if it is the case, also in correlation with the profit obtained from-the
product object of the license. A "note" to paragraph 2.2.1 of AN:N°-15
provides that:

“For purposes of calculation of remuneration "net price” is considered
the invoice value, based on actual sales, less taxes, fees, inputs and
components imported from the licensor as well as by any supplier
directly or indirectly linked to such licensor, commissions, credits for
returns, freight, insurance and packaging, besides other deductions
that may be agreed between the parties”.

If the patent owner controls the licensee, recordation of the license
produces no effects as to payment —in this case it serves only to prove
effective exploration of the patent in Brazil and avoids lapse or
"caducidade”.

Paragraph 2.5.1 of AN N° 15, in classic import substitution regulatory
fashion establishes certain mandatory provisions of the patent license, and
Paragraph 2.5.2 tells what the license cannot say. For example, it cannot
(a) regulate, determine, alter or limit the production, sale, price, advertising
or diffusion, distribution, marketing or exportation, (b) it cannot impose an
obligation to purchase inputs or components necessary to manufacture or
use the process, (c) it cannot contemplate impeding the licensee from
contesting, administratively or by judicial proceedings, the industrial
property rights sought or obtained in Brazil by the licensor; and, (d) among
other requirements, it cannot exempt the licensor from liability with respect
to possible third party actions, arising from vices or defects inherent in the
content of the object of the license covered by the contract.

How about the licensing of the use of marks? There’s plenty of
restrictions in AN N° 15. Paragraph 3.2 of this normative tells that
remuneration, "quando admitida", should be directly linked to the services
or products distinguished by the mark or slogan. For marks, too, the
definition of "net sales" we looked at a moment ago applies.

‘The regulation again stipulates certain obligatory conditions of the
license, such as: (a) "to contain the option for the licensee, if he deems it
suitable, to make use also of this own mark or propaganda together with
the licensed mark...", (b) to contemplate that the products or services to be
distinguished by the mark will contain identical specifications, nature and
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quality in relation to the products and services produced in the place of
origin by the licensor, except for those rules which, with respect thereto,
are issued internally by the competent organs - in this case the effects of
recordation can be suspended "principally in defense of the consumer” and
Paragraph 3.5.2 tells what the contract cannot say. These strictures are
basically like those established for patents, with some additions such as that
the contract cannot "introduce rules that restrict the advertising or diffusion
that can be realized by the licensee, observing effective legal rules”.

Contracts for the supply of what the regulation calls "fornecimento
de tecnologia industrial" are defined as those having as their specific
purpose the "acquisition” ~emphasis on acquisition— "of knowledge and
techniques not protected by industrial property rights deposited or granted
in the country, to be applied in the production of assets for consumption
or inputs, generally". This, then, is unpatented know-how and trade secrets,
and is understood to include (a) all technical engineering data for the
product or process, (b) supply of data and information for updating the
process or product and (c) the supply of technical assistance by the
supplier’s technicians and training of specialized technical staff of the
acquiror.

The Brazilian rules treat a transfer of unpatented know-how as a sale,
not a license. This position has not been a great incentive to the transfer of
unpatented technology. In case anyone misses the point, Paragraph 4.5.2
(a) prohibits the contract from "including, implicitly or explicitly, any refer-
ences to industrial property rights, such as: license, grant of license or of
rigts, licensed product or process.. and others usually adopted in license
agreements”.

AN N° 15 imposes, as well, rigorous and vague criteria for approval
of the transaction when the technology to be transferred comes from
abroad. These include the following: (a) the technology must fit within
"critéria de selegao prioritéria", based on the nature of the product or
process and its significance for national development, according to the
governmental policy for the sector; (b) it must correspond to levels that
cannot be reached or obtained in the country, "apurados através do con-
fronto com.a efetiva e disponivel capacitagao interna para sua execugao ou
com fontes alternativas ja existentes"; (c) it must create qualitative condi-
tions for the product resulting from its application, with a view principally
to exportation; and (d) lastly, among other conditions, it must permit the
substitution of import of the product, including of the inputs and com-
ponents necessary to its manufacture”.
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The technology transfer remuneration is to be based on a number of
factors. The duration of the contract, "sempre de caréter temporério”, is to
establish the term considered necessary to capacitate the acquiror to
dominate the technology, by way of its adequate utilization and the obtain-
ing of real results deriving from its incorporation. ’

AN N°15 covers also two other items. First, so called "technical
industrial cooperation” contracts, defined in paragraph 5.1 as those having
as a specific purpose acquisition of techniques and services required for the
manufacture of industrial units and sub-units, of machines, equipment and
their respective components, and other capital goods, upon order. Second-
ly, the contract for so-called "specialized technical services”. These are
understood to be "contracts having as their specific purpose the planning,
programming and elaboration of studies and projects, as well as the execu-
tion or rendering of services, of a specialized nature, that the productive
system of the country requires”.

Insofar as technical service contracts are concerned, AN N°15 has
been superseded by INPI Normative Act N°60 of March 24, 1982 ("AN
N©°60"), which establishes the basic conditions for the recordation of such
contracts. As you might expect, import of foreign technical services is
conditioned on the inexistence of national technical capacity for the render-
ing of the same services. AN N°60 did permit technical services in an
amount less that US$35,000 to be formalized by presentation of an invoice,
rather than a contract. In this case, however, a prior consultation with INPI
is required in which there is described in detail precisely what is to be
imported, the qualification and number of technicians and the value there-
of.

As far as prior consultation is concerned, Normative Act N°32 of May
5, 1978 made such consultation mandatory for remunerated patent licenses,
remunerated trademark licenses, supply of industrial technology, techni-
cal-industrial cooperation and most instances of specialized technical ser-
vices. It requires presentation of the draft contract in parallel columns. of
Portuguese and the relevant foreign language.

In the area of informatics, joint INPI and SEI (Special Informatxcs
Secretariat) approval of technology licenses is required. By the way, the
prohibition unilaterally imposed by the SEI on technology joint ventures in
the area of informatics —that is, the licensor of the technology cannot have
an equity participation in the licensee~ was recently overturned.
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IV.- Royalties

The permitted parameters for royalties are not expressed in the law
or in the industrial property regulations. Rather, these limits are set forth
in the income tax regulations concerning deductibility (Art. 231-234). The
applicable coefficients date back to 1958 and range from 1% to 5% maxi-
mum royalty, considering the degree of importance of the activity. Although
this addresses the question of deductibility for income tax purposes, in
practice the INPI has tracked the tax limits, although a few special cases
exist in which royalties higher than 5% have been permitted. The system is
tightly woven, for the very income tax regulation requires that, for example,
deductions of royalties for know-how are dependent on the registration by
INPI of the contract. These limits apply also to purely domestic operations.

V.- Software

Another controverted area of intellectual property protection in
Brazil is the legal regime for protection of computer software. The Law of
Software -Law 7.646 of December 18, 1987 (the "Law of Software") created
a system of protection based fundamentally on existing copyright law in
Brazil (under Law 5.988/73) with some special features for software. The
Law of Software fits in the context of Brazil’s Informatics Law (Law
7.232/84) which created a substantial market reserve in the area of infor-
matics and the first PLANIN or National Plan for Informatics and Automat-
ion (Law 7.463/86), both administered by the recently-extinguished Special
Informatics Secretariat — or SEIL It will not address these important features
of Brazilian industrial policy together, because they are market defensive
tools relying not on expansive or restrictive intellectual property protection
but on trade limitations and development defenses. But, the Law of
Software, though cousistent indeed (despite U. S. government pressures)
with the overall informatics policy pursued until recently, achieves its
results differently.

Software is defined in the Law (Art. 1°, sole paragraph) as "the
expression of an organized group of instructions in natural or encoded
language, contained in a physical support of whatever kind, of necessary
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use in automatic information processing machines, dispositives, instru-
ments or peripheral equipment, based on digital technology, to make them
function in a specific manner and for specific purposes”.

The regime ultimately adopted is a modified copyright system. The
term of protection is 25 years -less than under the copyright law- and it
counts from the date of release of the software in any country. Such
protection is independent of registration or enrollment of the software with
the SEL Rights are granted to foreigners, provided their respective legal
systems reciprocate coextensively for Brazilians. There is, however, an
optional registration procedure, which requires disclosure to the govern-
mental authorities and is intended to provide greater certainty of uncon-
testability.

In contrast, however, for the marketing of software in Brazil the pnor
enrollment of the software by the SEI is obligatory. The SEI1 is to break the
programs into categories based on whether the software is developed in
Brazil or abroad, in national and non-national entities, etc., not because
protection will vary. Rather, under the Informatics Law foreign software
will be prejudiced with respect to financings with public resources, tax
incentives and with respect to marketing and profit remittances (or pay-
ment of royalties). For example, enrollment and approval of acts or con-
tracts under the Law by the SEI are expressly conditioned, insofar as
programs developed by non-national companies are concerned, to the
determination of the inexistence of a similar national program developed
in the country (Art. 8, 2°).

Enrollment following this test of national similarity is an essential
precondition to the validity and efficacy of any juridical acts with respect to
the programs, and for fiscal and exchange effects, including the legitimation
of payments. Furthermore, the marketing of such computer programs is
solely permitted to national companies (Art. 28) — which are narrowly
defined in the Law of Informatics. The distribution or assignment agree-
ments are subject to SEI approval, as a condition to enrollment of the
program.

Sancticns and penaities are clearly established by the Law. Violation
of rights in software could result in 1-2 years of detention, and a fine. The
same penalty, curiously, is specified for the "importing, exposing, maintain-
ing warehoused, for purposes of sale, foreign computer software that is not
enrolled”. A civil action for damages also is contemplated.
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VI.- The Newest Industrial Policy

What is the practical significance of, what lessons can be derived from,
this system erected initially on an import substitution model? In the case of
software, a market reserve? It would not be fair to say the system was a
failure, because that would require a hypothetical comparison: compared
to what? But what is quite clear, even if the data are partly intuitive and
impressionistic, is that the model began at some point to deviate from its
essential purpose and, equally, that it outlnvcd its usefulness by something
like ten years.

These factors were recognized unequivocally by the Collor govern-
ment, not merely in vague pronouncements and generalizations, but in the
express articulation of its industrial policy. Portaria N°365 of June 26, 1990
of the Ministry of Economy, Treasury and Planning adopted what are called
the "General Guidelines for Industrial and Foreign Trade Policy”, oc-
casionally called tongue-in-check "the Newest Industrial Policy" to differen-
tiate it from its predecessors, invariably also called "New Industrial Policy".

This document constitutes, among other things contained in its ten
pages, an explicit rejection of the long-prevailing system of intellectual
property protection and licensing in Brazil. In its expression of strategies it |
recites that "the Industrial Policy to be implemented requires forms of
governmental behavior and regulation of economic activity substantially
different from those in effect throughout the import substitution process”.
Insofar as support for technological capacitation of industry is concerned,
Section 6.4 recites that one of the pre-requisites for industrial capacity is a
governmental support infrastructure that includes "the making adequate of
the policy of contracting and transferring technology, with a view to
simplifying the operational procedures and the revision of the quantitative
limits to payments". '

A last element of this important document is Section 9, "Legislation”.
This contemplates expressly replacenient of: (a) Law 7.232/84 regarding
national informatics policy, (b) Law 7.646/87, the Law of Software, (c) the
Industrial Property Code (Law 5.772/71) is also to be revised "taking into
account the change of orientation specified in the Guidelines” by March
20, 1991. Among the elements singled out for change is the extension of
patent protection to pharmaceutical processes and products.

In accordance with the General Guidelines, a special commission
named by the government adopted specific recommendations with respect
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to the technological development of Brazilian industry. The bold and
thoughtful conclusions of this report included the following:

"The capacity of Brazilian enterprises to innovate did not match the
dynamism with which the industrialization process was undertaken. Little
importance was attributed in Brazil to the effective assimilation of imported
technologies, thereby being understood the capacity not only to reproduce
products and industrial processes, but also to introduce relevant modifica-
tions".

As a result, investments in science and technology add up to 0.5% of
the GDP, compared to 2.3% - 2.9% in developed countries. The national
private sector has little to do with research and development, being respon-
sible for 11% of the total investment, compared to, for example, 30% in
Italy and 70% in Japan. At the same time as internalization of foreign
technology was being choked off, internal research and development was
virtually non-existent.

Among the five actions recommended as essential for technological
capacitation of industry: "purchase and absorption of technology resulting
from the fact that the base of technological progress is constituted of the
complementarity generated by the association of foreign technologies and
internal generation of technologies”. By the way, in the last ten years
expenditure on importation of technology has dropped in a frightening
degree, from US$$321 million in 1980 to US$135 million in 1988. The
aggregate ten year expenditure for 1979-88 was US$2.2 billion, considered
a ludicrously low number for a country with an industrial park the size of

Brazil.
Inconclusion this report recites: "The outdatedness of the technology

of Brazilian industry . ... is proven by the prices and by the quality of goods
and services, when compared to similar leaders in the international market.
The delay in the change of the import substitution model for one of
competitiveness, excess state paternalism and the closing of the Brazilian
economy are the most frequent explanations”.

It is clear that important measures will be adopted-certainly not
without bureaucratic and private sector resistance. Important steps already
have been taken. These include the following:

- reevaluation of the permitted royalty rate on technology which,
currently, as noted, is embedded in a tax regulation applied mostly
co-extensively by the INPI;

- reconsideration of the prohibition against imposition of export
restrictions on the license of technology;



. Ross Kaufman 34

—

likely suspension of the "consulta previa” at the INPI, which con-
sumed months before the technology licensing process could
begin. These three changes, together with the vast simplification
of INPI rules and procedures, are expected to be adopted by

. October 12;

protection for pharmaceutical patents. In thxs regard, on July 18,

1990 an interministerial commission was formed to prepare adraft

law by March 1991. They will also consider the question of man-
datory licensing currently contemplated by the Code.

Approval by the CONIN of informatics Technology joint ventures
on October 4, 1990.

SEI was extinguished.

with respect to software, it is expected that the examination of
similarity will be eliminated, and distribution will no longer be
restricted only to Brazilian companies. By the way, at least one
source has suggested that foreign software sold in Brazil through
the current system costs up to 6 times more than in the United
States, although this is disputed.

Inshort a system so durable that, despite its palpable effects, it looked
‘as if it would last forever, may now be substantially dismantled.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN PROCESOS
TECNOLOGICOS

Enrique Schlotfeldt

Introduccidn

En este articulo se hacen algunas consideraciones sobre la propiedad
industrial en los procesos tecnoldgicos. Si bien reflejard en alguna medida
la visién que tiene la industria minera, se tratan conceptos generales que
son comunes a cualquier sector econémico que haga uso de procesos
tecnolégicos.

Que el producto de la inventiva humana, genéricamente conocido
como un invento, es propiedad de su autor, que ésta tiene un caracter
similar al de otros tipos de propiedad y que su propietario tiene el legitimo
derecho a una retribucién por su uso por terceros por un plazo determina-
do, es una percepcifn antigua.

Las sociedades modernas han recogido crecientemente el concepto
de propiedad intelectual y lo han reflejado cada vez con mayor precisién y
claridad en sus legislaciones y préicticas comerciales. El recopocimiento,
resguardo y retribucién de la propiedad intelectual han pasado a ser
elementos fundamentales para el progreso, la convivencia de los individuos
y entidades que componen unasociedad y las relaciones y el comercio entre
los paises.

I.- La Propiedad Industrial en la Legislacion Chilena

La Constitucién Politica de la Repiblica de Chile de 1980 en su
Capitulo III, Articulo 19, mimero 25, inciso tercero, establece textualmen-
te: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de
invenci6n, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolégicos u otras
creaciones andlogas, por el tiempo que establezca la ley".
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Con anterioridad, el Cédigo Civil, en su Articulo 584, habfa estable-
cido que "Las producciones dé¢l talento o del ingenio son una propiedad
de sus autores. Esta especie de propiedad se regira por leyes especiales”.

Una de las leyes especiales a que se refiere el Cédigo Civil en el
articulo citado es el Decreto Ley N°958 Sobre Propiedad Industrial de
Junio de 1931. En estos momentos esta en el Congreso una proposicién del
Ejecutivo que modifica esta ley, que ha estado vigente desde hace casi 60
afos.

El Articulo 4° de dicho Decreto Ley establece qué es patentable. A
continuacidn se destaca con mayisculas y entre comillas aquellas palabras
que caracterizan lo que es patentable dentro de las disposiciones de dicho
articulo.

"Son patentables:’

a) Todo producto "NUEVO, DEFINIDO Y UTIL".

b) Toda "NUEVA" maquina o herramienta y todo "NUEVQ" instru-
mento o aparato de uso industrial o de aplicacién medicinal, técnica o
cientifica.

¢) Lainvencién de partes o elementos de maquinas, de mecanismos
o de aparatos, 0 accesorios de los mismos, mediante los cuales se logre una
"MAYOR ECONOMIA" o "PERFECCION" en los productos o resultados.

'd) Las combinaciones o agrupaciones "NUEVAS" de méiquinas o
aparatos en que se indique y se compruebe una "MAYOR ECONOMIA" o
un "PERFECCIONAMIENTO" en los productos o resultados finales.

e) La invenci6n de "NUEVOS" procedimientos para la preparacién
de materias u objetos de uso industrial o comercial.

f) Los "NUEVOS" procedimientos para la preparacién de productos
quimicos, y los "NUEVOS" métodos de elaboracién, extraccién y separacion
de sustancias naturales. '

g) Las "REFORMAS", "MEJORAS" 0 "MODIFICACIONES" introdu-
cidas en las cosas ya conocidas, siempre que se compruebe debidamente su
"NOVEDAD"y "VENTAJAS" sobre lo similar que ya estd en uso, en tal forma® -
que se presente un producto o resultado "SUPERIOR" a lo existente”. N

El articulo siguiente de la misma ley define algunos ejemplos de‘,loA,:
que no es patentable. Su objetivo es el de contribuir a precisar y clarificar,
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por la via de ejemplos, las definiciones de lo que es patentable contenidas
en el articulo anterior.

De una lectura de las disposiciones del Articulo 4° resultan evidentes
las dificultades que se presentan para calificar qué es y qué no es patentable.
No siempre los términos "nuevo”, "definido”, ™itil", "mayor perfecci6n”,
"superior” y otros de la misma indole, que caracterizan lo que es patentable,
son facilmente cuantificables y es dificil evitar un cierto grado de subjetivi-
dad.

La dificultad de definir inequivocamente qué es patentable también
existe cuando se trata de determinar lo que no es patentable. Asi, el
problema de registrar una patente es similar al de oponerse a una solicitud
de patente, o anular una vigente, por razones parecidas.

Esto arroja una enorme responsabilidad sobre los expertos o peritos
que deben fundamentar la aceptacién o el rechazo del registro de una
patente o la anulacion de una vigente. Es fundamental que estos técnicos
tengan la preparacion, el acceso a informacién y los medios materiales que
les permita realizar esta dificil tarea.

Desde el punto de vista de la actividad minera, interesa destacar que
la definicién incluida en la letra f) del Articulo 4° es explicita y precisa, al
establecer que son patentables "los nuevos métodos de elaboracion, extrac-
cién y separacion de sustancias naturales”. Obviamente, este concepto es
aplicable a otros sectores que involucren el manejo de sustancias naturales.

IL.- Proceso Tecnolégico

La Constitucién Politica de 1980 introdujo en la legislacion chilena
una expresion nueva, que es la de "proceso tecnolégico”. El Decreto Ley
de 1931 yacitado, se refiere a "procedimientos”, que es un término genérico
y poco preciso.

Qué es un proceso tecnolégico, puede ser aclarado con la definicién
de un proceso que sefiala’ "Un método particular para hacer algo ~ que
consiste normalmente en un niimero de pasos u operaciones”.

Mediante el diagrama que se muestra a continuacion, se intenta
precisar y visualizar esta definicion:

Djiccionario Webster, 2a. edicién, 1979.
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En gencral un proceso industrial consta de las sxgmentes fases.
a) Alimentacién

b) Aditivos

¢) Control

d) El proceso mismo

€) Desechos

f) Productos y Subproductos

a) Un proceso es alimentado por materias primas o en el estado de
elaboracién que se precise. Los productos alimentados pueden requerir de
un proceso o acondicionamiento previo que, a su vez, puede hacer uso de
equipos, instrumentos y operaciones.

b) Alproceso podréan agregarse en sus diversas etapas aditivos, como
ser reactivos, catalizadores, depresores, etc., los que pueden incorporarse
al producto final o actuar simplemente como agentes que hacen posible el
proceso.

¢) Elproceso requiere de control en sus diferentes fases, que puede
consistir en valvulas manuales y automadticas, instrumentos, computadores
y su software, etc.

d) El proceso mismo, el que transforma una materia prima en un
producto, puede contar con equipos, instrumentos y operaciones, en una
secuencia dada de pasos.

e) El proceso podra producir desechos, sean gaseosos, liquidos o
s6lidos, nocivos o inofensivos, cuyo tratamiento y disposicién puede reque-
rir también de equipos, instrumentos y una secuencia de operaciones.

f) Finalmente estin los productos y subproductos del proceso, que
pueden precisar de acondicionamiento para su embarque y venta, para jo
cual se podrd requerir también de equipos, instrumentos y una secuencia
de operaciones. Los productos y subproductos podrén estar cubiertos por
marcas y modelos registrados, aunque independientes de la propiedad del
proceso tecnoldgico mismo. _

El proceso tecnolégico industrial —desde la alimentacién de las mate-
rias primas, los aditivos que se agregan, el control, el proceso mismo, la
disposicién de los desechos y el acondicionamiento de los productos—,
podré ser patentable, si cumple como un todo con los reqmsxtos de ser

"nuevo, definido y Gtil" o posee cualquiera otra de las caracteristicas que lo
hacen patentable.
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Obien, solamente algunas fases del proceso son patentables, aquéllas
que cumplen con las condiciones establecidas por 1a legislacion.

Es interesante también visualizar que un proceso industrial como el
descrito esquemiticamente aqui, puede estar compuesto de equipos e
instrumentos, todos ellos disponibles en el mercado y de uso comin, y
aplicar operaciones de total dominio publico. Sin embargo, el nimero de
pasos u operaciones y su particular secuencia, pueden ser "nuevos" o
"mejores" y constituir un invento patentable.

IIL.- Transparencia e Informacién

Existe una serie de problemas de transparencia y de acceso a infor-
macién respecto del contenido de patentes registradas, o en el proceso de
registro, que afectan tanto a los propietarios, como a los inventores, em-
presarios que desean acceder a una patente, consultores y centros de
investigacion. Estas materias serdn tratadas en detalle en otros articulos,
por lo que se hace una sintesis de algunos aspectos principales.

La legislacion chilena actual exige la publicacidn en el Diario Oficial
de un extracto del contenido de una patente cuyo registro ha sido solicitado
y establece un plazo para que los afectados puedan oponerse. La redaccion
de estos extractos es normalmente oscura y, en algunos casos, absolutamen-
te ininteligible, inclusive para un experto.

¢Cuéindo y c6mo oponerse al registro de una patente cuyo contenido
exacto solo puede adivinarse? Esto obliga a oposiciones genéricas y condu-
ce frecuentemente a los opositores y a los peritos que deben pronunciarse
sobre estas oposiciones, a un trabajo indtil

Se aduce que la oscuridad del lenguaje de las descripciones se justifica
como una proteccion de los derechos del inventor o del propietario de la
patente. Sin embargo, cabe preguntarse si esto no viola los derechos de
quiénes legitimamente pueden oponerse a su registro.

Esta falta de transparencia afecta asimismo a los empresarios que
desean explorar la posibilidad de acceder a un proceso ya patentado.
¢Cémo identificar el proceso tecnoldgico deseado, si la descripcidn de su
contenido puede ser insuficiente para este propdsito?

Los consultores, especialmente los de ingenieria de diseiio, tienen
dificultades para determinar cudndo pueden estar involuntariamente incor-
porando a un proyecto elementos o aspectos ya patentados, exponiéndose
ellos mismos o sus clientes a litigios por violacioén de patentes.
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Los investigadores y centros de investigacion, antes de iniciar el
desarrollo de un proceso, requieren poder informarse de cudl es el estado
del arte en un campo de su interés. De no hacerlo, corren el riesgo de gastar
tiempo y dinero, propio o de sus clientes, en desarrollar procesos que, en
el momento que se pretende patentarlos, se descubre que violan patentes
ya existentes.

Estos ejemplos hacen evidente la necesidad de asegurar la transpa-
rencia del sistema, que consiga alcanzar el punto de equilibrio entre los
derechos e intereses de propietarios, usuarios e investigadores de procesos
tecnologicos.

IV.- Hacia un perfeccionamiento de 1a legislacién

De las consideraciones anteriormente expuestas, se desprende que
existen algunos aspectos que merecen ser tomados en cuenta en cualquier
esfuerzo destinado a perfeccionar la legislacién sobre propiedad industrial.

- Debe incorporar el concepto de proceso tecnoldgico ya introdu-
cido en la Constitucién Politica del Estado.

— Debe precisar en los términos més objetivos y concretos posibles,
las condiciones que debe cumplir un invento para ser patentable.

~ Debe asegurar la transparencia y el acceso a la informacién del
sistema, respetando los derechos de cada una de las partes invo-
lucradas.

— Debe asegurar los medios humanos, materiales y financieros que
permitan peritajes y opiniones técnicas del mas alto nivel, y acceso
expedito a la informacién disponible en materia de patentes
registradas, tanto en Chile como en el extranjero.






EXPERIENCIA DEL CIMM EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Antonio Luraschi

I.- Presentacién del CIMM

El Centro de Investigacion Minera y MetalGrgica (ciMM) es una
institucion de derecho privadossin fines de lucro, cuyos objetivos principales
de acuerdo a sus estatutos son:

- "Investigar, crear, experimentar y desarrollar procedimientos téc-
nicos y cientificos destinados a perfeccionar los procesos de ex-
traccidn y beneficio de minerales producidos por la industria
extractiva nacional.

— Investigar, crear y desarrollar técnicas y procesos tendientes a
incorporar a la produccién nacional nuevas substancias metalicas
y no metalicas.

— Enespecial, el estudio, investigacién y creacion de nuevos proce-
dimientos para la metalurgia del cobre.

— Engeneral, procurar el aumento del valor agregado de la produc-
ci6n minera nacional a través de la investigacion tecnoldgica”.

En el cumplimiento de esos objetivos, es importante el sistema de
patentes, puesto que los resultados de los proyectos de investigacién de
NUEVOS Procesos y productos y el perfeccionamiento de los existentes se
expresan como invenciones y éstas, a su vez, como patentes, de forma de
proteger la propiedad de la invencién, a la vez que darla a conocer a la

‘comunidad, todo lo cual debe redundar en mayor progreso tecnolégico y
econémico de la industria minera nacional.

A través de sus veinte afios, el CIMM ha pasado por distintas etapas,
lo que ha determinado a su vez distintas condicionantes en cuanto a la

. -actividad inventiva y a las patentes; ello puede comprobarse al examinar el
grafico adjunto que muestra el nimero de patentes solicitadas entre 1976
y 1989:

-~ En una primera etapa que podriamos llamar formativa, entre los

afios 1970 y 1976, en que el Centro inicid sus investigaciones,
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€onitd con la asistencia de expertos internacionales a través de las
Naciones Unidas. Esto, ademas de funcionar en esa época como
el Centro de Investigacién de las empresas del cobre recién
nacionalizadas, significé un interés temprano en la invencién de

" procesos. A pesar de que en sus primeros afos no se generaron
patentes por estar el CIMM en etapa de formacion, en 1975 ya se
desarroll6 para patentar en 1976 un procedimiento para la lixivia-
cién de cobre, evitando los problemas que acarrea la disolucion

“desilice en algunos tipos de minerales, lo que se hizo en respuesta
a un problema en la entonces Mina Exdtica, actual Mina Sur de
Divisién Chuquicamata, y permitié continuar explotando en for-
ma econdmica ese yacimiento.

— Apartirde 1977, el CIMM fue separado de las empresas del cobre,

pasando a ser financiado por un aporte incluido en el presupuesto
general del sector publico, a través del Ministerio de Mineria. A
la vez, comenzd la politica de autofinanciamiento, lo que implico
cambiar el tipo de trabajo para dedicarse, en parte, a investigacio-
nes autogeneradas y, crecientemente, a proyectos y servicios tec-
nolégicos para las empresas mineras. La temprana actividad
inventiva se vio resentida, pasando a tener mas importancia el
financiamiento de las actividades que su grado de coincidenciacon
los objetivos del Centro.

~ Desde 1981, a pesar de que la politica de autofinanciamiento

continud acentuandose, se notd un incremento en la actividad
inventiva, lo que podria atribuirse a la politica de recursos huma-
nos ya que, a través de la capacitacion y contrataciones, se logré
potenciar la capacidad investigadora del CIMM.

~ Desde 1984, el aporte fiscal fue reduciéndose gradualmente hasta

llegar a eliminarse completamente en 1989. El CIMM ha funcio-
nade por casi 2 aftos completamente autofinanciado, lo que se
refleja en la disminucidn de la actividad inventiva en 1988, la cual
alcanzoé su maxima intensidad entre los anos 1984 y 1987.

En la actualidad, el CIMM se encuentra en una etapa de reorientacion
de sus actividades, tratando de retornar a sus objetivos bésicos, lo que
significa potenciar su actividad de investigacion en relacién con los proyec-
tos y servicios tecnoldgicos de caracter mas o menos rutinarios que habian
llegado a constituir la mayor parte de su actividad. Lo anterior significa
diversos tipos de desafios, tales como obtener el financiamiento adecuado,
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organizarse apropiadamente y disponer de los recursos humanos y equipa-
miento para aportar a través de investigacién, del mejor nivel, la solucién
de los problemas técnicos de la mineria nacional.

En este marco de referencia, la actividad inventiva en el futuro
deberia mostrar un crecimiento importante. Una de las componentes que
contribuyen a lograrlo es disponer de un adecuado sistema de propiedad
industrial que permita e incentive la creatividad, por lo que el tema es para
esta institucidn de permanente interés.

Este articulo tratara algunos temas que tienen que ver con el medio
en que se desenvuelve el CIMM como institucién cientifica y tecnoldgica
dedicada a la mineria y metalurgia y su relacion con el sistema de patentes,
yluego seialar las ventajas y desventajas del sistema de propiedad industrial
en el pais, de acuerdo a la experiencia de] Centro como usuarios.

II.- Derechos del CIMM en relacién con las Empresas
Contratantes

La patente de invencidn concede a su poseedor la exclusividad, por
un periodo determinado, sobre el uso del invento y su comercializacién.
Posibilita con ello el usufructo econémico de lo inventado. En consecuen-
cia, si una invencion es el resultado de un trabajo integramente financiado
por un cliente, a €l pertenece la patente y son cedidos los derechos por los
investigadores o inventores cuyo trabajo fue pagado por dicho cliente. No
obstante, lo anterior seria valido cuando un cliente solicita una investiga-
cién en un tema en que e] Centro investigador no posee experiencia alguna,
siendo tanto la adquisicion de esa experiencia como la investigacidn misma
financiadas integramente por quien contraté el trabajo. En la mayoria de
los casos de invenciones efectuadas por el CIMM, la situacién ha sido
diferente, ya que han existido desarrollos previos que han permitido plan-
tear investigaciones conducentes a perfeccionar una invencién y luego
patentarla. En estos casos, una parte de los derechos debe pertenecer al
Centro, en proporcidn al esfuerzo previo efectuado para llegar a la inven-
cidn patentada. Este principio ha sido reconocido en contratos con las
empresas mineras a partir de 1987. Anteriormente, en dichos contratos se
contemplaba la propiedad completa de lo inventado por parte de la empre-
sa contratante, lo que dificultaba la labor de la institucién en el desarrollo
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de la tecnologia y su transferencia‘a la empresa. Con el mecanismo actual,
existe un incentivo mayor para efectuar investigaciones que permitan,
posteriormente, su desarrollo hasta la practica industrial, en colaboracién
con las empresas usuarias. )

A pesar de que, como fuera indicado en el parrafo anterior, el derecho
sobre una invencion pertenece a quien la financié cuando el inventor
trabaja por cuenta de aquél, se presentan dos consideraciones que, en la
experiencia de CIMM, son importantes: la autoria y la participacién en la
comercializacion a terceros.

Es usual que el inventor haga cesién de sus derechos a quien remuner6
su trabajo, no obstante, la autoria debe tratarse en forma independiente
del financiamiento. Es mds, dado que una invencién es una creacién
intelectual, el autor tiene derecho a ser nombrado como tal, puesto que,
como ha sido establecido por la OMPI, el reconocimiento de su logro es uno
de los derechos humanos fundamentales.

Este principio no hasido bien comprendido en el medio industrial del
pais, existiendo planteamientos de parte de profesionales de la mineria en
cuanto a que una empresa que contrata un trabajo podria luego hacer con
él lo que mejor estime conveniente, incluso publicarlo a su nombre o el de
sus profesionales. Esto revela una lamentable falta de claridad en los
principios basicos que gobiernan la propiedad intelectual. En cierta medi-
da, es explicable una falta de experiencia, con el tiempo debe tender a
desaparecer. Lo anterior indica también una falta de capacitacion en el
tema de los profesionales y las empresas, de modo que éstas adopten las
politicas correctas para la proteccion de los derechos de 1a empresa misma
los como de los inventores.

Aiun cuando en principio la invencién pertenece completamente a la
empresa que la financid, se argumenta en el mundo de la tecnologia la
conveniencia de establecer incentivos adicionales a los investigadores para
estimular su inventiva. Ello es 16gico puesto que diferentes individuos,
igualmente remunerados, obtienen resultados muy diferentes de acuerdo
a su capacidad personal, su iniciativa, diligencia y perseverancia. La politica
para una empresa que desea basar su desarrollo en la creatividad e innova-
cién tecnoldgica, parece ser entonces la de dar participacion a sus colabo-
radores en los resultados de las invenciones, y esto seria ignalmente vélido
en el caso de una empresa en relacién con un laboratorio de investigacién
que inventa algo para ella.

Por otra parte, después de efectuada una invencién, es importante
que se haga participar en el proceso de comercializacin de la tecnologia a
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terceros, sus inventores, en especial cuando ella debe ser adaptada a las
necesidades particulares del usuario. En el caso de la mineria y metalurgia,
adaptando el mineral o materia prima, a las condiciones locales y de cada
empresa. Lo anterior requiere de un estudio ad hoc para cada aplicacion.

Ademds, un Centro de Investigacién como el CIMM encuentra usual-
mente oportunidades, dentro de su interaccién habitual con muchos clien-
tes, para la aplicacidn de las tecnologias que han sido producto de su trabajo
inventivo. Sin embargo, al ser las patentes de propiedad de la empresa
contratante, no existe incentivo econdmico para que ¢l CIMM promocione
su uso, por parte de terceros. Se ha planteado, en algunos casos con buena
receptividad, la conveniencia de dar en toda patente desarrollada por el
Centro para una empresa, ain cuando no existan desarrollos previos,
participacién en la venta a otros usuarios en retribucion del esfuerzo de
promoci6n, mientras que la empresa contratante retiene el derecho al uso
de la patente parasi libremente. El nivel de participacion deseado, en estos
casos, es relativamente menor (10 a 25%), pero importante en el sentido
de que hay muchas tecnologias que no son aplicadas por la falta de un
esfuerzo organizado de divulgacion y promocién de su uso. Siendo socio el
Centro en la comercializacidn a terceros, se le da el incentivo apropiado
para que las invenciones no permanezcan sin uso, pudiendo ello contribuir
al financiamiento de la actividad investigadora e inventiva que, en la
actualidad, dispone de pocas alternativas para su desarrollo.

IIL.- Legitimidad de ia Propiedad Industrial percibida
por el medio

En el mundo desarrollado, nadie cuestiona la legitimidad de la pro-
piedad industrial, entendiendo que un buen sistema de patentes es un
mecanismo bdésico para dar al inventor, o quien €l designe, lo que le
pertenece, y que promueve el mayor desarrollo tecnolégico y econémico
de los paises.

En los paises en desarrollo, el sistema de propiedad industrial no goza
de igual reconocimientoy legitimidad. La razén principal puede encontrar-
se en que la gran mayoria de las invenciones provienen del extranjeroy, por
tanto, protegen los derechos de otros y no generalmente de los nacionales.
Ello aparece graficado mediante las siguientes estadisticas: en el quinque-
nio 1985-1989, de 3640 solicitudes presentadas a la Oficina de Patentes, un
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15,7% fueron nacionales; por otra parte, de un total de 2180 patentes
concedidas, un 10% fue de proveniencia nacional.

Este hecho no modifica los principios bajo los cuales se acepta
universalmente el derecho del inventor a la propiedad de su invento que
los paises deben reconocer aiin cuando vayan en contra de intereses
circunstanciales, si han de insertarse en la economia mundial con plenitud.
Tal es la problematica involucrada a nivel nacional en el patentamiento de
los medicamentos en los ltimos afios y que se estd resolviendo con una ley
que los incluye como inventos patentables. Indudablemente, cuando se ven
comprometidos los intereses superiores de la nacidn, ellos deben prevale-
cer sobre el derecho a la propiedad de los inventos, pero no parece ser éste
el caso.

Por otra parte, existe en el medio minero nacional una percepcion
sobre la propiedad social de la tecnologia, que indica un sutil cuestiona-
miento al sistema de propiedad industrial. En efecto, es idea generalizada
entre los mineros, especialmente los pequefios, que la tecnologia es un
conjunto de conocimientos que debe ser suministrado libremente para el
mayor desarrollo de la mineria nacional, lo que estd basado en la existencia
de mecanismos de fomento estatal a la pequefia mineria que incluian la
asistencia técnica, y en que los conocimientos transferidos se consideraban
parte de un patrimonio comdn. Ante la posibilidad de aplicar tecnologias
nuevas que se encuentran protegidas por patentes, se percibe un inmediato
rechazo a efectuar pagos de derechos o royalties, y se trata de evitarlos atin
cuando no sean excesivamente onerosos. Por ejemplo, en el caso de las
tecnologias de lixiviacién de minerales patentadas a nivel nacional, se ha
planteado que la insistencia de sus poseedores en cobrar derechos, estaria
deteniendo el desarrollo de la minerfa, es decir, no seria un derecho
legitimo.

Tal argumentacidn no parece valida, pues los gastos de investigacion
y desarrollo para poner una tecnologia a disposicién de la comunidad
minera, son una contribucion al desarrollo de la mineria y merecen una
justa retribucién. Distinto es el argumento de la validez de una patente en
cuanto a su novedad, puesto que este tipo de objeciones deben ser resueltas
por los tribunales competentes. Esta consideracion, por tanto, no sirve para
cuestionar la legitimidad del cobro de derechos sobre labase de argumentos
equivocados. Ello seria un desincentivo al desarrollo tecnolégico del sector,
al desconocerse el aporte del inventor a la sociedad.
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IV.- Valor otorgado a la creatividad e mnovacmn tecnologlca
por el medio empresarial

Una observacidn de la realidad industrial y minera en Chile lleva a la
conclusién de que todavia se valora poco la creacién de tecnologia propia
y la aplicacién de tecnologia existente para mejorar los procesos producti-
vos. Es dificil encontrar empresarios dispuestos a invertir en tecnologia,
maés aun si sus resultados no estin asegurados, no habiendo disposicién
hacia la innovacién tecnoldgica. Las razones pueden ser muchas, cabe
identificar algunas: a) la industria existente en el pais por lo general no fue .
desarrollada con tecnologia propia sino con equipos y procesos traidos
desde el exterior, por lo que no existe la tradicién de las principales
empresas de otros paises que fueron creadas a partir de una invencién o
desarrollo técnico inicial (casos tipicos son Phillips, Bell Telephone y
General Electric), lo cual lleva a que la investigacién y desarrollo tecnold-
gico formen parte de la cultura popular y sean valorados por toda la
sociedad en forma incuestionaday, b) la educacién de los profesionales que
laboran en la mineria e industria nacional no contempla la creatividad como
parte importante de su formacién, sino que tiende mas bien a ensenar,
esquemas y conocimientos dados. o

Més alla de las ventajas comparativas que proporcionan los recursos
naturales, lo que realmente determina el progreso de los paises es, junto a
la aplicaci6n de politicas econdmicas correctas, el desarrollo y aplicacién
de tecnologia (caso de Japon). En foros recientes se ha planteado la validez
de este principio para Chile lo que implicard que, para poder seguir
progresando en el futuro, no bastardn los recursos naturales y debera
promoverse un fuerte desarrollo tecnoldgico, sobre todo en la produccién
exportable. Para lograr este objetivo, se requerird que el medio empresarial

‘nacional valorice la innovacién y creatividad. Dificil seré liegar pronto a la

‘situacién de paises donde, segin la opinién de sus mejores empresarios, el
conocimientay la tecnologia constituyen el dnico factor de largo plazo que
determina la supervivencia de unas empresas y la muerte de otras. Sin
embargo, debemos avanzar en esa direccion, por medio de incentivos
adecuados y otros mecanismos. Tal vez lo més efectivo sea el ejemplo de
empresas exitosas que hayan basado su é€xito en la creacion y aplicacién de
tecnologias, promoviendo su formacién y destacdndolas mediante estimu-
los y difusidn de sus logros.

Lo expresado en los pérrafos anteriores, se refleja en el bajo interés
de las empresas por patentar, lo que se comprueba en el nimero total de
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patentes solicitadas en Chile que es menor a paises de tamafio comparable
y la baja proporcién de solicitudes nacionales. En la medida que se valore
mis la creatividad, dichos nimeros deberfan crecer. No es raro ver empre- ...
sas, aun las muy grandes, donde la decisién de patentar o no un desarrollo
efectuado obedece tinicamente a la inquietud del inventor mismo; es decir,
no existe politica explitica respecto de la propiedad industrial e incluso se
da el caso que las personas creativas sean consideradas como conflictivas
en su empresa.

V.- Las patentes como fuente de informacion tecnolégica

Las numerosas patentes existentes en los mas variados temas en
diversos paises constituyen un conjunto de conocimientos tecnolégicos
muy valiosos que, por lo general, no se encuentran en publicaciones o son
difundidos en revistas cientificas y técnicas con gran posterioridad. Atinen
los paises desarrollados, con sus facilidades de acceso a buenas fuentes de
informacion, la frecuencia de consulta de invenciones previas (estado del
arte), antes de iniciar una investigacion, es mucho mas baja que lo deseable.
En nuestro pais, ésta es atn inferior, debido a la menor disponibilidad de
informacion facilmente accesible. Por lo mismo, es muy valiosa y debe ser
reconocida la ayuda que brinda el programa de bisquedas del estado del
arte, patrocinado por la OMPI y por la Oficina Europea de Patentes, del
cual nuestro Centro ha hecho uso en varias oportunidades con interesantes
resultados. ‘

Laexistencia de un sistema internacional de clasificacion de patentes,
poco conocido y menos atn utilizado en nuestro medio, deberia ser difun-
didoy promovido su uso entre los investigadores del drea tecnolégica, como
un medio de mantener actualizada la informacién en cada campo de
trabajo. Para calificar 1a importancia del sistema bastaria sefialar que,segin
la OMPI, cerca de 150.000 horas-hombre de personal altamente especiali-
zado son dedicadas anualmente al esfuerzo de mantener al dia este sistema
y asignar su clasificacién a los nuevos documentos.

En metalurgia extractiva no es extrafio que los nuevos procedimientos
que el inventor desarrolla, tengan antecedentes bastante remotos eninven-
ciones anteriores. En una investigacién del CIMM, se desarrollé un proceso
especial de refinacién de cobre que es de gran utilidad en una de las
empresas productoras nacionales, encontrandose luego una patente de 50
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aios de antiguedad que describia un proceso muy similar, a pesar de no
haber referencia alguna en Ia literatura técnico-cientifica usualmente co-
nocida. Lo anterior ilustra la importancia de una buena bisqueda del estado
del arte puesto que, alin cuando tener a disposicion esa antigua patente no
hubiera evitado la necesidad de efectuar la investigaci6n, habria permitido
llegar mucho mds répido al resultado final.

VI.- Ventajas y limitaciones del sistema nacional
de propiedad intelectual

Después de 15 aiios de experiencia del CIMM en la presentaci6n y
tramitacion de patentes, la opinién positiva en relacién con el sistema
actual, se puede resumir en los siguientes puntos:

- Elsistema de presentaci6n es simple y de ba;o COsto; nO se exige

pago de derechos anuales.

-~ Los procedimientos son bastante expeditos, a diferencia de paises
con sistemas mis complejos.

-~ Se puede tramitar las patentes por el propio usuario sin obligaci6n
de nombrar un profesional especializado como representante
legal.

~ Buena receptividad de los funcionarios a los problemas del usua-
rio.

Por otro lado, se han advertido limitaciones del sistema, que incluyen

las siguientes:

- Se presentan dificultades para patentar en el extranjero debido a
que Chile no es parte hasta ahora de la Convenci6n de Paris.

-~ Los procedimientos para patentar no fueron bien establecidos
desde el inicio, por lo que debieron ir cambiando en el tiempo
para racionalizarlos. Ello dio lugar a patentes concedidas en el
pasado que no pasarian un examen formal segin los procedimien-
tos actuales, con problemas en cuanto a su legitimidad y grado de
proteccién al ser posible objetarlas ante los tribunales.

-~ Elhecho de que las patentes concedidas no se publiquen hasta un
aifio después de concedidas dificulta su conocimiento oportuno,
pudiendo dar lugar a duplicacién de esfuerzos.

~ Falta de informaci6n sobre patentes extranjeras, debido a la
carencia de recursos de la Oficina de Patentes.

-~
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Una evaluacién global arroja un resultado bastante positivo, por lo
cual es de esperar que con la nueva legislacién que actualmente se tramita,
se eliminen las limitaciones sin crear un sistema de alta complejidad y costo.
Ello es importante, pues es evidente que la motivacion de las autoridades
para introducir cambios a la antigua ley de propiedad industrial no fue
resolver problemas de los usuarios, sino que se presenté como una necesi-
dad para zanjar la larga polémica en relacién con el patentamiento de los
medicamentos. Seria entonces deseable que se aprovechara esta oportuni-
dad de cambio para mejorar el sistema, manteniendo sus virtudes.






EXPERIENCIAS EN LA MINERIA CHILENA:
CODELCO-CHILE

Pio Vilavella

Introduccién

Este articulo presenta, a partir de una breve sintesis de la evolucién
tecnolégica en la Gran Mineria Chilena, algunos desarrollos relevantes
alcanzados por la Corporacién Nacional del Cobre de Chile (CODELCO-
CHILE). A continuacidn, se analizan los objetivos y alternativas de protec-
cién tecnolégica desde el punto de vista industrial, insertando en este
contexto la politica de proteccion tecnolégica de la Corporacién. Finalmen-
te, se agregan algunas consideraciones y recomendaciones en relacion con
los tramites de obtencién de Patentes de Invencién en Chile.

I.- Sintesis de la evolucién tecnoldgica en la gran
mineria chilena

La proteccién de los nuevos desarrollos tecnolgicos en CODELCO-
CHILE es una preocupacion que ha ido acrecentdndose gradualmente a
través del tiempo.

Los yacimientos mineros de CODELCO-CHILE fueron, hasta la déca-
da del 60, explotados por compafiias norteamericanas. La explotacién se
caracterizd entonces por el uso de tecnologia convencional, utilizada por
primera vez en gran escala en los yacimientos chilenos y por un escaso
reconocimiento del tamano real de las reservas mineras.

En la segunda mitad de la década del 60, con la "Chilenizacién del
Cobre", se logré un conjunto de acuerdos mediante los cuales las compaiiias
norteamericanas entraron en sociedad con el Estado Chileno para conti-
nuar la explotacion de dichos yacimientos, y realizar inversiones en una
expansion productiva global que elevara las 500.000 tf/a a una cifra cercana
a las 900.000 tf/a.
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Las inversiones previstas no permitieron alcanzar estas metas de
produccion; entre otras razones, fundamentalmente porque no resulté
adecuado el uso de las tecnologias a aplicar en minerales o concentrados
con caracteristicas propias (Ejs.: Oxygen Smelting en Fundicién Caletones;
Lixiviacion convencional de minerales Ex6tica, hoy Mina Sur).

En 1971, la nacionalizacién de la Gran Mineria dej6 exclusivamente
en manos chilenas la operacion de las minas coincidiendo esto con 1a puesta
en marcha de los planes de expansién. Fue necesario iniciar la racionali-
zacion de operaciones, complementando las inversiones con la adaptacién
y desarrollo de tecnologias para mejorar la operacién de la industria.
Paralelamente, el Estado de Chile reorganizd el sector minero y cred
CODELCO-CHILE en 1976.

IL- Desarrollo de nuevas tecnologias en CODELCO-CHILE

El enfoque de desarrollo tecnoldgico de la Corporacién ha tenido
como objetivo la solucién de problemas contingentes y el incremento de
eficiencia de sus operaciones.

Se ha obtenido, a la fecha, alrededor de 40 Patentes de Invencion en
el pais, entre las cuales destacan dos patentes relativas a las tecnologias de
el Proceso El Teniente y de Disolucién de silice en la Mina Sur- que son
un buen ejemplo de los problemas tecnoldgicos que ha debido enfrentar la
Corporacion.

1. . Proceso Teniente

Elsistema balanceado de operacién de Hornos de Reverbero con uso
de oxi-quemadores, CMT y Convertidores Peirce-Smith para la conversién
final de metal blanco obtenido, ha sido patentadoyes conoczdo internacio-
nalmente con el nombre de Proceso Teniente.

Como consecuencia de que la tecnologia Oxygen Smeltmg de fusién
de concentrado en convertidores, aplicada en la Fundicién de Caletones
—conforme a los acuerdos de la "Chilenizacién del Cobre"- fracasara, el
equipo de especialistas de la Divisién El Teniente de CODELCO-CHILE
investig nuevas alternativas que permitieran utilizar la capacidad de pro-
duccién de oxigeno que dejé disponible dicho proyecto. Entre los distintos
sistemas que se probaron para el agregado de oxigeno a los hornos de
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reverbero, se obtuvo resultados sorprendentes con los quemadores verti-
cales de oxigeno y petréleo, los que —~operando desde la béveda del horno
y eliminando el sistema convencional de combustién-, aumentaron la
capacidad del homno al doble mientras que el consumo especifico de
combustible se redujo a la mitad. La operacién se implant en forma
industrial en Caletones en 1975 y posteriormente en la Fundicién de
Chuquicamata en 1979. _

Paralelamente, se estudid el sistema Oxygen Smelting que no habia
dado resultado en el proyecto de expansion; finalmente, se tuvo éxito con
un disefio modificado de un convertidor tradicional (Convertidor Modifi-
cado tipo Teniente, CMT), consistente en un Convertidor Peirce-Smith
alargado, con bocas diferentes para la alimentacién de concentrados y la
salida de gases y con sangrias de eje y escoria por culatas opuestas. Este
disefio no s6lo permitié la aplicacién del uso de oxigeno en convertidores
en forma industrial, sino el establecimiento de un proceso de conversion
continua.

Un primer CMT inici6 sus operaciones en 1977 en Caletones y un
segundo en 1978; en Chuquicamata, se puso en marcha un CMT en enero
de 1984 y en la Fundici6n de Potrerillos, en 1985. La Empresa Nacional de
Mineria (ENAMI) instalé una unidad similar en la Fundicién de Las Ven-
tanas en 1983 y la tecnologia se vendié a Zambia Consolidated Copper
Mines Limited (ZCCM) en 1989, estando previsto que una unidad entre en
operacion en 1991. Estos equipos han evolucionado a otros similares de
mayor tamafio y capacidad y su gran ventaja es utilizar el calor de las
reacciones de conversion, sin uso de combustible fésil.

2. Proceso para inhibir la disolucién de sflice en la lixiviacién de
menas silicatadas de cobre

La Mina Exdtica, actualmente Mina Sur, presentd en sus inicios
problemas metaliirgicos. Estos problemas tenian relacién con la presencia
de especies de cobre insolubles en las condiciones de operacion, ademis
de la produccién de una gran cantidad de finos en el proceso de chancado,
que provocaba posteriormente canalizaciones de soluciones en las bateas
de percolacién y la disolucién de impurezas, con formacién de coloides que
dificultaban el proceso de electro-obtencién. Como resultado, se obtenia
una baja capacidad de tratamiento, baja recuperacidn, alto consumo de
4cido sulfiirico en la lixiviacién y de energia eléctrica en la electrodeposi-
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tacién y la obtencion de citodos de mala calidad, todo lo cual provocaba
una explotacién antiecondmica del yacimiento. Posteriormente, se solucio-
naron los problemas de formacién de finos y disolucién de impurezas con
formacién de suspensiones coloidales, mediante el sistema mencionado que
fue patentado en 1979. De esta manera, se logré alcanzar una operacién
continua con resultados econémicos positivos.

Los dos ejemplos descritos indican que se deben redoblar los esfuer-
zos destinados al desarrollo y mejoramiento de las tecnologias.

Existe consenso en el mundo de hoy de que el patrimonio cientifico
y tecnolégico de las empresas, constituye un factor fundamental en su
posicién competitiva. Las empresas que no dispongan de su propia tecno-
logia serdn siempre dependientes de otras empresas, a menudo de la
competencia. Su posicién relativa ird, por esa via, deteriorandose progre-
sivamente. El desarrollo tecnolégico aparece entonces, como un imperati-
vo de supervivencia. Esta situacién tiene mucha relevancia en el caso de la
Corporacién, por su peso relativo en la economia nacional y su responsa-
bilidad inherente a su posicién de lider productivo en la industria mundial
del cobre.

En la gestién futura de CODELCO-CHILE se presentan problemas
criticos, como los siguientes:

- Intensificacién de la caida de la ley de cabeza del mineral.

- Agotamiento de reservas de algunos yacimientos.

- Profundizacién considerable de las explotaciones.

~ Abastecimiento limitado de agua.

~ Disminuci6n de la ley de cobre en los concentrados.

- Aumento de impurezas y otros elementos metalicos.

- Limitaciones originadas por el control ambiental.

- Limitaciones en el mercado del cobre.

Estos problemas, junto a otros menores, sugieren la necesidad de
introducir nuevas tecnologias, a partirde las cuales se espera obtener logros
dignos de ser protegidos.

IIL.- Proteccién tecnolégica. Politica y experiencias

En el diagrama adjunto se esquematizan, desde el punto de vista
industrial, los objetivos que intervienen en la proteccion de nuevas tecno-
logias, los medios para alcanzarlos y algunos ejemplos.
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La proteccin de nuevas tecnologias tiene como objetivos:

~ Evitar la competencia

~ Evitar el pago de licencias por desarrollos paralelos o posten'ores

— Venta de tecnologia d

El objetivo de evitar o dificultar la competencia se puede lograr
patentando el nuevo desarrollo o manteniéndolo como secreto industrial.
En el primer caso, el potencial usuario deberd negociar el valor de la
“licencia de uso de la tecnologfa, monto que deberi considerar en sus costos
de produccién, mientras que el duefio de la patente percibirs beneficios
por este concepto. Sin embargo, este tltimo deberd incurrir en gastos
adicionales si desea controlar que su tecnologia no sea empleada sin
licencia, lo cual puede resultar bastante oneroso, especialmente en el
extranjero. ‘

La alternativa de mantener el nuevo desarrollo como secreto indus-
trial parece poco realista en la mayoria de las aplicaciones en la mineria.
Normalmente se mantiene como secreto el "know-how" de los detalles y
parimetros operacionales, los que se entregan parcialmente al solicitar una
patente de invencidn, mientras que la informacion de cardcter mas general
se filtra.

El objetivo de evitar: pago de licencias por desarrollos paralelos o
posteriores, se puede alcanzar mediante la obtencién de la patente de
invencién correspondiente o dando la difusién adecuada a la tecnologia
mediante publicaciones técnicas o en congresos, dmnblendo ampliamente
el "know-how".

Un ejemplo de esta situacion se dio en el caso de la tecnologia del
CMT, que fue descrito anteriormente. Paralelamente a CODELCO-CHILE,
una empresa extranjera habia desarrollado un horno que tenia cierta
similitud con el CMT, basado también en el convertidor tradicional Peirce-
Smith. Dicha empresa se querell6 contra la Corporacién por "uso fraudu-
lento de su proceso” con una patente de caricter ambigua, que habia
obtenido en Chile. En este juicio, se debi6 presentar todos los antecedentes
técnicos probatorios de las diferencias entre ambos procesos protegidos
con sus respectivas patentes, logrando demostrar la Corporacién la origi-
nalidad de su invento. Algunos afios después la empresa querellante acordé
una promocién conjunta de ambos procesos, ya que €stos tenian una base
tecnolégica comiin.

Las publicaciones técnicas con descripcién detallada del know-how,
para evitar el pago de licencias por desarrollos paralelos o posteriores no
parecen ser frecuentes, optdndose normalmente por patentar la tecnologia.
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La proteccién de nuevas tecnologias con el objetivo de su venta se
puede conseguir mediante la obtencién de patentes de invencién o a través
de publicaciones técnicas sin descripcion de "know-how”, es decir, entre-
gindose s6lo antecedentes bésicos y resultados. Este tipo de publicaciones
contribuye ademds a una promocién del proceso que se desea comerciali-
zar.

Como ejemplo de venta de una tecnologia patentada se puede citar
el caso del CMT, cuya autorizacién de uso fue transferida a ENAMI vy,
posteriormente, vendida a Zambia.

En cuanto a tecnologias dadas a conocer en publicaciones técnicas
sin descripcién de "know-how", se puede mencionar el caso de los quema-
dores oxigeno-petréleo (Q.O.P.) cuya licencia de uso se entregé a ENAMI,
se vendi6 a Zambia y, ademas, dio origen a un intercambio tecnoldgico con
la empresa canadiense INCO Limited.

El enfoque de desarrollo tecnolégico de CODELCO-CHILE no ha
tenido como objetivo principal, hasta la fecha, la comercializacién de
tecnologia. La proteccion tecnoldgica de la Corporacién se ha dirigido
fundamentalmente a patentar desarrollos tecnoldgicos en el pais y difundir
en el extranjero los més relevantes, a fin de evitar que terceros puedan
invocar derechos. No obstante, la mayoria de sus desarrollos no han sido ni
patentados ni publicados en el extranjero.

Por ende, la politica de Proteccion Tecnoldgica de Iz empresa consiste
fundamentalmente en patentar en el pais, y eventualmente en el exterior,
todo desarrollo interno que pueda ser de interés para su uso o comerciali-
zacién con terceros, a fin de evitar que se realice sin beneficio para la
empresa. Paralelamente, se trata de evitar que terceros obtengan patentes
en el pais o en el extranjero que limiten a la Corporacién en el libre uso de
sus tecnologias de operacién o de sus propios desarrollos o permitan a
terceros su comercializacién sin beneficio para la empresa.

IV.- Consideraciones sobre proteccion tecnoldgica en Chile

A continuacién, se presentan algunas consideraciones que apuntan a
la necesidad de mejorar los trdmites de obtencién y de oposicién de
solicitudes de patentes de invencién en Chile:

- Los titulos de los inventos que aparecen en las solicitudes y que

son publicados en el Diario Oficial, no siempre revelan exacta-
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mente su contenido o los desarrollos invocados. A menudo, son
bastante vagos y pueden pasar desapercibidos a quienes eventual-
mente afecta. La legislacién debiera contemplar una aceptacién
previa por un perito del titulo del desarrollo invocado, antes de
su publicacién en el Diario Oficial.

~ Ante una oposicion, no existe obligacién alguna de que el perito
informante proporcione a los oponentes una informacién de tipo
general sobre €l objetivo y alcance de la solicitud de patente, sin
revelar el secreto de la misma, y que permita al oponente discernir
en qué medida puede afectarle y decidir la insistencia en la
oposici6n o su desistimiento. Esta situacién llevé en una oportu-
nidad a que una empresa extranjera patentara una tecnologia
coincidente con un desarrollo propio de la Corporacién. Poste-
riormente, esa empresa acepto retirar su patente con el fin de
evitar un juicio de nulidad de patente en su contra.

- Los peritos son técnicos, pero no especialistas en todas las mate-
rias que deben informar. Cuentan con escasos medios para infor-
marse y basan, en gran medida, sus decisiones en los antecedentes
entregados por los propios oponentes. Por tal motivo, los peritos
suelen responder las oposiciones iniciales con una descripcioén
genérica del invento a patentar, a fin de informarse con los
antecedentes técnicos de los oponentes para decidir el otorga-
miento o rechazo de la patente solicitada. Cuando no disponen
de tales antecedentes, su base de informacién se ve restringida y
su decision puede ser menos fundamentada y, a veces, errénea.

—~ No existe obligacién de la Oficina de Propiedad Industrial de
informar a los oponentes respecto del estado de tramitacién de la
solicitud de patente a la que se han opuesto, lo cual dificulta
seriamente el tramite. En el caso especifico mencionado, de la
patente que obtuvo otra empresa y que coincidia con un desarro-
llo patentado con anterioridad, la Corporacién tuvo conocimiento
de la solicitud aparecida en el Diario Oficial, se opuso a ella y s6lo
obtuvo informacién adicional cuando aquella empresa le comuni-
¢4 que habia patentado en el pais un nuevo desarrollo.

-~ La informacién de una patente es conocida en forma oportuna
s6lo por quien recibid el privilegio, mientras que el texto de la
misma y el pliego de reivindicaciones concedido no puede ser
conocido antes de un afio de su concesion. Por lo tanto, un juicio
de nulidad de patente no puede iniciarse antes de un afio de la
concesion respectiva.
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Es cierto que el pais dispone de una estructura de proteccion de
nuevas tecnologias, pero debe llegarse a un esquema que satisfaga a las
partes involucradas, solicitarse la opinion a las empresas de mayor relevan-
cia, a centros de investigacion y a universidades.






ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
LA PROTECCION LEGAL DE LAS INVENCIONES
BIOTECNOLOGICAS

Sergio Escudero

Introduccidén

Hist6ricamente ha sido natural concebir el sistema de patentes como
un mecanismo de protecci6n legal a las invenciones que est4n vinculadas
con la actividad industrial tradicional, entendida en su acepcién restringida
de fabrica o manufactura, sin que se relacione con productos o procesos
ligados a la vida o ala materia viviente. La industrializaci6n de la agricultura
puso en duda, sin embargo, esta concepceidn, especialmente con la creacién
de nuevas variedades vegetales, las que en un principio tuvieron una
proteccion de caricter especial, que hasta ahora no ha tenido mucha
aceptacion en los distintos paises.

A principios de los afios 70, el desarrollo de procesos biol6gicos, como
los de fermentacién para obtener productos especialmente en el 4rea
farmacéutica, comienza a crear conciencia sobre la necesidad de darles una
proteccidn, estimindose que, para que el sistema de patentes pudiera
cumplir adecuadamente esta funci6n, era necesario resolver algunas difi-
cultades de orden préctico, como por ejemplo, la descripcion de lo creado.
De alguna manera este tipo de limitaciones se supera con el establecimiento
de los sistemas de depGésito aplicados a microorganismos y variedades
vegetales. ‘

La proteccién legal de seres vivos o simplemente invenciones que
tengan un cardcter biolSgico, ha despertado una gran discusién, en la
medida que se ha ido "creando” niveles superiores de seres vivos e introdu-
ciéndose consideraciones de cardcter ético, sociales, religiosas y econémi-
cas, muchas de ellas desconocidas hasta ahora en el derecho de patentes.
Por esta misma raz6n, las soluciones no han sido uniformes y esta falta de
criterio comiin ha beneficiado a las industrias de los paises que han adop-
tado politicas de una fuerte proteccién (EE.UU. y Japén, por ejemplo), en
desmedro de aquellos paises que han sido mas cautos o selectivos en
protegerlas, como es el caso de la mayoria de los paises de Europa.
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A pesar de la oposicion a la proteccion de invenciones relacionadas
con la vida, ya existen ejemplos que permiten incluso el patentamiento de
mamiferos. Sin embargo, existe unanimidad -tanto en la jurisprudencia
norteamericana como en el proyecto de directiva para la Proteccion Legal
de las Invenciones Biotecnoldgicas de la Comunidad Econémica Europea—
por rechazar expresamente el patentamiento de la vida humana. El punto
por resolver es éhasta cudando?

Resulta prematuro estimar que este principio se mantenga inaltera-
ble. Las investigaciones realizadas en el campo de la medicina, el desarrollo
de las técnicas "in vitro" y los cuantiosos recursos destinados a programas
de investigacién para conocer el genoma humano, por ejemplo, aconsejan
SEer muy cautos en estas apreciaciones.

Quizés sea el fenémeno de la industrializacién de una determinada
actividad el que la lleva a reclamar para si los mismos privilegios que se
otorgan a la actividad industrial "tradicional” y, especificamente la consti-
tuciéon de monopolios o privilegios temporales. Ocurrié primero con la
agriculturay la produccién de variedades ysemillas, luego con la produccién
de programas de computadores. Hoy, con la manipulacién de la vida.

I.- LaIndustria Biotecnoldgica

El auge de la industria biotecnol6gica nace en los ochenta, cuando
muchas de las grandes firmas comienzan a asociarse con pequenas empresas
del rubro biotecnolégico, estrategia que han seguido las empresas japone-
sas en asociacion con firmas norteamericanas, como es el caso de C. Itoh
con Bioreactor Technology; Green Cross con Alpha Therapeutics; Mitsu-
bishi Chemical con Genentech, Hybritech, Ingene, entre otros; Nippon
Mining con SRI International; Banyu con Merck, entre otras, y europeas
como Ajinomoto y Hoffmann-La Roche, Eisai y Sandoz; Kadoma Ltd. y
Novo Industri A/S; Mitsubishi y Biocarb AB; Sumitomo y Burroughs-We-
licome; Tayobo y BASF; Yamasa Shoyo y Celtech.

Se dice que la biotecnologia es la tercera revolucién técnica del siglo,
después de la nuclear yde la informdtica. Sus mayores logros estan en haber
alcanzado una mayor competitividad entre las empresas en la fabricacién
de productos farmacol6gicos, quimicos y alimenticios. Sin embargo, las
costosas inversiones que se requieren y los gastos en Investigacién y Desa-
rrollo, 1a hacen prohibitiva para la mayoria de los paises en desarrollo y s6lo
queda al alcance de las compaiias multinacionales. '
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Una parte importante de los recursos destinados a investigaciones
biotecnoldgicas estén relacionadas con el descubrimiento y desarrollos de
nuevos farmacos. En 1987 se estimaba que el 65% de los gastos en Inves-
tigacion y Desarrollo de la industria biotecnol6gica privada norteamerica-
na, se destinaba .a productos relacionados con la terapia humana. No
obstante, el retorno se hace un poco dificil debido a la aprobacién a que
estdn sometidos los fairmacos antes de venderse al piblico. Asi y todo, se
estima que el costo de las drogas basadas en biotecnologia es la mitad que
el de los procesos mds tradicionales, lo que ha llevado a empresas como
Monsanto a destinar el 20% de su presupuesto anual de investigacidn y
desarrollo, a biotecnologia humana y sobre plantas.

Esta "batalla biotecnol6gica” se extiende a campos especificos. Las
compaiias quimicas tales como ICI, BP, Sandoz, Sanofi, Orsa, etc., han
gastado mds de 10 billones de ddlares adquiriendo empresas de semillas en
todo el mundo. Mds de 500 compaiiias y otras 130 organizaciones de
investigacion, estan realizando mejoras en test de diagndsticos, semillas y
cultivo y desarrollo de plantas por medios biolégicos. Se espera que para
comienzos de la década de los 90 ya se estén comercializando plantas
manipuladas genéticamente de arroz, maiz, trigo, poroto, soya, raps, mara-
villa, tomate, alfalfa y papa, entre otras.

El interés por proteger las invenciones biotecnoldgicas, es redituar,
por medio del monopolio legal temporal de las patentes, las cuantiosas
inversiones realizadas.

Estados Unidos y Japén compiten en materia de investigacion biotec-
nolégica; la que hasta 1987 Estados Unidos lideraba ampliamente. Este pais
habia creado hasta 1987, 200 firmas de biotecnologia; entre 1984-87 habia
obtenido 24 patentes relativas a manipulacién de genes; los empleados en
firmas de biotecnologia eran cerca de 6.000; la ayuda del Gobierno a
proyectos de Investigacién y Desarrollo en biotecnologia era de US$550
millones.

Los paises latinoamericanos, muy a la zaga, hacen denodados esfuer-
zos por tratar de "mantenerse” en un nivel aceptable de competitividad.

IL.- Los problemas éticos de la biotecnologia

{Hasta qué punto le est4 permitido al hombre crear seres artificiales
o alterar genéticamente a los existentes, aunque produzcan un beneficio
para el hombre? {Qué problemas y qué cambios se producen entre las
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especies originales y las alteradas genéticamente? {De qué manera estos
seres podrian alterar el equilibrio ecolégico? {Cudles serian los problemas
ambientales que un accidente biotecnolégico podria causar y que. tan
grandes podrian ser sus consecuencias? ¢Tiene el hombre el derecho a
alterar la llamada "integridad de las especies" en su propio beneficio?
¢Existe realmente este derecho o sdlo la naturaleza tiene la facultad de
modificar las especies? {Ddnde esta el limite de la manipulacidn genética?
Si ello se permite en otras especies, {que tan fuertes son las limitaciones
para no realizar estas mismas alteraciones en humanos?

Estas son algunas de las interrogantes éticas que plantea la manipu-
lacién genética y la biotecnologia.

Mientras ¢l sistema de patentes permitié la proteccion de seres vivos
a nivel de plantas, nadie formuld interrogantes éticas; sin embargo, éstas
comienzan cuando el patentamiento de la vida superior comienza a tener
lugar.

El patentamiento de seres vivos se ha justificado por el hecho que, de
no existir este mecanismo de proteccion, igual se protegeria mediante el
sistema de secreto industrial, el que a la postre resulta més pernicioso para
la sociedad y para el desarrollo cientifico, ya que no se incorporan al state
of the art al final del periodo de proteccién. Del mismo modo, se argumenta
que las experiencias en animales permiten el desarrollo de campos como la
alimentacién y la farmacologia, lo que redunda en claros beneficios para el
hombre.

A estos argumentos se contrapone el tratamiento inhumano dado a
los animales por la via de los experimentos asi como también el hecho de
considerarlos meras "composiciones de materias”.

Las cuestiones éticas tienen en extremo importancia no solamente en
si mismas, sino porque de alguna manera permiten detener o acelerar
determinadas investigaciones que tienen un mayor a menor contenido
moral, con las consiguientes consecuencias econdmicas. La influencia de
los grupos de presidn dentro de una sociedad puede llegar a ser tan
importante, que ya se resalta el hecho que la mayor liberalidad de criterio
aplicada por los Estados Unidos, ha permitido a empresas de ese pais
alcanzar hasta el momento una posicion de privilegio frente a las compaiiias
europeas y japonesas, las que se han visto enfrentadas a una mayor regula-
cidn estatal y a mayor presién de grupos sociales por evitar la proteccion.

En 1987, por ejemplo, un Informe de una Comisién del Parlamento
aleman aprobd una serie de recomendaciones relativas a las oportunidades
y riesgos que ofrecia la biotecnologia, que permitiria al Bundestag legislar
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adecuadamente sobre Ia matena. El mforme también fomentaba la mani-
pulacién genética en materia agricola, pero algunas materias como la
produccién de plantas resistentes a los herbicidas, eran permitidas s6lo en
la medida en que éstos no produ;eran riesgos ecoldgicos.

El informe no se oponia a la aplicacién de. métodos de ingenieria
genenca en la reproduccién de animales. En materia humana, por ejemplo,
promovia el uso de técnicas genéticas para el diagnéstico del embarazo,
siempre que ello no implicara el surgimiento de pricticas abortivas por
manipulacién de los embriones. La inyeccién de material genético en
células humanas era aceptada en el informe aleman como método terapéu-
tico, siempre que el paciente hubiera sido debidamente informado por un
médico imparcial y siempre que la préctica fuera aprobada por un comité
especial. Los experimentos con células humanas embrionarias quedaban
prohibidos.

Pero los problemas éticos no s6lo derivan de las consecuencias de los
seres que s€ puedan crear o alterar por la via de la manipulacién genética,
sino que también por el tipo de resultados que se obtiene mediante la
aplicacién de pruebas biotecnoldgicas de diagnéstico de ciertas dolencias
o por la utilizacién de procesos biotecnoldgicos en su tratamiento: como
por ejemplo, aplicar précticas abortivas frente a la evidencia de alguna
enfermedad del que esté por nacer.

.La preocupacién por los factores ecoldgicos y el temor al dafio al
medno ambiente son también dos elementos importantes en las regulacio-
nes y consideraciones acerca del desarrollo de investigaciones con materia
viviente en todo el mundo, ya que se ignora exactamente los efectos y
consecuencias que los accidentes biotecnolégicos pueden causar en el
medio ambiente, no obstante los positivos resultados alcanzados en el
laboratorio.

Esta incertidumbre, umda al hecho de estrictas leyes en contra de la
proteccién de las invenciones biotecnoldgicas, ha llevado a paises —como
la Repiblica Federal de Alemania— a promover que las firmas nacionales
desarrollen sus actividades de Investigacién y Desarrollo biotecnolégica
fuera de sus fronteras, con el objeto de evitar estos inconvenientes. Mas
del 50% de la investigacién biotecnoldgica alemana se realiza fuera del pais
y recientemente la firma BASF ha resuelto construir un laboratorio de
.ingenieria genética en Boston y no en su propio pais, debido al cimulo de
disposiciones legales que dificultan el desarrollo de la investigacion biotec-
noldgica local.
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El problema ético ha llevado a paises como Francia a considerar una
legislacion bioética, con el objeto de proteger la dignidad de las personas-
frente a sus consecuencias a fin de equilibrar la libertad de investigacion y
los requerimientos del progreso tecnol6gico, con los derechos de las per-
sonas. El proyecto considera ilegal la venta de 6rganos humanos y prohibe
cualquier intento de mantener un embrién humano in vitro por més de siete
dias.

Lo cierto es que las consideraciones éticas estidn produciendo claros
efectos no sélo en la proteccién a las invenciones biotecnolégicas, sino que
también en su realizacién y en la comercializacién de sus resultados.

III.- La proteccion legal de las invenciones biotecnoldgicas

La proteccidn legal de las invenciones biotecnolGgicas en general y de
los seres vivos uni o pluricelulares, en particular, en ningin caso esta
resuelta. Se trata de una materia regulada con diferente criterio en los
paises € incluso en aquéllos que han adoptado una posicién positiva frente
al otorgamiento de derechos exclusivos, ésta no se ha dado en forma
unanime.

Dado lo reciente del desarrollo de la biotecnologia, los tradicionales
tratados sobre propiedad industrial no se refieren directamente al tema. El
Convenio de Paris no la considera expresamente y tampoco se ha incluido
en las negociaciones actuales para su modificacién. En realidad, el tratado
se refiere a las formas de proteccién mediante diversos tipos de patentes,
pero no regula lo que debe o no debe considerarse como invencién suscep-
tible de proteccién, materia que queda entregada a cada pais miembro.

Similar situacién ocurre en el Tratado de Cooperacién en Materia de
Patentes, el que esta destinado a resolver cuestiones de procedimiento més
que aspectos sustantivos, los que deja sometidos a la jurisdiccién de cada
Estado.

El articulo 53 (b) de la Convenci6n sobre la Patente Europea de 1973, -
excluye especificamente de la patentabilidad las variedades de plantas o
animales y los procesos bioldgicos para la produccién de plantas y animales,
con excepcidn de los procedimientos y productos microbiol6gicos. Esta
decisién se basa en las dificultades que ofreceria el patentamiento de estos
productos y porque la proteccion a las plantas esta consagrada en forma
especial en determinados paises y no se puede extender a este tipo de
creaciones.
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Las primeras regulaciones a nivel internacional que se relacionan con
la proteccién de seres vivos, nacen con el Tratado de Budapest de 1977
sobre Reconocimiento Internacional del Depdsito de Micro-organismos
para los efectos de los Procedimientos de Patentes (Unién de Budapest),
que agrupa a 22 Estados (ningin latinoamericano). Este tratado permite
que, para los efectos de otorgar una patente sobre un microorganismo en
un determinado pais, se acepte su depdsito efectuado en otro Estado,
cuando éste se hace ante una Autoridad Depositaria Internacional.

Otro tratado relacionado con la proteccion de los seres vivos, lo
constituye la Convencién Internacional para la Proteccion de Nuevas
Variedades Vegetales (UPOV), de 1961, que permiti6 establecer derechos
exclusivos sobre ellas a los criadores de nuevas variedades vegetales.

Actualmente la proteccién de este tipo de invenciones se realiza por
la via de disminuir las exclusiones a la patentabilidad, como esté ocurriendo
en las negociaciones del GATT de la Ronda Uruguay, por ejemplo, permi-
tiendo con ello su incorporacién al sistema de patentes o bien darles un
sistema de protecci6n sui generis, como es el que tiene Estados Unidos,
Argentina y Chile, entre otros.

1.-  Los requisitos de patentabilidad y las invenciones biotecnoldgicas

Las leyes de propiedad industrial protegen la creatividad sin més
limites que aquéllos que la propia ley establece en el interés social, el bien
comin, la seguridad del Estado y las buenas costumbres. La proteccién no
s6lo se otorga a la creatividad "per se”, sino aquélla que, ademds, provee de
un resultado industrial y puede ser repetido en forma constante.

Para analizar la proteccién de organismos vivientes, es necesario
revisar los fundamentos del derecho de patentes y muy especialmente el
concepto de invencidn y sus requisitos, asi como también la evolucién
histérica que ésta ha tenido.

En cuanto al concepto de "invencidn”, el primer problema que hay
que analizar es si las creaciones biotecnoldgicas resuelven o no efectiva-
mente un problema de cardcter técnico. Y al parecer la respuesta no
siempre es positiva.

Si el desarrollo de una bacteria mejorada por ingenieria genética
permxte limpiar las aguas de la contaminacién de petréleo derramado en el
océano, la respuesta podria ser positiva. Pero si se trata de la creacién de
un ratén que, por modificacién genética, toda su descendencia produce
céncer y éste es utilizado en probar la eficacia que determinadas drogas o
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medicamentos tienen en su curacion, la respuesta puede no resultar tan
obvia.

Uno de los primeros problemas detectados en la proteccion de seres
vivos por medio del tradicional sistema de patentes, lo constituye el hecho
que la mayoria de las veces las palabras que describen la invencién no son’
suficientes para darla a conocer y se debe recurrir al sistema de depdsito,
la Gnica manera que permite su reproduccién y exacta comprension a las
personas versadas en el arte o técnica. Se trata de depositarios piiblicos o
privados que mantienen cultivos de tejidos, virus, bacterias, semillas, plas-
midios, vectores, etc. Es asi que Estados Unidos en 1971 establecid algunas
normas sobre el depdsito de microorganismos, a pesar que la ley no
establece este requxslto '

En materia de invenciones biotecnolégicas no existe para algunos
nivel inventivo, porque normalmente el "producto” se desarrolla en forma
natural, rigiéndose por leyes también naturales. No hay por lo tanto una
actividad inventiva del hombre para llegar a determinado resultado, lo que
caracteriza a las invenciones patentables, sino simplemente una reaccién o
consecuencia natural que de todas maneras se hubiéra producxdo.

Finalmente, el requisito de la novedad absoluta también ha sido
cuestionado, por estimarse que la materia viviente es piblicamente cono-
cida, toda vez que existe en la naturaleza. El hecho de desconocer su
existencia no le otorgana un carécter de novedad ya que seria uni descubri-
miento, lo que no seria patentable salvo en el caso de leglslacmncs como
la fiorteamericana y la argentina. .

A nuestro ]uxcxo, determinadas invenciones bxotecnologlcas pueden
perfectamente reunir los tradicionales requisitos de patentabilidad, materia
que debe ser.resuelta en cada caso de acuerdo a los antecedentes y
circunstancias ‘que rodearon a la invencién. La doctrina aplicada por la
Corte Suprema de los Estados Unidos, en cuanto a ponderar.el sentido y
alcance de la intervencién de la mano del hombre en el resultado obtenido,
es determinante para considerar la patentabilidad de la invencién.

2.- La proteccitn de las plantas

Hasta 1930, en Estados Unidos se pensé que las plantas, ademas de
ser imposibles de describir en los términos de una ley de patentes, no eran
patentables en cuanto productos de la naturaleza. Es por esto que, en 1930,
el Congreso norteamericano aprobd la Plant Patent Act que ha permitido
patentar mas de 6.500 nuevas variedades de plantas propagadas asexual-
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mente, distintas de los tubérculos, y que tuvo por finalidad proteger a los
criadores de variedades de plantas que tenian algunas caracteristicas im-
portantes (resistencia al frio o a ciertas enfermedades, por ejemplo), y cuyos
desarrollos podian copiarse ficilmente. La ley protegié una sola variedad,
sin la necesidad del requisito de "depdsito” para obtener su proteccién.

Esta normativa es considerada la primera y tnica legislacién nortea-
mericana referida a materia viviente, ya que la proteccién otorgada a
bacterias y animales lo ha sido por la via de la jurisprudencia.

En 1970, Estados Unidos no pudo resistir més la presién de grupos
econémicos ¢ internacionales. Ya se habia aprobado la Convencién de
UPOV de 1961, 1a que comenzd por agrupar a algunos paises europeos y
dictd la Plant Variety Act, que ha permitido proteger cerca de 3.000 nuevas
variedades sexuadas de plantas e hibridos, entregando su administracién al -
USDA y no a la Oficina de Patentes. La proteccién de la Plant Variety Act
es similar a la ley de patentes, pero su plazo se extiende por 18 afios, para
hacerlo consistente con UPOV. . ’

Ademis de esta proteccion legislativa, en 1985 la Corte de Apelacio-
nes e Interferencias (6rgano revisor de las decisiones de la Oficina de
patentes americana) en el caso Hibberd, apoyado en la decision Chakra-
barty de 1980, determiné que las plantas (una variedad de maiz obtenida
por un proceso de genética molecular), también eran susceptibles de
protegerse mediante una patente ordinaria o utilitaria (aunque también lo
sean por la ley de 1970). En la prictica, se han otorgado varias patentes al
margen de la proteccion de las leyes de 1930y 1970 ya mencionadas, dando
una proteccién mas completa que estas dos tltimas, ya que impide desarro-
llar nuevas variedades a partir del ejemplar protegido y no contiene la
excepcidn de investigacion.

En definitiva, en Estados Unidos la ley de 1930 otorga proteccion a
las nuevas variedades de plantas (una sola variedad) de propagacién ase-
xuada, no cubre partes de plantas y es otorgada por la Oficina de Patentes;
la proteccidn a nuevas variedades de reproduccién sexuada se rige por la
ley de 1970, controlada por USDA y se limita a una sola variedad; la
proteccién otorgada por la ley ordinaria de patentes no se limita a una sola
variedad, puede comprender partes de la planta y cubre variedades de
propagacién, tanto sexuada como asexuada, y es sin duda el sistema que
ofrece una proteccién mas amplia.

En Europa, existe gran discusién respecto de la proteccién legal que
debieran tener las plantas. Algunos sectores como el Comité de Organiza-
ciones Agricolas Profesionales (COPA), que reiine a los productores agri-
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colas de los paises de la Comunidad y el Comité General de Cooperativas
Agricolas, que retine a mas de 11 millones de productores agricolas de la
regidn, no estin del todo de acuerdo con la directiva que se ha propuesto
al Consejo. Estas organizaciones sustentan la tesis que las variedades
vegetales deben estar sélo sujetas a una proteccion legal especial mediante
el llamado "derecho de los criadores de plantas” (Plant Breeder’s Rights o
PBR), establecido por la Convencién Internacional para la Proteccion de
Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), de 1961, cualquiera sea el método
utilizado para crear la nueva variedad. Es decir, seria aplicable tanto a las
variedades creadas por los procesos histéricamente conocidos, asi como
también aquéllas creadas por técnicas de ingenieria genética o biotecnolo-
gia, a la cual no le dan importancia en si misma, sino en la medida que se
aplica e incorpora en una determinada variedad vegetal, proveyendo asi
utilidad y valor industrial.

El otro principio impulsado por estas organizaciones, se refiere al del
"libre acceso” consagrado en la Convencién UPQOV, mediante el cual los
criadores pueden utilizar libremente variedades protegidas para efectos
experimentales y asi promover la investigacién y la rdpida creacién de
nuevas variedades vegetales, principio que a su juicio debe ser mantenido
en el sistema de proteccién que aparece en la propuesta de Directiva al
Consejo.

En esta directiva, se distingue entre lo que es la invenci6n biotecno-
légica, propiamente tal y la nueva variedad vegetal que puede crearse
mediante su aplicacién, quedando la primera protegida por el sistema de
patentesy la segunda por el sistema de los PBR. Los derechos de uno y otro,
inventor y criador de variedades estan asi independientemente protegidos
y podrian relacionarse mediante un sistema de licencias, pero subordina el
sistema de los PBR al sistema de patentes, dindole a este iltimo una mayor
prioridad en detrimento del primero. Este mismo sistema de licencias se
aplica para hacer efectivo el principio del libre acceso para efectos experi-
mentales. En efecto, el criador de la segunda variedad, a la cual llega sin
pagar ningun derecho al criador de la primera, por aplicacién de este
principio deberia obtener autorizacidn (licencia) de la persona que realizd
la invencién biotecnoldgica, que permite llegar a la nueva variedad.

El sistema de licencias es criticado por estas organizaciones porque
favorece al poseedor de una patente en detrimento del criador de una
variedad, que esta obligado a dar acceso al primero, sin costo, a su material
de investigacion.



77 Algunas Consideraciones sobre la Proteccién . . .

La Coordinadcra de Hacendados Europeos también muestra su dis-
conformidad ante la propuesta de directiva, por estimar que no ha habido
una discusién democrética de sus regulaciones y porque, ademads, los mi-
croorganismos, las plantas y animales, no debieran ser objeto de una
patente por las consideraciones éticas que ello trae aparejado. Ademds, la
directiva significaria para ellos un costo adicional derivado de las licencias
que deberian cancelar a los dueiios de patentes, cuando a partir de ellas se
logren nuevas variedades vegetales.

3.-  El patentamiento de microorganismos

El patentamiento de este tipo de organismos se inicia a comienzos del
siglo pasado con Pasteur y su prioridad sobre el proceso para la fermenta-
cién de un tipo de cerveza. Sin embargo, sélo muchos afios después se
concederd la primera patente para aislar un 4dcido nucleico (1945) y la
primera prioridad para elaborar un 4cido ribonucleico mediante un proceso
de fermentacién (1966).

El patentamiento de microorganismos se fortalece en Estados Unidos
con el tan conocido caso de Ananda M. Chakrabarty, investigador micro-
bidlogo del Centro de Investigacion y Desarrollo de la General Electric Co.
en Schenectady, N.Y., el que cred una bacteria genéticamente modificada
del género de las pseudonomas, que es capaz de descomponer cuatro de
los principales componentes del petréleo crudo, caracteristica que, por no
poseerla ningiin otro organismo vivo, la Corte Suprema Norteamericana
estimd que era patentable.

La Oficina de Patentes habia inicialmente rechazado el privilegio al
producto, cuya solicitud (de junio de 1972) tenia 36 reivindicaciones, pero
habia otorgado proteccién al procedimiento, ya que consideraba que los
organismos vivientes —distintos de las plantas— no podian ser objeto de una
patente. Sin embargo, Chakrabarty apelé al Board of Appeals de la Oficina
de Patentes, quien le dio la razén en cuanto a que la bacteria creada no era
productode la naturaleza y, por ende, patentable, pero mantuvo la decisién
de que la materia viviente en si, no era patentable.

Apeladala decisién a la Corte de Aduanas y Apelaciones de Patentes,
ésta revirtiG la decisién anterior en el sentido que el hecho de que se tratara
de organismos vivientes era irrelevante para la ley de patentes, tesis que en
definitiva, por cinco votos contra cuatro, fue sostenida por la Corte Supre-
ma americana, lo que permitié el otorgamiento de la patente N°3.813.316
para "Microorganisms having multiple compatible degradative energy-ge-
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nerating plasmids and preparation thereof”, toda vez que un microorga-
nismo "fabricado” por el hombre quedaba comprendido en el concepto de
"producto” o "composicién de materia”, contenido en la ley de patentes
norteamericana.

Esta decision de la Corte Suprema tuvo tal importancia, que fue la
que permitid el patentamiento de las plantas por medio de las patentes
ordinarias, asi como también la proteccién de los animales o seres plurice-
lulares, consagrando una verdadera visién materialista del "ser”. Ello, al
tenor de lo dispuesto en la ley norteamericana que considera como paten-
table any new and useful . . . manufacture, or composition of matter. ..".
En otras palabras: "vida" y "materia” perdieron toda distincion para los
efectos de la ley de patentes, al menos para la legislacién norteamericana.

En primera instancia la Oficina Norteamericana de Patentes habia
estimado que la invencién de Chakrabarty no era patentable porque (1) los
organismos vivientes son productos de la naturaleza y (2) las materias
vivientes no se encuentran comprendidas entre los objetos patentables, de
acuerdo a la seccién 101 del Cédigo 35, (proteccién que solo se otorga a
los que "inventan o descubren cualquier proceso, maquina, producto o
composicién de materia nuevo o una mejora nueva y itil de ellos™).

LaCorte Suprema norteamericana en esta misma sentencia hizo otras
importantes determinaciones sobre la materia:

- Los conceptos de "producto” y "composicién de materia” son

.. amplios ya que los precede la expresion "cualquier”.

~ Laley no hace distincién entre productos con o sin vida.

- Lahistoria legislativa de la reforma de la ley de patentes en 1952,
dejé claramente establecida la intencion del legislador en el sen-
tido que una patente debia proteger "cualquier cosa bajo el sol
hecha por el hombre".

- A pesar que las leyes de a naturaleza, los fendmenos fisicos y las
ideas abstractas no son patentables, el microorganismo fabricado
por Chakrabarty no tenia ninguno de esos caracteres, sino que era
el producto de ingenio humano.

- El hecho que existieran leyes especiales para la proteccion de
ciertas variedades de plantas (organismos vivos), no indicaba la
voluntad del legislador en orden a dejar a los organismos vivos
fuera de la expresién "producto” o "composicion de materia".

Ladecisién de la Corte Suprema interpretd la voluntad del legislador
basindose fuertemente en técnicas de interpretacion legal, ya que la au-
sencia de restricciones expresas a la patentabilidad de los organismos
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vivientes, aunque se tratare de materias ignoradas por el legislador al
momento de dictar la norma, fue determinante para su decisién. Esto le
permiti6 interpretar en forma muy amplia los conceptos de "manufacture”
y "composition of matter”, haciendo caso omiso del argumento contrario en
el sentido que, si el legislador hubiera aceptado siempre la patentabilidad
de los organismos vivientes, no habria necesitado dictar las leyes de protec-
cién de variedades de plantas de 1930y 1970.

. Otro hecho que no se ha resaltado lo suficiente, es la limitacién que
- la propia jurisprudencia norteamericana ha puesto a las invenciones bio-
. tecnoldgicas, y que es la excepcidn para uso experimental, impuesta por la
Corte de Apelaciones del Circuito Federal en 1984. Mediante ésta, los
experimentos realizados con invenciones patentadas con el s6lo objetivo
de obtener informacidn cientifica, no atenta contra los derechos del titular.

4.- La proteccién a los animales

Este es uno de los aspectos més discutidos en cuanto a la proteccién
de seres vivos, por cuanto sus implicancias éticas pueden verse con mayor
facilidad.

La mayor critica a la proteccién de animales proviene de las asocia-
‘ciones que pretenden proteger su vida y evitar sus sufrimientos al ser objeto
de experiencias en pro de la vida humana. Se estima que es tan magto el
conocimiento que tiene el hombre sobre la manipulacién genética, que
cientos de animales morir4n en busca de este conocimiento o bien serdn
creados otros con serias anormalidades o fenémenos, como de hecho ya ha
ocurrido.

La disputa por la proteccién legal de animales en Estados Unidos se
remonta a abril de 1987, cuando la Corte de Apelaciones e Interferencias
(basindose en Diamond v. Chakrabarty), permitié en el caso Allen, el
patentamiento de todo organismo viviente multicelular no humano y no
natural, incluyendo animales, como una ostra poliploidea. Esta decisién en
nada altera el hecho que los productos encontrados en la naturaleza siguen
. sin ser patentables, 2 menos que se les dote de una nueva forma, cualidad,
. propiedad o combinaciones ausentes del ser original. Del mismo modo, la
jurisprudencia norteamericana ha dejado claramente establecido que la
amplitud de proteccién otorgada a este tipo de invenciones de seres multi-
celulares, no se extiende a materias relacionadas con el ser humano, las que
quedan fuera de la proteccién por mandato constitucional.
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En abril de 1988, se otorgé la patente N°4.736.866 a la Universidad
de Harvard, por el desarrollo de un mamifero "cuyas células embrionarias
somdticas contienen una secuencia de oncogen activado introducido en el
animal, que aumenta la posibilidad de desarrollar neoplasmas o tumores
malignos", logrado mediante técnicas de ingenieria genéticay que contiene
un gene humano (llamado ras), que produce tumores cancerosos €n no mas
de dos meses de vida de las ratas. Esta invencion, que fue desarrollada por
Philip Leder, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y por
su investigador asociado Timothy Stewart, hoy investigador de la firma
Genetech, gano a una solicitud de patente de la Universidad de Washing-
ton, que pretendia privilegiar una ostra modificada genéticamente.

La Universidad otorgd licencia exclusiva de esta patente a E.I. du Pont
de Nemours & Co. de Wilmington, Delaware, ya que fue el mayor patroci-
nante del proyecto, el que se espera vender entre US$ 50-100 la unidad
(diez veces més caro que cualquier otro ratdn de laboratorio). El animal
permite probar sustancias cancerigenas asi como diversos tratamientos de
la enfermedad.

A comienzos de 1990 existian en la Oﬁcma de Patentes de Estados
Unidos, 44 solicitudes de patentes sobre animales sin ser resueltas.

Los animales transgénicos, principalmente "fabricados” por la via del
DNA recombinado, son aquéllos cuyo DNA o material hereditario ha sido
alterado porque se les ha agregado DNA de una fuente distinta al germo-
plasma de sus parientes.

Existe una tendencia que piensa que los animales transgénicos po-
drian provocar graves impactos en los animales de su propia especie, ya que
cruzados con seres no alterados (de su misma especie) modifican la natu-
ralidad e identidad de las especies. La intervencién de la mano del hombre,
una vez que éste ha aprendido a manejar, mutar y alterar el cédigo genético
y la forma cémo se transfiere la informacién en él contenida, suscita una
serie de cuestiones juridicas dificiles de resolver.

Sin embargo, la Oficina Europea de Patentes de Munich, en juniode
1989 rechazd la solicitud de la Universidad de Harvard para el patentamien-
tode esta "invencién", por estimar que éstas quedan excluidas de proteccion
de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del articulo 53 de la Convencién
Europea de Patentes (variedades de animales) y porque la invencién se
refiere a un mamifero transgénico. En esta decisidn, ha quedado de mani-
fiesto la disparidad de criterio que sobre este tipo de invenciones existe en
Europa, donde hay grupos organizados contra el patentamiento de seres
vivos y los Estados Unidos.
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Por otra parte, la Comision ha presentado al Consejo de las Comuni-
dades Europeas una propuesta para otorgar proteccién de patentes a las
invenciones biotecnoldgicas, gracias a la cual quedarian cubiertos los mi-
croorganismos, €l material bioldgico distinto de variedades de plantas y
animales, las partes de variedades de estos ultimos distintos de aquél
susceptible de protegerse por las normas de variedades vegetales, el uso de
variedades de plantas.y animales y los procesos microbioldgicos.

Los paises europeos han mostrado en materia de proteccién al cono-
cimiento biotecnolégico un criterio similar, el que nace de la Convencién
de Estrasburgo de 1973. Lo que en Estados Unidos se logré en 1980, a la
CEE en 1987 todavia le costaba permitir el patentamiento de los microor-
ganismos per se. Sin embargo, en 1987 Alemania Federal habia permitido
a la Gist-Brocades hacer un depdésito de un micro-organismo para solicitar
luego una patente sobre levadura, procedimiento que ha sido aceptado en
Estados Unidos y Japén, pero no en Europa.

El estricto criterio de la Oficina Europea de Patentes para no conce-
der patentes a las invenciones biotecnolégicas, fue en 1987 criticado por el
Institute Max Planck, que propuso algunas reformas a estos criterios,
expandir y facilitar la proteccion de este tipo de invenciones. Estas incluian
proteccion para los micro-organismos y otras invenciones derivadas de la
microbiologia, variedades de plantas y especies animales, siempre que los
requisitos generales de novedad, nivel inventivo, factibilidad comercial y
difusién se cumplieran. Se proponia también que en ciertos casos el simple
depésito de microorganismos bastaba como suficiente "disclosure” para
obtener la patente del producto. También se pretendia eliminar la prohi-
bicién de doble proteccién en el 4rea de reproduccién de plantas, de
manera que el inventor pudiera elegir entre uno u otro sistema o entre
ambos y se contemplaba un plazo de gracia de un afo para solicitar
prioridad después que se hubiera dado a conocer la invencién.

Una de las cuestiones que ha diferenciado a Estados Unidos de
Europa en materia de proteccion de las invencicnes biotecnolégicas, es 1a
aplicacién de criterios especiales en materia de patentes. En Europa no se
puede patentar una invencién biotecnoldgica si se ha descrito en una
publicacién, considerando entre ellas las comunicaciones orales y semina-
rios. Por el contrario, en Estados Unidos se puede solicitar patente dentro
de un aiio de la publicacién de los detalles de la invencion, estableciendo
un periodo de gracia especial para este tipo de invenciones. El Instituto
Max Planck desea lo mismo para las solicitudes europeas.
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Quizas el mas elemental derecho de las especies sea el de perpetuarse
naturalmente sin intervencién de otras especies en sus genes. Hasta ahora
se ignoran las consecuencias de todo orden de los bruscos cambios que el
hombre pueda introducir en las especies y en él mismo. Sin embargo,
principios éticos y religiosos pueden incidir en las decisiones que los paises
puedan adoptar en esta materia en los anos venideros.



PROBLEMAS EN LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN BIOTECNOLOGIA

Alfredo De Ioannes

Introducciéon

La proteccion de la propiedad intelectual en biotecnologia es un
problema extremadamente complejo y no se pretende hacer un estudio
exhaustivo en este capitulo, por lo cual se trataran algunos aspectos rele-
vantes en el contexto de la relacién entre la universidad y el sector produc-
tivo, la publicacién de resultados versus las patentes y el nacionalismo en
el otorgamiento de las patentes.

La llamada revolucién biotecnoldgica se inicié en la década del 70
después de los descubrimientos realizados por Cohen-Boyer (1973) y
Kohler y Milstein (1975) que marcaron el inicio de la ingenieria genética y
la produccién de los anticuerpos monoclonales, respectivamente.

Aunque inicialmente se consideréd como biotecnologia a las tecnolo-
gias que involucraban la reprogramacion genética de organismos, en la
actualidad este término se confunde con el concepto de alta tecnologia en
la manipulacién de seres vivos, para mejorar el rendimiento de procesos
biotecnoldgicos cldsicos y la manufacturacién de productos con calidad
superior.

I.- Procesos Biotecnoldgicos

Si se consideran como procesos biotecnoldgicos aquéllos que involu-
cran en alguna de sus etapas la reprogramacién genética de organismos
vivos, pueden visualizarse tres areas fundamentales en esta actividad:

1. Ingenieria Genética

Esta rama de la biotecnologia permite reprogramar genéticamente
desde organismos unicelulares como bacterias y levaduras, hasta pluricelu-
lares como plantas y mamiferos, mediante el traspaso de genes, lo cual
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consiste en la introduccién de fragmentos de DNA que contienen informa-
cién genética especifica. Es asi como, mediante esta metodologia, ha sido
posible producir proteinas virales para vacunas, hormonas humanas, facto-
res de crecimiento y enzimas que son usadas como firmacos para el
tratamiento de enfermedades.

2. Anticuerpos Monoclonales

Esta metodologia consiste en la inyeccién de material genético nu-
clear, mediante la fusion de células normales (linfocitos inmunes) con
células neoplasicas (células linfoides tumorales). Esta tecnologia permite
producir grandes cantidades de anticuerpos homogéneos altamente espe-
cificos, que no cambian sus propiedades en el tiempo. Estos anticuerpos
pueden ser usados en el campo de la salud humana y animal como herra-
mienta de diagndstico, en el tratamiento de enfermedades humanas inclu-
yendo cierto tipo de enfermedades cancerosas, y en el campo industrial, en
procesos que requieren la purificacién de productos naturales.

3. Micropropagacion Vegetal

Esta metodologia estd basada en la reproduccién asexual de las plan-
tas, lo cual permite generar vegetales a partir de tejido indeferenciado, en
un tiempo inferior al plazo natural del desarrollo vegetal. Si esta tecnologia
se combina con la ingenieria genética, se puede obtener variedades de
vegetales con propiedades y rendimientos sorprendentes. Por ejemplo, se
puede lograr plantas con alta resistencia a enfermedades, herbicidas, pes-
ticidas y a bajas temperaturas.

El desarrollo de estas metodologias no requiere de inversiones eleva-
das en comparacién a la industria convencional, pero al contrario, requiere
de personal altamente calificado para su desarrollo e implementacion. Por
estarazdn, se piensa que la biotecnologia para los paises del tercer mundo,
podria constituirse en una poderosa herramienta para alcanzar el desarro-
llo. Chile por ejemplo, posee un alto nivel de desarrollo cientifico si se le
compara con otros paises latinoamericanos, y produce un nimero impor-
tante de cientificos y personal técnico altamente calificado que, al no
encontrar posibilidades concretas de desarrollo profesional en el pais,
emigra a los paises desarrollados y contribuye al desarrollo de la biotecno-
logia en el hemisferio norte (Becker y Barros, 1990).
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La biotecnologfa, por su capacidad de modificar la informacién gené-
tica de los organismos animales y vegetales, es considerada por los paises
industrializados como una tecnologia estratégica no sélo para alcanzar o
mantener la competitividad en el mercado, sino también en las estrategias
de defensa (Leighton 1990).

I1.- Problemas en el otorgamiento de las patentes
en biotecnologia

1. Investigacién en las universidades y las patentes

La biotecnologia se nutre fundamentalmente del conocimiento y los
descubrimientos que se generan en las universidades. Esta situacién es
beneficiosa para la biotecnologia, porque la investigacion de riesgo se
realiza en las universidades. Sin embargo, esto genera una serie de proble-
mas sobre la propiedad intelectual del descubrimiento o invento cuando se
pretende transferir la nueva tecnologia al drea productiva, resguardando al
mismo tiempo los derechos de autor del descubrimiento, de la universidad
donde se desarroll6 el estudio y la agencia que financi6 el proyecto de
investigacion.

Al inicio de la década de los 80, cuando la biotecnologia atin era una
actividad incipiente, estos problemas dieron origen a conflictos serios entre
las universidades y las compaiifas biotecnoldgicas emergentes. Sin embar-
go, estos problemas no fueron obstdculo para que las universidades esta-
blecieran reglamentos y procedimientos administrativos que facilitaran la
transferencia de tecnologia del sector cientifico al sector productivo. Ac-
tualmente, esta transferencia es una fuente de financiamiento importante
para prestigiosas universidades e institutos de investigacion basica de Eu-
ropay Estados Unidos (Weisback and Burke, 1990). M4s atin, el crecimien-
to de las compaiifas biotecnoldgicas ha posibilitado que éstas financien
investigacin bésica con aplicaciones en biotecnologia, situacién que ob-
viamente simplifica la transferencia de tecnologia al sector productivo, ya
que las normas estan claras desde el inicio de la investigacion. En los Gltimos
afios, varias compaiiias biotecnoldgicas han generado sus propios departa-
mentos de investigacion bésica. Es asi como, recientemente, investigadores
de Chiron Corporation descubrieron el virus responsable de la hepatitis C
ydesarrollaron una vacuna para prevenir la enfermedad (Choo et al., 1989).
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2. - Diseminacion de los resultados y las patentes

Otro problema que complica la transferencia de tecnologia desde las
universidades al sector productivo, es la velocidad de publicacién de los
resultados con aplicaciones potenciales en biotecnologia.

La investigacién en biologia es un campo extremadamente competi-
tivo, donde los cientificos tratan de publicar sus descubrimientos en las
mejores revistas y en la forma mas rapida posible. Esto se contrapone a la
privacidad que desean las companias biotecnolSgicas para los descubri-
mientos con aplicaciones potenciales en biotecnologia, los cuales son de
dominio publico una vez que son publicados en revistas especializadas. La
legislacién Europea es, en general, bastante rigida a este respecto y no
otorga patentes para productos o procesos una vez publicados; en cambio,
en Estados Unidos, la legislacién de patentes permite patentar un proceso
o producto hasta un ano después de publicados los resultados (Weisback
and Burke, 1990).

3. El nacionalismo en el otorgamiento de patentes

La economia mundial ha evolucionado en direccién a un mercado
abierto con tasas aduaneras bajas. Esta situaci6n ha permitido generar un
mercado muy competitivo, donde las empresas se ubican en el mercado
mundial sobre la base de la calidad de sus productos y a eficiencia de sus
procesos.

_ Enlos dltimos afios, se ha observado que las patentes pueden trans-
formarse en una barrera aduanera encubierta a la introduccién de una
nueva tecnologia en un pais determinado. Esto ha constituido el llamado
nacionalismo en el otorgamiento de las patentes que, a la larga, puede ser
un freno en las politicas de libre mercado. Este fenémeno se observa ya sea
en paises donde no existen cuerpos legales que protejan la propiedad
intelectual, o donde los procedimientos judiciales para hacer cumplir la ley
noson efectivos o simplemente donde la politica econémica local hace poco
atractivo a personas o instituciones el inicio de negocios en ese pais (Cook,
1989).

Las normas que regulan las patentes en biotecnologiason mas dificiles
de establecer que en las 4reas tradicionales de la actividad industrial. Esto,
en parte, se debe a que la biotecnologia es una actividad de desarrollo muy
reciente y que usa como herramienta fundamental, la manipulacién de la
informacién genética de seres vivos que, a su vez, es material bioldgico
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autorreplicativo. Este \iltimo aspecto plantea una serie de problemas éticos
delicados, que no es costumbre enfrentar, especialmente en los procedi-
mientos de fertilizacién humana asistida in vitro y en el controvertido,
proyecto del genoma humano (Leighton, 1990). '

La falta de definiciones sobre lo que se entiende como material
patentable y la ausencia de politicas mundiales sobre patentes en biotec-
nologia, ha conducido hacia vna situacién donde existe una gran diversidad
en las politicas de patentes a nivel nacional (Cook, 1989). )

Un trabajo realizado por Arthur Cook (1989) para estudiar el proble-
ma del nacionalismo en las patentes biotecnoldgicas en los paises pertene-
cientes a la Organizacién de Cooperacion y Desarrollo Econémico
(OECD), indicd que 7 paises —Canad4, Francia, Alemania, Italia, Japon,
Gran Bretaiia y Estados Unidos— dan cuenta de aproximadamente el 90%
de las solicitudes de patentes y obtienen cerca del 85% de las patentes
otorgadas en la OECD. Si estos datos (Tabla 1) se consideran como un
indicador de la capacidad de innovacién e invencidn, estos paises son los
lideres indiscutidos en biotecnologia.

En el afio 1987, Estados Unidos y Japdn, registraron el 30.46% y
23.41% respectivamente del total de las patentes aprobadas, lo que repre-
senta aproximadamente el 50% del total de patentes otorgadas.

Sin embargo, Jap6n rechaza un nimero mayor de solicitudes de
patentes que Estados Unidos. Esta situacion refleja, probablemente, una
politica nacionalista en el otorgamiento de las patentes y las autoridades de
Estados Unidos han lamentado que la Oficina de Patentes japonesa utilice,
como impedimento para la aprobacion de las patentes, la dificultad que
representa el idioma japonés para los occidentales.

Otro indicador de politicas nacionalistas en patentes es la proporcion
de las patentes otorgadas a residentes del mismo pais. Los datos obtenidos
en 1987 por Cook (1989) (Figuras 1 y 2) indican también un alto grado de
nacionalismo en JapSn donde casi el 90% de todas las patentes otorgadas
son presentadas por sus residentes. Canada e Italia presentan una politica
opuesta ya que sus residentes s6lo dan cuenta del 10% de las patentes
aprobadas. Paises como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos se
encuentran entre estos dos extremos. Sin embargo, en los dltimos afios, los
paises europeos muestran una tendencia que podria interpretarse como
nacionalismo en la aprobacién de las patentes. Esta tendencia podria tener
su origen en la Convencién de Patentes Europeas (EPC), de 1977, cuyas
recomendaciones y politicas hacen més atractivo para los no residentes
europeos enviar sus solicitudes directamente a la EPC en vez de los paises
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europeos, por las perspectivas que representaria el mercado comin euro-
peo en el futuro.

Como se ha mencionado anteriormente las trabas de tipo formal
tienen su origen en barreras legislativas y judiciales. Las barreras informales
pueden adoptar distintas formas, pero las mas frecuentes son la ausencia
de cuerpos legales que protejan efectivamente la propiedad intelectual o
simplemente la falta de voluntad para aplicar las leyes existentes sobre
propiedad intelectual. Todo esto se justifica bajo el supuesto que la legis-
lacién sobre propiedad intelectual o su aplicacién frenaria el desarrolio.
econémico o danaria la salud puablica al aumentar el valor de las drogas y
los productos de consumo en general.

Brasil, por ejemplo, no acepta la validez de las patentes en su territo-
rio. México, por otra parte, obliga a las compaiifas farmacéuticas a instalarse
en su pais y transferir a compaiias nacionales su tecnologia. Estas politicas
han desalentado a las compaiias multinacionales a operar :en‘México y
Brasil porque existe la posibilidad de que las ideas y los desarrollos tecno-
l6gicos sean copiados.

Se ha sostenido, por parte de los paises que practican diversas formas
de nacionalismo en el otorgamiento de las patentes o tienen barreras por
la tranferencia de tecnologia, que esta politica a largo plazo favoreceria la
invencién y creatividad cientifica. Sin embargo, la ausencia de una legisla-
cion adecuada para proteger la propiedad intelectual o la falta de compe-
titividad en el mercado interno, no ha fomentado —como se esperaba- el
desarrollo de nuevas tecnologias en esos paises, puesto que no hay garantias
de que la propiedad intelectual sea respetada. Esta situacion ha hecho que
la brecha que separa a los paises desarrollados con los en vias de desarrollo
sea cada dia més grande.

Conclusiones

Se puede concluir que una adecuada legislacién sobre propiedad
intelectual, lejos de frenar lacreacién en biotecnologia, es un incentivo para
que los inventores patenten sus descubrimientos, lo cual facilitaria alalarga
la transferencia de estos descubrimientos al sector productivo. El fortale-
cimiento del sector productivo, tanto en nuestro pais como cualquier otro
pais en vias de desarrollo, puede impulsar poderosamente el desarrollo de
la Educacién Superior al contribuir, por una parte, con nuevas formas de
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financiamiento provenientes de las patentes y, por otra parte, generando
un mercado ocupacional alternativo para las nuevas generaciones de estu-
diantes de pre-grado y de doctorado, qulenm al encontrar saturado el
sistema universitario estin emigrando a paises del hemisferio norte en
bisqueda de un mejor futuro profesional. Esta dramitica consecuencia
plantea con urgencia la necesidad que los paises del tercer mundo desarro-
llen nuevas tecnologias, que les permitan utilizar sus propios recursos
naturales para darles el méximo valor agregado posible, lo cual determina
que para estos paises sea prioritario el desarrollo de la ingenieria genética
y la bioingenieria (Monckeberg, 1988).

BIBLIOGRAFIA

Anon. (1983) Industrial property statistics (issues 1984-1987) World Intellectual
Property Organization.

Anon. (1983) 100 years protection of industrial property World Intellectual Pro-
perty Organization.

Becker, M. 1. y Barros, C. (1990). Informe sobre las actividades de biologia celular
en Iberoamérica. Documento presentado en la reunién PNUD-UNESCO
sobre "La biologia como instrumento de desarrollo para América Latina".

Choo Q.L., G.Kuo, A. Weiner, L. Overby, D. W. Bradley and M. Houghton. (1989)
Isolation of a CDNA clone derived from a bloodborne non A, non B viral
hepatitis genome. Science 244, 359-362.

Cohen-Boyer S. N., Chang, A. C. Y., Boyer H. W. and Helling R. B. (1973)
Construction of biologically functional bacterial plasmid in vitro PNAS 70,
3240-3244.

Cook, A. G. (1989). Patents and non-tariff trade barriers. TIBTECH, 7:258-267.

Kohler and Milstein (1975) Continuous cultures of fused cells secreting antibody
of pre-defined specificity. Nature 256, 495-497.

Leighton, F. (1990). Etica y Biologfa. Revista Universitaria N® 30 p4g. 47-52.

Manckeberg, F. (1988). La revolucitn de la Bioingenierfa. Editorial Mediterrineo.

Weisback and Burke (1990). Patens and technology tranfer. TIBTECH 8: 31-35.



_ Alfredo De loannes

TABLA 1

PATENTES EN LOS PAISES DE LA OECD

Pais Porcentaje de Porcentaje de
. Aplicaciones Otorgamientos

Australia 2.4 349
Austria 0.50 0.98
Bélgica 021 021
Canada 424 5.50
Dinamarca 0.84 039
Finlandia 0385 1.00

. Francia 27N ) 569
Alemania 6.00 o T8

... QGrecia 031 0.76
Islandia : 0.02 0.02
Irlanda 0.52 039

- Italia 437 432
~ "Japbn 49.09 2341
¥ Luxemburgo 0.05 0.15
Holanda 0.46 0.72
‘Nueva Zelandia 0.62 0.94
Noruega 0.80 ' 0.72
Portugal 034 0.65
Espaia 0.63 273
Suecia ) 0.76 1.77
Suiza -0.74 164
Turquia 013 .. . 0.12
Gran Bretaiia o 2442 4.90
Estados Unidos c- 18.64 30.46
Yugoslavia 036 0.28

Datos obtenidos de Anon (1983) y Anon (issues 1984-1987) por Cook (1989).
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REQUERIMIENTOS DE PROTECCION DE MODELOS
Y DEFINICIONES DE SOFTWARE

Jorge Elliott

Introduccion

El enfoque que se presenta intenta desagregar los niveles de creacién
que pueden darse en un producto derivado de un Programa o Sistema de
Soporte Computacional, que hoy se engloba bajo el concepto de "Soft-
ware". Se busca con ello facilitar la elaboracién de mecanismos efectivos y
razonables de proteccion de este tipo de obra intelectual, que estimulen su
creacién sin frenar su desarrollo por el monopolio indebido de conceptos
e ideas de caracter general o métodos de conocimiento piblico.

En Chile, el Proyecto de Ley actualmente en proceso de trarmtacmn
legislativa, define en su articulo primero:

"La protecién que la Leyde Propiedad Intelectual concede al software
se ha extendido y se extiende a las distintas etapas del proceso de su
elaboracidn, que tengan el cardcter de originalidad”.

Elinterés de este trabajo es el de interrogarse acercade dichas "etapas
del proceso de elaboracion” del software.

Nuestra conclusion es que resulta positivo que se reconozca la cate-
goria de creacidn intelectual en forma explicita, a lo que hemos denomina-
do Modelos y Definiciones. recomendando mecanismos simples, como la
edicién y eventual depdsito de los mismos, para que se haga efectiva su
proteccion.

I.- Situacion actual

Es bastante generalizado en la legislacion actual, considerar los siste-
mas computacionales, programas o productos de "software” como obras
protegidas por el Derecho de Autor y, en varios paises el concepto de
programa de computador se incorpora expresamente con un tipo de defi-
nicién que alude a un "conjunto de instrucciones. . ."
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Sn blen cl Derecho de, Autor puede ser una- herramlcnta eficaz, no
parece actualizada o no responde a la realidad vigente del "objeto” a
proteger.

Lalegislacion chilena menciona tangencialmente a los "soportes 16gi-
cos de ordenador”, sin definirlos en el articulo 76 de la Ley 17.336, modifi-
cada por la Ley 18.443 que fue publicada el 17 de octubre de 1985, a
propésito de la fijacion de los derechos de i inscripcién en el Registro de
Propiedad Intelectual.

Otras legislaciones en el exterior mencionan expresamente concep-
tos, tales como "Programa de Ordenador”, "Soporte Légico de Ordenador”
y "Documentacion Conexa"; en todo caso, fuertemente influidas por el
concepto tradicional de "programa".

II.- Evolucidn técnica. Aporte intelectual y forma de expresion

El desarrollo de las tecnologias y disciplinas que soportan el procesa-

miento de datos y, mds en general, la informdtica, han llevado a que la

programacxon tradicional —definida como el " generar conj juntos de instruc-

ciones en un lenguaje comprensible por la maquina para que ésta realice. -

una tarea especifica, a partir de una descripcién légica™, pierda cada vez

mis relevancia, frente al trabajo de plantear correctamente el problema y-;

diseiiar una solucién adecuada. .
La disposicién de Lenguajes . de Aphcacxon estandares y transporta-

bles, Sistemas Generadores de Apllcacxones, los llamados Lenguajes de - ...

Cuarta Generacidn, Sistemas Expertos, etc., asi como una mayor "cultura
computacxonal" por parte de los .usiiarios que exigen soluciones de mejor

mgemena mas adecuadas a sus requenmxentos flexibles, amistosas y segu-

ras, exige un cuidadoso planteamiento, enfoque y disefio, frente al proble-

ma que ha trasladado el mayor esfuerzo de construccién de un programa, ..

sistema o producto, de la programacion "manual” de antaiio a la definicién
y especificacién de hoy.

Esto implica que el mayor aporte intelectual que debe ser protegido; -

no es s6lo el Producto Final, conocido como Sistema o Programa y su
dcscnpcxon, sino también aquellos Productos Intermedios a nivel de con-

cepcidnyy disefio, que son los que insumen mas recursos y, por lo tanto, més . -

importantes desde el punto de vista de su autor.

!Informe sobre Reunién del Grupode Expertos sobre Aspectos de Derecho de Autorde 12 Pxoteccwén

de Programas de Ordenador y Soportes Logicos - UNESCO/OMPI-GINEBRA 25.2/1.3.85.

Wb
e
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Cabe considerar que el Programa de Computador es una de las
posibles formas de expresién a las que se hace referencia como "soporte
l6gico” y que se engloban bajo el término de "software”. Hoy, un experto
puede "programar” un sistema de informacién relativamente complejo en
una semana, a partir de un modelo y especificaciones l6gicas cuya estruc-
turacion requirié varios meses/hombre. Es necesario destacar que, en el
caso mencionado, la programacion es realizada por el computador por
medio de otro programa.

No puede escapar a nuestra atencién que los conceptos y elementos
fundamentales de un programa son muy faciles de copiar por estar a la vista,
en la interaccién con el usuario del sistema y sus manuales de uso.

En consecuencia, es necesario establecer un mecanismo que permita
distinguir las etapas (productos intermedios) de un programa-producto
computacional, reconociendo como fruto de ellas Obras Intelectuales
Separadas, en que la siguiente se basa en la anterior y que requieren de un
instrumento legal de proteccion.

Es positivo que la Ley vigento no limite la proteccién a una forma de
expresion de la creacién intelectual, cuando en su articulo primero sefiala:

"La presente Ley protege los derechos que, por el sélo hecho de la
creacion de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los
dominios ... cualquiera que sea su forma de expresién..."

En razén de lo anterior, cabe proteger de acuerdo al espiritu y letra
de la legislacion del Derecho de Autor, los resultados de las etapas inter-
medias, que van desde la concepcién de un programa hasta la especificacién
detallada que da fruto al programa.

I11.- Etapas en el proceso de elaboracién de un producto

(Programa)

En una fructifera discusién?, naci6 la idea de presentar estas etapas u
obras intermedias a un nivel conceptual, y posteriormente discutir cudles
de ellas eran "protegibles” en términos generales, més alla de las actuales
contingencias técnicas. De esta forma se evita establecer una secuencia de
etapas o productos intermedios referidos a los usos y costumbres actuales
o previstos en el ambiente informatico, tomando en consideracién el hecho
de que una ley debe regular el comportamiento de las personas por perio-

2E| autor desea reconocer aqui las ideas discutidas con don Diego Valdés.
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dos relativamente largos. En todo caso, los aspectos discutidos bien pueden
aplicarse a otros campos.

Un producto de programacion, o soporte 16gico de computador, se
genera de acuerdo a la siguiente secuencia:

IDEA -<vevn-- ~MCDELO ---ccvec--- DEFINICION - ----PRODUCTO

A continuacidn se discuten estas etapas de creacion intelectual, ilus-
trando el posible "contenido” o "resultado” de cada una con un ejemplo
referido a los programas de las planillas electrénicas.

1. Idea

La Idea se considera como "concepto bdsico” o "enfoque de la solu-
cién", en cuanto a las herramientas (conocidas) a utilizar o pasos metodo-
l6gicos generales a seguir.

Comprende las cualidades o atributos de un producto, sean o no
condicionados por el requerimiento a solucionar o enfoque de solucién
utilizado.

" La Idea se define como™:

- Simple conocimiento de una cosa.

~ Imagen o representacidn (mental) remanente de un objeto per-

cibido.

~ Conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones

de nuestro entendimiento.

— Intencién de hacer una cosa.

- Plan y disposicién que se ordena en la fantasia para la formacion

de una obra.

- "Concepto”, opinion o juicio formado de una cosa.

En nuestra discusion, no es una creacién intelectual. Es, més bien una
percepcidny, cuando mas, una asociacién de otros conceptos de uso comin,
de modo que cualquier persona ante ese requerimiento, puede llegar a
similar enfoque o definicién. Por lo tanto, no seria protegible.

Lo anterior sevalida con el ejemplo de una Planilla Electrénica, donde
las ideas bésicas tienen cierta espontaneidad, siempre que se plantee el
mismo problema. Ellas son:

-~ Requerimiento de Apoyo Computacional a tareas de formulacién

de presupuestos, modelos de serie de tiempos y manipulaciones
de datos comunes.

3Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola.
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- Hoja de cilculo electrdnica en un computador de escritorio.

~ Manejo real analogo al de una planilla a mano.

~ Amistosa, facil de usar, utilizacién de coordenadas para ubicarse.
- Rapida, debe operar "en memoria“.

~ Capaz de recalcular con cada dato ingresado.

~ Facilidades adicionales, respaldo, etc.

2. Modelo

El concepto de Modelo se utiliza como una combinacidn especificay
ordenada de elementos, técnicas, algoritmos, formas de comunicacin y
relaciones entre ellos, a partir de cuyo desarrollo se puede solucionar un
problema determinado de una manera concreta. Es una representacion
tedrica de una realidad prictica.

Un Modelo, para ser protegido debera ser original y cumplir las
siguientes condiciones:

~ Ser inédito.

— Nodebe corresponder a una combinacidn de herramientas de uso

o ensefianza comin, de modo que sea altamente improbable que
dos personas diferentes, enfrentadas al mismo problema planteen
_ Modelos Similares.

Un Modelo se define como*: "ejemplar o forma que uno se propone
y sigue en la ejecucién de una obra”.

Estando frente a una creacién intelectual, que corresponde al boceto
de un diseiio, éste debe protegerse. El Modelo es definitivamente el aporte
intelectual mas importante del ciclo que se ha discutido.

En el caso de la planilla electrénica como ejemplo, la concepcién del
Modelo corresponde a un sofisticado desarrollo de ingenieria, que incluye:

- Diseno de matriz dindmica en memoria para datos, con matriz

"sombra" para férmulas.

~ Forma de direccionamiento (fila, columna).

- Sintaxis de expresién de férmulas del usuario.

- Sintaxis de representacion de coordenadas internas y datos en

memoria y disco. "

- Facilidades y comandos especificos.

~ Método de optimizacién de célculos.

- Manejo de "ventanas” dindmicas.

— Forma de conexidn con otras funciones y programas.
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3. Definiciones

Elconcepto Definicién se utiliza como el conjunto de especificaciones
l6gicas en detalle que permiten por si mismas o expresadas total o parcial-
mente en un programa o producto computacional, dar solucién a un
problema concreto.

Debe cumplir, a su nivel, con las mismas restricciones de originalidad
de un modelo.

Es importante que una definicién incluso por si misma, es decir sin la
concurrencia obligada de un computador, pueda solucionar un problema.
Ello significa que un algoritmo original, utilizado manualmente o con una
méquina de calcular o con un computador, tendria la caractensnca de

"soporte aplicable a un computador™

Con el término Definicién se alude a>: "proposicién que expone con
claridad y exactitud caracteres genéricos y diferenciales de una cosa mate-
rial o inmaterial”. Asimismo, se define Especificacion como: "accién o
efecto de caracterizar y distinguir una especie de otra”.

En todo caso, se trata también de una "obra del intelecto”.

La Definicién para el ejemplo utilizado, comprendera especificacio-
nes técnicas del producto, sus facilidades y opciones, forma de presenta-
cién, lenguaje de expresion de formulas, formatos internos de datos,
divisién de componentes, nomenclatura, lenguaje de comandos, uso de
teclas, presentacion de resultados, etc.

4.  Producto

El término Producte se utiliza para referirse a la Obra Final, habi-
tualmente comercializable, cuyo objeto es resolver un problema o prestar
un servicio, que puede estar total o parcialmente compuesto de:

-~ Programas computacionales.

— Descripciones internas y de utilizacion.

- Procedimientos.

~ Algoritmos.

-~ Sustentaciones tedricas.

-~ Métodos de validacion de resultados.

- Otros.

Stbid,
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~ Todos o parte de ellos son materializados en medios fisicos: circuitos
de estado s6lido, medios magnéticos, impresos, visuales, auditivos, digitales
o cualquier otro. _

Un Producto se define como®: "cosa producida” y, a la vez, Producir
es definido como: "engendrar, procrear, criar. Dicese propiamente de las
obras de la naturaleza y, por extension, de las del entendimiento”.

Por otra parte, una Obra se define como: "cualquier produccién del
entendimiento..., en particular la que es de alguna importancia”.

Es usualmente este concepto el que se adscribe al Derecho de Autor
como obra literaria, y que desea ampliarse.

En el mismo ejemplo de la Planilla Electrénica, el Producto compren-
de los programas fisicos, sus manuales de uso y su descripcion. Ellos son
bastante conocidos, entre otros:

- VISICALC

- SUPERCALC

~ MULTIPLAN

- LOTUS123

SIbid.
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LA PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE

oESTAMOS PROTEGIENDO

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS

DESPLAZAN EL ESFUERZO HACIA EL
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y
DISENO DE LA SOLUCION.

LA GENERACIONDE . . . ." CONJUNTO
DE INSTRUCCIONES . . . . “ ES AHORA
AUTOMATICA A PARTIR DE DISENOS,
GRAFICOS Y LISTAS ..

ES NECESARIO PROTEGER LAS INSTANCIAS
INTERMEDIAS Y MAS VALIOSAS DE CREACION
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SITUACION DE LA PROTECCION
EN LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS

José Manuel Cousifio

Introduccion

Para comprender la necesidad de dar proteccion juridica correcta e
integral a las nuevas tecnologias farmacéuticas, es necesario conocer algo
sobre la investigacion y desarrollo de nuevas moléculas de interés farmaco-
l6gico. Una vez analizada la situacién mundial, se expondr4 la situacién de
Chile. Finalmente, se indicardn las ventajas, que a mi juicio, traerd la
inclusién de los productos farmacéuticos en la nueva Ley de Propiedad
Industrial.

I.- Lainvestigacion y el desarrollo de nuevas moléculas
de interés farmacolédgico en el mundo

En primer término, cabe sefalar las caracteristicas de la-investigacién
y el desarrollo en este campo, el cual se encuentra concentrado en paises
con leyes de Propiedad Industrial efectivas. Esta caracteristica ha marcado
la diferencia entre los paises cuyas industrias-han dominado el mercado y
los otros paises, que han condenado a sus industriales a la dependencia.
Curiosamente, estos iltimos, acostumbrados a una tarea de adquisicion de
drogas de compaiifas copiadoras, han sido contrarios a la inclusién de los
productos farmacéuticos en una Ley de Propiedad Industrial. .. .

Otra caracteristica es el predominio de las empresas privadas en estas
tareas, al menos en los Gltimos 50 afios. La investigacidn es de alta inversi6n,
elevada complejidad, multxdnscxplmana, extensa en el tiempo y de inciertos
resultados, 1o que conlleva un alto riesgo de la inversion.

Personas que han enfrentado estos desafios, han sido las responsables
de que entre 1940 y 1975, se descubrieran 971 monodrogas, que dieron el
auge a la farmacologfa moderna. Entre 1985y 1989 se descubren 86 nuevas



José Manuel Cousifio . 104

moléculas. En este periodo, el nimero de moléculas es de 17 por aiio,
contra 27 promedio anual del periodo antes sefialado.

En 1956, se invirtieron 100 millones de délares y se descubrieron 40
drogas nuevas, a un costo promedio de 2.5 millones de délares por droga.
En 1977 se invierten 1.300 millones de délares y se descubren 17 drogas
nuevas, siendo el costo de 76-millones de ddlares por droga.

El gasto estimado para 1990 en Investigacion y Desarrollo, es de 4.600
millones de délares, esperéndose un nimero no superior a8 drogas nuevas.
Aqui inciden fuertemente las inversiones de no menos de seis Compamas
en busca de la vacuna contra el SIDA.

La conclusién obvia es que la investigacién y el desarrollo de nuevas
moléculas de interés farmacoldgico, es cada vez mds costosa y menos
productiva.

Se agrega a esto, un elemento atn no valorado y que se estima podria
racionalizar el gasto. Se trata del agotamiento del método tradicional de
investigacidny desarrollo, basado en el "Mass Screening”. El testeo de miles
de moléculas para obtener unas pocas es cada vez menos eficaz. Surge el
diseno racional de drogas y la biotecnologia. Identificada la causa de la
enfermedad, por ejemplo, el déficit de una proteina, el método es repro-
ducir el compuesto faltante, tal como se da en su estado natural. Las
compaiias farmacéuticas mas calificadas ya han dividido su organizacién
de Investigacién y Desarrollo, en 4dreas patoldgico-terapéuticas. Surgen asi
las dreas cardiovasculares, musculoesqueléticas, infectivas, etc.

II.- La situacién de Chile

El Decreto con Fuerza de Ley N°958 de 1931, discrimind a los
productos farmacéuticos. En su articulado se excluyé a los productos
farmacéuticos de la proteccion juridica. Esta exclusién parecié basarse en
consideraciones sociales, pero el hecho de que en la época la mayor parte
de los productos farmacéuticos fueran elaborados extemporaneamente en
las farmacias como férmulas magistrales, hizo fuerza para excluirlos de la
proteccién juridica.

La revolucién industrial produce un cambio en el sector farmacéutico.
Nace la industria farmacéutica de investigacion, con un fuerte impulso
social, basado en la necesidad de abastecer a una poblacion cada vez mayor
y més consciente de sus posibilidades de acceso a la salud y por ende a los
medicamentos.
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Con los éxitos de la industria farmacéutica de investigacién, que
extiende sus ventas a todo el mundo, surge su poderio econémico y la
posibilidad de reinversion en nuevos productos. Nacen también compaiiias
expertas en espionaje industrial, loque les permite copiar y sintetizar drogas
ya inventadas, por métodos de sintesis iguales, similares o diferentes.

Este fenémeno y otros conducen a que los paises legislen sobre la
propiedad legal de los inventos.

A Chile llegan productos originales, importados terminados o fabri-
cados localmente con drogas originales, por las filiales de las Compaiifas
transnacionales de investigacién. Poco después, nace con fuerza la indus-
tria, denominada nacional, que abastece al mercado chileno mediante dos
mecanismos. El primero, en virtud de contratos de licencia, con compaiiias
de investigacion no instaladas en el pais. El segundo, simplemente adqui-
riendo drogas copiadas, a compaiiias transnacionales expertas en el espio-
naje industrial y la copia. Este segundo mecanismo, lamentablemente, se
generaliza a tal extremo que muchas drogas originales, quedan fuera del
mercado. Una revisién de los nombres genéricos de las 10 monodrogas més
vendidas en 1989, nos indica que de las 10, s6lo 5 originales existen en el
mercado. El niimero de copias es excesivo, registrindose un promedio de
9 copias por cada monodroga, entre los 10 genéricos mas vendidos.

El excesivo nimero de copias en el mercado, no se traduce en
beneficios. Pricticamente, es una saturacién que ejerce una inadecuada
presién sobre el Cuerpo Médico, al promover cada compailia su monodro-
ga.

A nivel de farmacias, la presion comercial induce al cambio de recetas.
A todo esto se une la cada vez més acentuada apreciacién de que la calidad
no es homogénea. Estudios de biodisponibilidad comparada, dan cuenta
con frecuencia de diferencias significativas en el comportamiento clinico
de drogas que presentan similitud quimica, pero no terapéutica. Los diver-
sos stocks en los distintos laboratorios y en toda la red de distribucién, son
un despilfarro de divisas, que aunque insignificante, dado el precio de los
productos y el tamafio de nuestro mercado, es un hecho digno de conside-
rar.

El dnico beneficio que puede esgrimirse para justificar esta prolifera-
cién de copias es la libre competencia. Sin embargo, las diferencias de
calidad no hacen posible, ni aceptable, comparacion alguna sobre la base
de precios.

Ahora bien, toda esta situacién opera hasta este momento. No existe
proteccién juridica al producto farmacéutico. La Ley dictada por el gobier-
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no anterior, en sus postnmenas mcluyo alos productos farmaoeutmos y
otorgd facultades para revisar y modxﬁcar la Ley de 1931, al nuevo Gobier-
no ya electo.

El Gobierno del Presidente Aylwin, después de estudiar la situacion
en sus aspectos juridicos y en sus implicancias internacionales, tomé la
decisién de enviar al Parlamento un proyecto de Ley bastante completo,
que pretende derogar la Ley de 1931 y 1a de 1989.

El mensaje del Ejecutivo al Parlamento, incluye también la proteccién
juridica al producto farmacéutico. Puede sostenerse, que si fuerzas politicas
de posiciones tan diferentes decidieron terminar con la discriminaci6n de
1931 en contra de los productos farmacéuticos, el asunto no es un problema
de los Gobiernos. Es una decisién del Estado de Chile. Mis aiin, todo hace
suponer que el Parlamento despachard favorablemente el proyecto del
Gobiernoy Chile tendré finalmente una nueva Ley de Propiedad Industrial.
La nueva Ley dard proteccidn juridica patentaria por 15 afios al producto
farmacéutico; protege ademas marcas, modelos de utilidad y disefios indus-
triales. Contempla licencias no voluntarias, entregadas al control de la
Comisién Antimonopolios, en casos de abusos a los derechos que la Ley
otorga. No contempla la expropiacién y queda fuera el denominado "pipe-
line", o efecto retroactivo de la Ley. La Ley entra en vigencia con su
publicacién en el Diario Oficial, y operativamente con la publicacion del
reglamento. .

II.- Ventajas de la inclusién de los productos farmacéuticos
en la proteccion de patentes de la nueva Ley de Propiedad
Industrial

Mediante esta Ley se producirdn una serie de modernizaciones de
beneficio general, tales como:

a) Impulso a la inversién en investigacién y desarrollo y en la
obtencién de nuevas tecnologias. Esto significa fomento a la creativi-
dad y término del desprecio al talento creador.

b) Insercién del pais en el marco internacional de la propiedad
industrial.

¢) Ingreso més ripido al pais de los nuevos y modernos medica-
mentos que se descubran.
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d) Elprecio de los medicamentos sera menor sin la amenaza de la
copia. Serd también inversamente proporcional al lapso de proteccién
otorgado por la patente. Connotacién social, en términos de acceso
de la poblacién a los medicamentos, que tienen real importancia.

e) La calidad del standard patentado a su vencimiento deja una
huella que obliga al imitador a ofrecer un alto standard de calidad, al
término de la vigencia de la patente.

f)  Fortalecimiento de una industria nacional innovadora, capazno
solo de invertir en investigacion y desarrollo, sino de usar inteligen-
temente la tecnologia transferida, al vencimiento de la proteccién de
las patentes.

g) Serompe ladesconfianza hacia el industrial nacional. Empresas
extranjeras firmarian con confianza contratos de licencia, € incluso de
transferencia tecnolégica, con industriales chilenos.

h) Impacto favorable en el empleo, debido a la inversidn, a la
investigacion, a la adaptacién y la innovacién de la tecnologia trans-

ferida.
i)  Fortalecimiento de actividades de co-marketing entre empre-
sas.

i) No se registrard, bajo ninguna razén, quiebre de la industria
nacional, ni desempleo, ni aumentos de precios, ni monopolios, ni
desabastecimiento. Habra adecuaciones.

k) Sefortalecerd la capacidad exportadora de medicamentos hacia
paises de menor desarrollo relativo.

1)  Sepone fin a la fatalidad de la discriminacién, que condend a la
industria nacional a una dependencia por mas de 60 aiios. La causa
de la dependencia tecnoldgica del sector farmacéutico, ha sido en
gran medida la Ley de 1931.

m) Serd posible realizar en Chile investigaci6n de sintesis e inves-
tigacion clinica, original nacional o subcontratada con empresas in-
ternacionales.

n) Se registrard un estimulo al investigador universitario, bajo el
concepto, incluido en la nueva Ley, de "invencién de servicio".

Todos estos aspectos abren un verdadero mercado de oportunidades
al conocimiento y al talento, el cual puede ser adquirido y explotado
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legalmente. Lo que la Ley impedira en el futuro, seré el aprovechamiento
por parte de qui€nes, sin invertir recursos, saquen ventajas gratuitamente
del conocimiento generado por otros.

Ciertamente, 1a inclusién de la proteccién de patentes al producto
farmacéutico en la nueva Ley, dard un impulso al sector. Todos deberdn
reformular sus objetivos y estrategias futuras. Los industriales nacionales y
extranjeros; las Universidades, particularmente sus Facultades de Quimica
y Farmacia y Medicina; los estudios juridicos y el Gobierno a través del
Ministerio de Economia, deberin en conjunto, trabajar en un nuevo marco,
mas creativo y ventajoso para el pais y el bien comun.



CAPITULO IIT

LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
EN EL MARCO DEL COMERCIO EXTERIOR
Y LAS INVERSIONES






NORMAS SOBRE CONTRATOS DE REGALIAS
' Y ASISTENCIA TECNICA EN CHILE

Guillermo Jorquera

Introduccidén

La Ley Orgénica Constitucional del Banco Central de Chile (Ley
N°18.480, D. 0. del 10.10.1989) en su Articulo 42, establece que este
organismo podrd disponer, mediante acuerdo fundado, adoptado por la
mayoria del total de los miembros del Consejo, que los pagos en moneda
extranjera de las regalias y asistencias técnicas, entre otras operaciones, se
realicen exclusivamente en el mercado cambiario formal (MCF), enten-
diéndose para los efectos de esta Ley, aquél coostituido por las empresas
bancarias.

I.- Regalias o Royalties

Las personas residentes en el pais no estaran obligadas a liquidar a
moneda corriente nacional las divisas que adquieran en el MCF, con el
objeto de pagar a personas domiciliadas en el extranjero, el valor de las
regalias o asistencias técnicas que convengan, siempre que se cumpla con
los requisitos y condiciones establecidos en el Capitulo XVI del Titulo I del
Compendio de Normas de Cambios Internacionales.

1. Regalia o Royalty

Corresponde al monto que deba pagarse por el derecho a utilizar o
explotar:

a) Una "Marca Comercial", denominacién que comprende todo

signo especial o caracteristica que sirva para distinguir los productos

de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cual-

quiera. :
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b) Una "Patente de Invencién". Es decir, todo producto o proce-
dimiento nuevo no existente con anterioridad en el "estado de la
técnica", definido y 1til para uso industrial, técnico o cientifico.

¢) Un"Modelo Industrial", concepto que comprende a todo objeto
o utensilio de uso industrial, comercial o doméstico que pueda servir
de tipo para la reproduccién o fabricacion de otros y que se diferencie
de sus similares sea por su forma, configuracién u ornamentacién
distinta que le confiere cierto carcter de novedad, sea por uno o mas
efectos exteriores que le den una fisonomia propia y nueva.

d) Una Modalidad de Trabajo o Férmulas Especiales de fabrica-
cién de un producto (Ej.: know-how); y

€) Una"Obra Literaria, Cientifica, Musical o Artistica". Esto es, la

reproduccidn, representacion, uso, difusién, adaptacidn o ejecucion,

en forma tangible, de producciones de carécter intelectual, incluidos
los programas computacionales de instruccidn (software) grabados en
un medio magnético tales como disco, cinta o diskette.

Las personas residentes en el pais que deseen efectuar el pago de las
regalias anteriormente indicadas, con divisas adquiridas en el MCF excep-
tuadas de la obligacion de liquidacién, deberan haber obtenido previamen-
te, de la Gerencia de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile,
la autorizacién del Convenio en que conste la obligacién correspondiente.

Para los efectos anteriores, se deberd presentar a dicha Gerencia una
solicitud que contenga, a lo menos, los antecedentes y documentos que se
sealan, en el Anexo N°1y aquéllos otros que se estime necesarios para el
anilisis de la respectiva solicitud.

Una vez autorizada la pertinente solicitud que determinara las con-
diciones en que se otorga la mencionada excepcion de liquidacidn, los
peticionarios autorizados, deberdn realizar el pago correspondiente, a
través del MCF, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, segin
el caso (concepto) en el cédigo 25.12.24 "regalias” de los Capitulos IV y XI
del Titulo I de este Compendio, respectivamente.

2. Asistencia Técnica

Se entendera por Asistencia Técnica la prestacion de servicios profe-
sionales 0 técnicos, como asimismo, la que se proporcione por intermedio
de estudios internados al pais en forma documentada.
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Las personas residentes en el pais que deseen efectuar el pago de una
Asistencia Técnica anteriormente indicada, con divisas adquiridas en el
MCF exceptuadas de la obligacién de liquidacién, deberin haber obtenido
previamente, de la Gerencia de Cambios Internacionales del Banco Central
de Chile, la autorizacién del Convenio en que conste la obligacién corres-
pondiente.

Para los efectos anteriores, se debera presentar a dicha Gerencia una
solicitud que contenga, a lo menos, los antecedentes y documentos que se
sefalan en el Anexo N°2y aquéllos otros que se estimen necesarios para
el analisis de la respectiva solicitud.

Una vez autorizada la pertinente solicitud, que determinar4 las con-
diciones en que se otorga la mencionada excepcién de liquidacién, los
peticionarios deberan realizar el pago correspondiente, a través del MCF,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el cédigo 25.26.03,
concepto 015 "derechos por Asistencia Técnica de Organizacién, Servicio
de Montaje y/o Puesta en Marcha" de los Capitulos IV y XI del Titulo I del
Compendio de Normas de Cambios Internacionales.

En el evento que en la Regalia o la Asistencia Técnica se haya
estipulado que el pago de la obligacién correspondiente se debe efectuar
en una sola cuota, los interesados podréin requerir de la Gerencia aludida,
la respectiva autorizacion mediante el envio, a través de una empresa
bancaria o casa de cambios del Mercado Cambiario Formal interviniente
en la operacién de una "Solicitud para adquirir divisas en el MCF no afectas
a la obligacidn de liquidacién” adjuntando, a lo menos, los antecedentes y
documentos que se sefialan en los Anexos 1 0 2, segun sea el caso.

La Gerencia de Cambios Internacionales podrd, para resolver acerca
de las solicitudes requerir las informaciones o antecedentes que estime
necesarios y estard facultada para aceptarlas o rechazarlas, sin expresion
de causa.

Las personas que hayan sido autorizadas para acogerse a las disposi-
ciones de este Capitulo deberan contar con los antecedentes o registros
necesarios para la adecuada fiscalizacién, por el Banco Central de Chile,
de las operaciones que a su amparo realicen. El Banco Central de Chile
podri solicitar, en cualquier momento y hasta después de 2 afios, contados
desde el plazo de vigencia de la respectiva autorizacion, la presentacién de
tales antecedentes o registros o las declaraciones que estime convenientes
para cumplir con tal fiscalizaci6n, los cuales deberan proporcionarse dentro
del plazo que al efecto se determine.
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SANTIAGO

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSCRIPCION
DE CONTRATOS DE REGALIAS

Licenciado: A fin de agilizar la tramitacién de su Solicitud de Regalia, agradeceré a

usted cedirse a la siguiente pauta:

1. Prescntar Solicitud de Inscripcién de Regalias, cscrita a miquina, sin enmendaduras,
con toda la informacién que se solicita, en los casilleros y/o espacios pertinentes; enla
Oficina de Partes de este Banco.

2. Adjuntar los documentos y certificados que a continuacién se detalla, signiendo las
instrucciones que se indica en cada caso:

2.1. Contrato de Licencia Legalizado y Protocolizado. Segin normas vigentes, esto
significa que: a} s¢ otorga en Notaria del pais extranjero, b) la firma del Notario
certificada por oficial extranjero, ¢) la firma de este oficial es certificada por ¢l Cénsul
de Chile en el paifs respectivo, d) el Ministerio de Relaciones Exteriores certifica la
firma del referido Cénsul, ¢) incorporado en €l Protocolo de una Notaria chilena.
Los contratos celebrados en idioma extranjero, deberdn ser presentados con
copias traducidas oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
2.2. Declaraci6n Jurada sobre Relacién Patrimonial entre las partes con el desglose
de la estructura de capital, autentificada ante Notario (socios con su respectivo
aporte).
23. Certificado de Registro de Propiedad Industrial o Intelectual, el que debe indicar:
~ Producto afecto y/o derecho industrial/intelectual.

~ Plazo de validez de la inscripcion.

- Indiviclualizaci6n de la persona naturalfjuridica dueiia de la Propiedad
que carresponda,

2.4. Antecedentes Contables, de la empresa licenciada.

Memorias de los Gltimos dus ejercicios de 1a empresa (Afios
con sus respectivos estados finales contables, o en su defecto, Balance y Estados de
Resultados, clasificados con las notas correspondientes, clasificados como Sociedad
Anb6nima Abierta.

~ Declaracién Impuesto a la Renta; la idltima (Afio ).

— Proyeccién de las ventas globales de la empresa y de las ventas afectas a
regalias, en moneda nacional, para un periodo de cinco afios, indicando
los supuestos considerados.

2.5. Escritura de Constitucién de la Sociedad.

PARA LA RENOVACION DE SU LICENCIA, USTED DEBERA ADJUNTAR TODA LA DOCUMEN-
TACIONSOLICITADA, A EXCEPCION DEL PUNTO 2.1 STEL CONTRATO PERMANECE VIGENTE
ENTODA_S SUS PARTES Y PUNTO 2.3 ST LOS CERTIFICADOS ESTAN VIGENTES (CADUCAN A
LOS 10 ANOS).

ADICIONALMENTE USTED PODRA ANEXAR LOS DATOS Y DOCUMENTACION QUE ESTIME
CONVENIENTE PARA FUNDAMENTAR SU PETICION O RENOVACION DE LA REGALIA.

DEPARTAMENTO DE CAMBIOS
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SECCION CAMBIOS

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE CONTRATOS DE REGALIAS

(e e o ) wewooe (T

r f.  IDENTIFICACION DEL SOUICITANTE:
t  NOMBAE O RAZON SOCIAL:

o CILITTTILLL]

7 IR H - CALLEY L

QFICINA _______ TELEX/CABLES TELEFO!

3. GIRO OF LA EMPRESA:

a SENTARTE LEQAL

APFLLIOO PATERNO APELLIOO MATERND

me (LTTITTTHLL

S DECLARACION JUNADA: DECLARAMOS BAJD JURAMENTO QUE LOT DATOS CONSIGNADOS EN ESTA BOLICITUD Y EN LA DOCUMEN-
TACION OUE SE ADJUNTA, REFLEJAN FIELMENTE LOS NEGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA. LOS GUE DECLARAMOS CUMPLEN
COM LAS NOHMAS DE CAMBIOS IHTERNACIONALES OFL SANCO CENTNAL DE CHILE, LAS QUE CONOCESOS ¥ ACEPTANDS, ASU-
MIENDO L AS NESPONIABILIOADES QUE 3€ DEMIVEN DT €S1A DECLANACTON ¥ DF DICHAS NORMAS,

NOMERES

FINMA DEL REPASIENTANIE LECAL

. DATOS OEL LICENCIADOR:
t NOMBNRE O AAZON SOCIAL:

" EENENERERER

2 IN: CALLE L - OF.

CHIDAD PALS TELEX/CABLES

FELEFONOS - OINECCION POSTAL

3 GINOOE LA EMPRESA:

4. REFNESENTANTE E8 CHILE:

e LTTTTTITTT

3. DIRECCION REPRESENTANTE: CALLE »

oEr10./0F TELEFGNO CASILLA
L J
— TN

L. RELACION PATRIMONIAL SOLICITANTE / LICENCIADOR: & D nO D

SE ADSUNTA: — DECLARACION JURADA ANTE NOTARIO
~ ESTIUCTURA OF CAPITAL (S EXISTE RELACION PATRIMONIALY

Faten, 001



( V. ANTECEODENTES DEL CONTRATO:

1. YIFOD OF REGALIA: INDUSTRIAL D : INTELECTUAL [j : SOF TWARE D : PELICULA E]

2. LA LICENCIA CONSISTE €N

3. JUSTIFICACION DEL COMTRAYO:

4, DEsDY l [l 1 [ l l HASTA m RENOVAILE: l'D NO []

CONDICIONES DE AENOVACION:

8 TERRYTORLD: SOLO CHILE D CHILE ¥ PAISES TJUE SERALA D

8. FEAMITE EXPORTACION: NOD R L] D CONDICIONES PARA EXPORTACION:

2. PROPIEDAD CERTIEICADA: INDUSTRIAL D INTELECTUAL D INSCRITA EN
H

REQIITRO NACIONAL DE N* INSCRIPCION A NOMBAE DE PLAZO VIOENCIA

8 ALUALIA CONVENIOA-

8t % BAUTO SOBAE LAS VENTAS NETAS OF LOS PRODUCTOS AFECTOS A AEQALIAS, ELASORADAS ¥N CHILE,
B2, SOFTYWARE ! FELICULA r MONTO

8.1, PLAZOUE LIOUIBACICH :  MENSUAL [,] BIMENS, D TAIMEST, D SEMEST, D ANUAL D
8.4, IMPUESTO ADICIONAL: TASA A DEOUCIR -

B%. ESTIMACION ANUAL O LA REGALIA, PANA LOS AROS GUE INDICA;

1* 3 10 ]
19 ] " ]
w 13
BE ADJINTA FROYECCION OF VENTAS, EN $_ FANA LOS PROKIMOS _____ AROS.
8.8, MONEDA A REMESAR : €o0IgD D

9. PRODUCTOS O SERVICIOS iNVOLUCRADOS EN ESTA REGALIA:

(ST ADJUNYA ANEXD DF . PAGINAS FARA EHUMENAN OTADS PRODUCTOS APECTOR A E0TA REGALIA)

V. USO EXCLUSIVO BANCO CENTRAL:




BANCO CENTRAL DE CIILE .
. Titulo I
SA NT1AGO Capitulo XvI

Se debe sdjuntar:

Anexo H* 2 - 1

ANEXQ H® 2

SOLICITUD PARA OPERAR EN CAMBIOS INTERNACIONALES DAJO EL CONHCEPTO DE
“ASISTENCIA TECHICA"

fechat de 19

NOMBRE DEL SOLICITANTE

RUT

DIRECCION

TELEFORO

CIUDAD

GIRO DE LA EMPRESA

HOMBRE DC LA PERSONA HATURAL O JURIDICA OTORGANTE DE LA ASESORIA

DIRECCION

PAIS 7 CIUDAD

GIRO DE LA EMPRESA

OBJETIVO DE LA ASESORIA (carts explieativa)

DURACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

FORMA EN QUE SE PRESTARA LA ASISTENCIA TECHICA
(& través de documentos y/o de profesionales calificados)

MONTO ACORDADD CONTRACTUALMENIE POR LA PRESTACIOH DE LA ASESORIA

Hombre y Flrms
Representante Legal
EMPRESA HACIORAL

Contratc de Asistencia Técnlea suscrito entre las partes
y debldamente legalizedo, con su traduccidn sl castellano

cuando corresponds.

Acuerdo N® 85-22-901220 {Circular B* 82)
0160z '






LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN ESTADOS UNIDOS: MECANISMOS DE
NEGOCIACIONES Y REPRESALIAS

Duncan H. Cameron

Introduccion

La Corporacién Financiera Internacional, parte del Banco Mundial,
considera en la actualidad a Chile entre los paises en desarrollo, uno de los
més atractivos para desarrollar proyectos de inversion extranjera. Cierta-
mente en Estados Unidos la comunidad econ6mica también considera a
Chile como un buen lugar para hacer negocios e invertir.

Asi como las perspectivas para el comercio y negocios entre los
Estados Unidos y Chile aparecen promisorias en el futuro, existen también
varios potenciales problemas. Quisiera hacer referencia a uno de estos
problemas: la Seccién 337 de la Ley de Aranceles de 1930, en su versién
actual. Esta disposicidn del derecho de comercio exterior norteamericano,
cuyo objeto es proteger la propiedad intelectual de los Estados Unidos, es
uno de los mecanismos reguladores y sancionadores mas complejos con-
templados en el Derecho Norteamericano sobre comercio exterior.

El presente articulo se concentrara en la Seccion 337. Existen, sin
embargo, otras disposiciones en la legislacién de comercio exterior de los
Estados Unidos en relacién con la propiedad intelectual. Se trata, en
particular de la Seccién 301 de la Ley de Comercio Exterior, que ordena a
la Comisi6n iniciar acciones a fin de mejorar la proteccién de los derechos
de propiedad intelectual de titulares norteamericanos.

I- LaSeccién337dela Ley de Comercio Exterior

El ambito de la Seccidn 337 es amplio. Sus normas rigen la importa-
cién dentro de los Estados Unidos, la venta para importacién dentro de los
Estados Unidos y las ventas dentro del pais tras la importacién de articulos
que infringen patentes y marcas vigentes en los Estados Unidos. La ley
regula también mecanismos injustos de competencia y actos injustos come-
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tidos en la importacién de bienes dentro de los Estados Unidos que
destruyan o dafien alguna industria norteamericana.

La Comision de Comercio Exterior de los Estados Unidos, una
agencia del Gobierno Federal, tiene la principal responsabilidad en la
administracion y aplicacién de la Seccion 337. La Comision esté facultada
para imponer diversas sanciones en el caso de determinar la existencia de
una violacidn de la ley. La sancién mas comin es la exclusion del articulo
o producto del ingreso a los Estados Unidos. Estas 6rdenes de exclusion
pueden ser aplicadas a todos los bienes que infringen derechos de propie-
dad intelectual, sin perjuicio de que las partes afectadas comparezcan en el
respectivo proceso judicial. La Comisién esta asimismo facultada para
excluir temporalmente de ingreso dichos articulos durante el curso de una
investigacién. La Comisién, sin embargo, concede estas exclusiones tem-
porales en raras ocasiones y requiere para ellas la presentacién de un alto
nivel de evidencia.

La Comision puede ordenar a las partes en violacién, cesar y desistir
de sus operaciones. Asi, por ejemplo, este organismo podria ordenar a un
importador norteamericano que detenga la venta y distribucién de produc-
tos que infringen patentes de los Estados Unidos. Adicionalmente, la
Comisién tiene la facultad para imponer multas a la parte en infraccién de
la ley.

Antes de aplicar una sancidn, la Comisién debe tomar en cuenta
varios factores de interés publico. Estos factores incluyen el impacto de la
sancion en la salud piblica y el bienestar, condiciones de competencia y la
produccién de bienes competitivos en los Estados Unidos.

La Comisién ha considerado en muy escasas oportunidades que estos
factores sean mds graves que la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual de las partes demandantes.

.. .En su mayoria, los casos a que se aplica la Seccién 337 involucran
problemas de propiedad intelectual, tales como la infraccion de patentes y
marcas. De acuerdo con un estudio terminado en 1987, los casos en que se
ha aplicado la Seccién 337 comprenden compaiiias de aproximadamente
30 paises. La mayoria de estos casos, sin embargo, se refieren a seis paises:
Japdn, Taiwan, Alemania, Hong Kong, Canadé4 y Corea. La Comisién no
ha recibido iniciativas para aplicar la Seccién 337 en contra de productos
de Chile. Segin el mismo estudio, airededor de 260 casos invocando la
Seccién 337, han sido presentados desde 1974. De éstos, aproximadamente
un 50% son negociados extrajudicialmente, en 25% de los casos los deman-
dados no contestan las demandas, y los demandantes tienen éxito en la
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mitad restante del 25% de los casos. Como se puede notar, una minoria de
los casos presentados invocando la Seccidn 337, resultan en definitiva en
procedimientos judiciales.

A continuacidn, se describe el procedimiento contemplado en la
Seccién 337. Un caso sujeto a esta disposicién, comienza con la presenta-
cién de una demanda a la Comisién. En la mayor parte de los casos, ocurre
que compaiiias de los Estados Unidos presentan estas demandas sostenien-
do que compaiifas extranjeras estin vendiendo en el pais articulos que
infringen sus derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de lo ante-
rior, la Comisién puede iniciar investigaciones por su propia iniciativa.

Si la Comisién considera que la demanda cumple con las reglas de
procedimiento de dicha Agencia y los hechos denunciados merecen inves-
tigacién, la Comisién publica una notificacién en el Federai Register
(Registro Federal), publicacién del Gobierno federal. La Comisi6n asigna
la investigacin a un juez administrativo quien controla el procedimiento.

Tras la publicacién en el Federal Register, la Comisi6n tiene normal-
mente un afio paracompletar la investigacion. El demandado, cominmente
una compailia extranjera, debe contestar la demanda dentro del término
de 20 dias. Luego, el juez administrativo abre un periodo probatorio. En
él, se permite a cada parte interrogar a la otra, solicitar la presentacién de
documentos y recibir testimonio de testigos aportados por las partes.

Al término del periodo probatorio, el juez administrativo fija fecha
para una audiencia. Esta audiencia puede prolongarse por un dia o por
varias semanas, dependiendo de la complejidad del caso. A continuacién
de la audiencia, las partes presentan al juez administrativo sus memoran-
dums finales.

Este funcionario emite en seguida su decisién. Las partes pueden
presentar memorandums a la Comisién, con excepcion a las determinacio-
nes del juez administrativo. La Comisién revisa estas determinaciones,
actuando como Corte de Apelaciones. La Comisién puede adoptar o
modificar la decisi6n del juez administrativo.

Los procedimientos invocados por la Seccién 337 ofrecen ciertas
ventajas para compaiiias norteamericanas que deseen proteger sus dere-
chos de propiedad intelectual. Estas ventajas son claras en comparacion
con los procedimientos regulares tramitados en cortes federales de los
Estados Unidos. Cabe hacer presente que, tanto nacionales de los Estados
Unidos como extranjeros, pueden iniciar procedimientos en cortes federa-
les por violaciones a sus derechos de propiedad intelectual.
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A diferencia del procedimiento contemplado en la Seccién 337, no se
establece en la corte federal un término dentro del cual éste deba ser
concluido. La Comisién debe concluir un caso de la Seccién 337 dentro de
12 meses -0 18 meses en casos muy complejos— a partir de la fecha de
publicaci6n de la notificacién en el Federal Register.

Otra ventaja para las compaiias norteamericanas que utilizan el
mecanismo contemplado en la Seccién 337 es que no es necesario obtener
junisdiccién personal sobre los demandados, que frecuentemente son com-
paiiias extranjeras. Los casos de la Seccidén 337 caben en la categoria de
"acciones in rem”, es decir que estin dirigidas en contra de bienes y no de
personas. A pesar de que las acciones in rem no imponen responsabilidad
personal, pueden impedir a una compaiiia exportar sus productos a los
Estados Unidos. En contraste, las cortes federales de los Estados Unidos
s6lo pueden decidir un caso si pueden obtener jurisdiccién personal sobre
el demandado extranjero.

Una tercera ventaja es que una decisién de la Comisién, en un caso
de la Seccién 337, no presenta dificultades para su ejecucion, pues se aplica
sobre bienes en lugar de sumas de dinero pertenecientes a personas o
compaiifas extranjeras. La Comisioén estd, sin embargo, facultada para
decretar 6rdenes generales de exclusion aplicables a todos los productos
infractores, sin contemplacion a la compaiifa que los manufactura.

I1.- Reforma de la Seccién 337

El Congreso de los Estados Unidos reformé recientemente la Seccién
337 de manera de permitir una mayor utilizacién de sus procedimientos. La
parte demandante, que se encuentra en posicidn de cumplimiento de sus
disposiciones, ya no requiere probar dafio en casos que se refieren a
materias de propiedad intelectual reguladas en la legislacién, tales como
patentes, marcas, copyrights y disefios de semiconductores. La parte de-
mandante debe, sin embargo, probar dafio en casos que envuelven marcas
comunes, know-how 0 secretos industriales.

A fin de poner en marcha el mecanismo contemplado en la Seccidon
337, una industria doméstica norteamericana debe presentar reclamacio-
nes. El Congreso de los Estados Unidos ha modificado las disposiciones de
la Seccién 337 de manera de ampliar la definicién de industria doméstica.
Asf, para constituir una industria doméstica, no es necesario que el produc-
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tosea manufacturado en los Estados Unidos. Produccién efectiva en el pais
puede no ser necesaria cuando inversiones significativas y otras actividades,
tales como licencias, tienen lugar en los Estados Unidos. De acuerdo con
esta definicién de industria doméstica, compaiiias norteamericanas subsi-
diarias o afiliadas de compaiiias manufactureras extranjeras pueden iniciar
acciones invocando la Seccidn 337 si éstas suman un significativo valor
agregado al producto importado.

Véase el siguiente ejemplo. Una compaiiia sueca vendia a los Estados
Unidos estufas a leia. La compaiia tenia oficinas de ventas en el pais,
ademas de instalar y reparar las estufas. Otra compaiiia extranjera comenzé
a copiar los disefios, usar la marca comercial de la compaiiia sueca y vender
las estufas en el mismo mercado en los Estados Unidos. Los distribuidores
de la compaiiia sueca iniciaron acciones ante la Comisién invocando la
Seccién 337. La Comisidn, basada en la determinacion de l1a existencia de
una industria doméstica en los Estados Unidos, y de una violacién de la
Seccién 337, ordend excluir los productos de la compaiiia competidora del
mercado norteamericano.

Como se puede notar, la Seccién 337 solamente se aplica a productos
importados. Una industria doméstica de los Estados Unidos no puede
utilizar esta disposicion en contra de productos competidores domésticos.

Una industria doméstica tiene la opcién de determinar el forum en el
cual iniciar su accién, siempre y cuando la reclamacién se refiera a produc-
tos importados. Puede iniciar la accion frente a la Comisién, de acuerdo a
las normas y procedimientos contemplados en la Seccién 337, o bien
presentar demanda en una corte federal, o por ultimo, iniciar ambos
procedimientos en ambos tribunales. Sin embargo, una compaiiia extran-
jerasélo puede iniciar procedimientos en contra de una industria doméstica
norteamericana en una corte federal de los Estados Unidos. Los procedi-
mientos en las cortes federales pueden presentar ciertas desventajas —como
sc ha visto—dada la ausencia de un limite de tiempo para concluir el proceso,
la dificultad de obtener jurisdiccién sobre la parte demandada, y la ejecu-
cién de los fallos.

La Comunidad Econémica Europea, en consideracion de lo anterior,
presentd reclamaciones al GATT, sosteniendo que la diferencia en los
procedimientos de acuerdo a la Seccién 337 otorgaban a los productos
importados un tratamiento menos favorable que aquél otorgado a produc-
tos domésticos. En noviembre de 1989, el Consejo del GATT adopté un
informe del panel que recomienda que el procedimiento aplicado, en los
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casos de infraccion de patentes que involucran productos importados,
cumpla con las obligaciones generales de los Estados Unidos en el marco
del GATT.

La Oficina del Representante de los Estados Unidos para el Comer-
cio Exterior (USTR) ha declarado que acepta las conclusiones del GATT,
esto es, que la Seccién 337 aplica a compaiiias extranjeras standards dife-
rentes de adjudicacién en controversias sobre propiedad intelectual que los -
aplicados a compaiiias domésticas, violando de esta manera las disposicio-
nes anti-discriminatorias del GATT. El Representante de los Estados Uni-
dos para el Comercio Exterior ha propuesto férmulas para la modificacién
de la Seccién 337 a fin de otorgar un mismo tratamiento tanto a compaiiias
domésticas como extranjeras. Sin embargo, alin estd en duda si los Estados
Unidos procedera a modificar estas disposiciones, en vista de la esperanza
que la Ronda de Uruguay del GATT produzca un cédigo que incremente
la proteccidn de la propiedad intelectual.

En conclusion, la Seccién 337 otorga a la industria doméstica de los
Estados Unidos ciertas ventajas en la proteccién de sus derechos de pro-
piedad intelectual en contra de competidores extranjeros. Las compaiifas
extranjeras, por su parte, carecen de las mismas ventajas en casos que
involucran industrias domésticas.

La Seccién 337 podria tener en consecuencia, un impacto econémico
adverso en Chile si compafiias chilenas exportan a los Estados Unidos
productos que infrinjan derechos de propiedad intelectual de industrias
domésticas de este pais.”

Existen, sin embargo, signos esperanzadores de cambio. A raiz de la
decisién del GATT, el Representante de los Estados Unidos para el Comer-
cio Exterior ha propuesto cambios en la Seccién 337, y el Congreso Federal
" puede dar pasos hacia la reforma de esta norma, a fin de disponer la
aplicacién de los mismos derechos sustantivos y procesales a compaiiias
domésticas y extranjeras, en casos de propiedad intelectual. En Chile, la
legislatura se encuentra considerando cambios en su ley de Propiedad
Intelectual para otorgar proteccién tanto a la industria doméstica como
extranjera. Se espera que estos cambios reducirdn las ocasiones en las
cuales industrias en los Estados Unidos tengan motivo para iniciar proce-
dimientos invocando la Seccion 337.
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LA TECNOLOGIA EN LA AGENDA INTERNACIONAL:
UNA VISION DE DOS DECADAS DE NEGOCIACIONES
MULTILATERALES EN LAS NACIONES UNIDAS
Y EN EL GATT

Pedro Roffe!

Introduccion

La presentacion tiene por propdsito pasar revista a veinte anos de
deliberaciones internacionales sobre tecnologia, destacando las crecientes
preocupaciones manifestadas por los paises industrializados en acrecentar
la proteccidn internacional de los acervos tecnoldgicos. Estas nuevas ten-
dencias serdn comparadas con las aspiraciones expresadas por los paises en
desarrollo en la década de los setenta hacia un mejor acceso a la tecnologia,
particularmente por medio de esfuerzos destinados a revisar convenciones
internacionales y disefiar nuevas normas y principios en materia de trans-
ferencia de tecnologfa.

Se pretende dar una visién general de los antecedentes que han
motivado estas negociaciones, al examinar las aspiraciones y los objetivos
de los paises en desarrollo en los afios setenta, con especial referencia a la
revisién del Convenio de Paris y al proyecto de Cédigo de Conducta
Internacional sobre la Transferencia de Tecnologia. En seguida, se examina
los desarrollos més recientes en cuanto a politicas tecnoldgicas y a los
esfuerzos, particularmente en GATT, para reforzar la proteccion de los
derechos a la propiedad intelectual. A continuacién se pretende comparar
estos veinte aios de deliberaciones internacionales. Finalmente, se esboza
algunas conclusiones preliminares sobre estas tendencias.

Una de las conclusiones es que la naturaleza de los cambios que han
tenido lugar en afios recientes, —incluyendo las nuevas realidades politicas
y la forma como los acervos tecnoldgicos son percibidos por corporaciones
y Gobiernos—, tendran una gran influencia en las futuras relaciones inter-
nacionales. Las condiciones prevalecientes en relacion a la proteccion de

1P, Roffe es funcionario de UNCTAD, Naciones Unidas, Nueva York. Las opiniones contenidas en este
trabajo son personales y no necesariamente representan las posiciones del Secretariado.
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los intangibles y a la transferencia de tecnologfa seran diferentes a aquéllas
que existian en la década de los setenta y que permitieron, de alguna
manera, a los paises en desarrollo, avanzar iniciativas de largo alcance. Las
tendencias de los afios ochenta, caracterizadas por el proteccionismo tec-
noldgico y su vinculacién con el comercio internacional, tendrdn un impac-
to mayory determinarén el tono de las nuevas relaciones que predominaran
en este terreno. -

Se hara referencias frecuentes a posiciones que corresponderian,
respectivamente, en términos muy globales, a los paises desarrollados o
industrializados y a los paises en desarrollo. Se trata, obviamente, de una
simplificacion de los problemas y de la naturaleza de los intereses que
realmente se encuentran en juego. Sin embargo, en muchos aspectos las
posiciones que se atribuyen a uno u otro grupo de paises representan la
posicién negociadora, formalmente asumida en los procesos que se descri-
ben en esta presentacién. Cabe si advertir, que existen diferencias impor-
tantes en cuanto al énfasis y al significado que se da a ciertos problemas
entre distintos paises pertenecientes al mismo grupo. Igualmente es sim-
plista pretender que un pais determinado posea en esta materia una
posicién clara y nitida. Se espera demostrar en esta oportunidad que el
tratamiento de la tecnologia, en general, y de la propiedad intelectual, en
particular, son de aquellos temas que a lo largo de la historia han provocado
tensiones domésticas e internacionales, obligando, en sus diversos niveles,
a encontrar y buscar los acomodos que los tiempos demandan.

I.- Ladécada de los 70: Las aspiraciones del mundo
en desarrollo '

En la década de los setenta, los paises en desarrollo promovieron una
serie de negociaciones internacionales que en el drea tecnolégica tuvieron
diversas expresiones. Por ejemplo, en la Conferencia sobre el Derecho del
Mar importantes cuestiones se centraron en materias relativas a la transfe-
rencia de tecnologia respecto de la prospeccién, exploracién y explotacién
de los fondos marinos y oceénicos y de su subsuelo. Estas negociaciones se
desarrollaban paralelamente a las discusiones sobre el establecimiento de
un Cédigo de Conducta Internacional sobre la Transferencia de Tecnologia
que correspondiese a las necesidades y a las condiciones existentes en los
paises en desarrollo. También, en los afios setenta se promovid la revisién
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de las convenciones internacionales sobre patentes y marcas a fin de
adecuarlas a las necesidades de los paises en desarrollo, con el objeto de
que estos instrumentos facilitaran la transferencia y el desarrollo tecnol6-
gico.

El proceso de revisién de la Convencidn de Paris asi como las nego-
ciaciones sobre el cédigo de conducta se encuentran ain inconclusos.

Estas iniciativas, inspiradas en diversos analisis sobre las condiciones
existentes en materia de transferencia de tecnologia a los paises en desa-
rrollo, destacaban la llamada dependencia tecnolégica, la brecha tecnol6-
gica con el Norte y ia escasa capacidad end6gena de las empresas
receptoras. Factores todos que afectaban una adecuada absorcion y adap-
tacién de la tecnologia importada. Se hacia notar ademas, que los términos
y condiciones inherentes al proceso de transferencia conllevaban impor-
tantes costos econémicos, sociales y financieros. Igualmente, el entorno
legal e institucional para la adquisicién, asimilacién y desarrollo de tecno-
logia era inadecuado. En suma, como resultado de estos factores y siempre
desde esta perspectiva, los paises en desarrollo, en general, no estarfan
participando de las grandes oportunidades ofrecidas por los nuevos descu-
brimientos y desarrollos en ciencia y tecnologia.

Testimonio de estas preocupaciones son las diversas iniciativas, a nivel
nacional, de fines de los afios 60 e inicios de los 70. Precisamente, la
reestructuracién de los marcos legales e institucionales relacionados con la
adquisicién y transferencia de tecnologia recibieron particular atencién.

En este sentido un nimero de paises incluyendo Espaia y Portugal,
adoptaron instrumentos legales sobre la adquisicién y licencia de tecnolo-
gia. Uno de los objetivos de estas politicas fue la de establecer mecanismos
de control sobre la transferencia de tecnologia a fin de asegurar una efectiva
contribucidn al proceso de desarrollo local, particularmente por el control
de practicas consideradas restrictivas. La introduccién de este tipo de
politicas estuvo acompaiada, en general, por cambios en el sistema de la
propiedad industrial.

En este dltimo caso, y siempre desde el punto de vista de los paises
en desarrollo el sistema de la propiedad industrial no era considerado lo
suficientemente adaptado a sus necesidades. En apoyo de esta tesis se
afirmaba que mas del 80% de las patentes otorgadas a nivel mundial eran
detentadas por grandes corporaciones de un nimero limitado de paises
industrializados y que, de las patentes concedidas en paises en desarrollo,
s6lo una parte muy reducida era efectivamente utilizada en el proceso
productivo local (5% a 10% serian explotadas en los paises en desarrollo).
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Se consideraba que un sistema sobre la propiedad industrial, tal como
fuera originalmente concebido, para premiar al innovador y al productor
eficiente, era importante para estimular la innovacion y favorecer la trans-
ferencia de tecnologia, pero no uno que en la prictica sélo sancionaba
privilegios para esfuerzos de investigacion y desarrollo llevados a cabo en
otra parte. Igualmente, por medio del sistema, tal como estaba estructura-
do, se consagraban derechos exclusivos sobre determinados mercados en
apoyo de planes més globales de produccién y distribucién. El mercado,
desde este enfoque, era controlado por ia gran corporacidn, al mantenerlo
cautivo, a la expectativa de futuras inversiones, exportaciones o de acuerdos
eventuales sobre licencia e invento.

Las criticas y observaciones anotadas deben ser apreciadas a la luzde
ciertas actitudes de la década de los 70 y sobre sospechas generales en
cuanto a la presencia de las empresas transnacionales en los paises en
desarrollo.

El proceso de revisién del Convenio de Paris fue también acompaiia-
do por iniciativas a nivel nacional, particularmente en paises asidticos
(India, Filipinas) y en América Latina (México, Brasil y Grupo Andino) a
fin de dar nuevas orientaciones a las normas tradicionales que regulaban la
concesién de derechos exclusivos.?

1.  Larevision del Convenio de Paris -

La Convencién de Paris para la Proteccién de 1a Propiedad Industrial,
de 20 de marzo de 1883, establece estdndares minimos para asegurar una
adecuada proteccion a la propiedad industrial, por medio de la aplicacién
de los principios del tratamiento nacional, de la independencia de las
patentes, del derecho de prioridad, de medidas para corregir los abusos que
puedan resultar del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por las
patentes, de la proteccién a las marcas mundialmente notorias y por la
proteccién de la competencia desleal en materia de marcas.

La importancia e influencia del Convenio ha ido més alli de su
membrecia, actualmente de mis de 100 paises. Ha influido y modelado casi
todas las legislaciones nacionales sobre patentes y marcas.

La Convencién no trata de cuestiones técnicas especificas, deja cierta
libertad al legislador nacional para adoptar determinadas politicas como las

2Estos intentos a nivel nacional y regional tuvieron por objeto principalmente, facilitar el uso local de
patentes reconocidas en el pais anfitridn a través de cambios en ¢l sistema de concesién de licencias
obligatorias y en los procedimientos relativos a la revocacién de las patentes.
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relativas a los productos o procesos patentables; a la definicién de la
extensién de la exclusividad legal; y a la posibilidad de prescribir en el
dmbito nacional las medidas necesarias para combatir los abusos derivados
deluso exclusivo de los derechos de propiedad industrial. Desde este punto
de vista y comparada con la Convencién de Berna sobre la Proteccién a las
Obras Artisticas y Literarias, segin la Revision de Paris de 1971, ésta dltima
contempla estadndares internacionales mas especificos, tales como términos
minimos de proteccién, reconocimiento del derecho moral de los autores
y la ausencia de formalidades para la obtencién del privilegio.

Diversos fueron los objetivos perseguidos, en 1975, en el proceso de
revisién. Entre otros, la equiparacién juridica, en la Convencidn, de las
patentes con los certificados de invencién,; la revision del articulo 5 A sobre
medidas legislativas destinadas a corregir posibles abusos del uso exclusivo
de la patente; el establecimiento de arreglos preferenciales para los paises
en desarrollo; la revisién del articulo 5 quater sobre la importacién de
productos manufacturados por medio del proceso patentado y la revision
de algunos aspectos relativos a marcas comerciales.

Lainclusi6n del tema de los certificados de invencién, institucién afin
a los paises de economia centralizada, en el proceso de revisién, fue una
pretension politica de la Unidn Soviética con el propdsito de obtener un
reconocimiento internacional més pleno a una institucién propia de ese
pais. Es interesante constatar, en esta retrospectiva histdrica, que a la luz
de las nuevas realidades politicas en Europa del Este como también en
relacidn a la naturaleza del actual debate tecnolégico, la controversia sobre
los certificados de invencién ba sido totalmente superada por los hechos.

Por su parte, larevision del articulo 5 A (medidas para corregir abusos
que puedan resultar del ejercicio de los derechos exclusivos conferidos por
las patentes, por ejemplo, por la falta de uso) ha constituido la piedra
angular del proceso de revision. El articulo 5 A es una de las disposiciones
fundamentales del tratado que ha sido identificado con la historia misma
de la Convencién. Durante sus 100 afios de existencia, esta disposicién ha
sufrido importantes cambios, oscilando segin las preocupaciones de los
tiempos.

Desde el punto de vista de los paises en desarrollo, el articulo 5 A ha
sido considerado como un mecanismo que no promueve el uso o la explo-
tacion de las patentes, esto desde la perspectiva que estos paises al ser
importadores netos de tecnologia poseen escasa o nula capacidad exporta-
dora en este dominio. En este sentido, la revisién del articulo 5 A se
consideraba como la contrapartida que permitiese acomodar los intereses
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de los importadores de tecnologia, frente a las otras normas del tratado que
consolidaban la proteccién en terceros paises de tecnologfas importadas.

Dentro de esta ptica se pretendid introducir en el articulado del
convenio disposiciones que, por ejemplo, reconociesen que la importacién
no copstituye per se una explotacién de la patente y de otras que habilitarian
a los paises en desarrollo a reducir los plazos actuales de la Convencién
para la obtencién de una licencia no voluntaria y a no vincular la posible
caducidad de una patente, como lo insinda el texto actual, a la concesién
de una licencia obligatoria.

Contrariamente a la visién de los afios setenta, en la actualidad, dentro
del disefio destinado a asegurar una proteccién mas adecuada y efectiva a
la propiedad intelectual, se ha avanzado que del articulo 5 A deriva una
limitante mayor para el titular de una patente. Desde este dngulo se ve en
dicho precepto una obligacién tdcita de expiotacién de la invencién en
varios mercados, constituyéndose asi en una barrera al comercio de la
invencién.

2. Un Cédigo de Conducta Internacional sobre la Transferencia
de Tecnologia

Otra iniciativa importante de la década de los 70, fue la idea de
establecer un Cédigo de Conducta Internacional sobre la Transferencia de
Tecnologia. Se trataba de consagrar un marco juridico que determinase los
principios generales sobre los cuales se promoverian las transacciones
tecnoldgicas, tomando particularmente en consideracion las condiciones
ope3rantcs en los paises receptores, especialmente en los paises en desarro-
llo.

Al impulsar la idea de un.cddigo, los paises en desarrollo destacaban
las ventajas que se producirian para sus economias y las nuevas oportuni-
dades que se abririan para pequeias y medianas empresas de los paises
industrializados para participar en el comercio internacional de tecnologia.
El c6digo se ubicaba asi en el contexto de esfuerzos destinados a liberalizar
este comercio con los consiguientes aumentos en los flujos tecnolégicos.

El proceso de negociacién fue largoy permitid en varias dreas alcanzar
acuerdos importantes sobre la identificacién de derechos y obligaciones de
las partes en una transaccién, la identificacién de précticas restrictivas

3Fueron precisamente aquellos pafses que habfan introducido nuevas politicas en materia de trans-
ferencia de tecnologia, entre los afos 1969 y 1974, los que activaron el movimiento hacia la adopcién
de un cédigo de conducta.
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comercial€s y, en general, en materia de colaboracién internacional a fin
de facilitar los flujos tecnoldgicos y apoyar las capacidades endégenas en
los paises en desarrollo.

Las negociaciones sobre el cédigo de conducta, bajo los auspicios de”
UNCTAD, comenzaron en 1976 y se prolongaron por casi 10 afios. Ellas
debieron enfrentar numerosos obsticulos originados en enfoques y filoso-
fias diversas sobre la forma de regular el proceso de transferencia de
tecnologia. Gran hostilidad existié en los primeros aiios de la negociacin,
particularmente por parte de algunos paises industrializados, que percibian .
la iniciativa como intervencionista y burocréitica que al fin de cuentas
pondn’a mayores obstdculos, en vez de facilitar la transferencia de tecnolo-
gia. El largo proceso de negomamon logré suavizar estas posiciones y
finalmente por parte de los paises desarrollados se consider que éstaseria
una buena oportunidad para introducir en el cédigo, principios de compe-
tencia comercial internacional fundados en normas anti-monopélicas. Pre-
cisamente, la dificultad de aceptar plenamente este enfoque constituyé uno
de los obstéculos 1mportantes de esta empresa.* En todo caso, la influencia
de este proceso como guia en la adopcién de legislaciones nacionales fue
mayor.

IL.- La Nueva Agenda

1.  Ladécada de los Ochenta : .

El caricter del debate de los setenta ha cambiado drasticamente en
afios recientes. El factor tecnolégico ha venido a representar hoy en dia un
elemento estratégico en el disefio de las nuevas relaciones econdmicas,
internacionales y la propiedad intelectual, incluyendo todos sus elementos
constitutivos (patentes, marcas, disefios industriales, indicaciones geogra-
ficas, derechos de autor, secretos comerciales) ha llegado a constituir un
tépico central de la agenda comercial internacional, no sélo entre paises

“Es interesante anotar que en esa €poca los pafses industrializados afirmaban la necesidad de
fortalecer los principios intemacionales sobre el control de pricticas restrictivas que constituyesen
abusos de posiciones dominantes de mercado. Los paisés en desarrollo se resistfan a la aceptacidn plena
de estos conceptos aduciendo que 1a tecnologia debia estar gobernada por criterios mds amplios, tales’
como el desarrollo econdmico y tecnol6gico del pais receptor. Reflejando las tensiones y conflictos de
intereses que han acompaitado cl tratamiento de cstos temas, cabe observar que las posiciones de la
década de los setenta han sido alteradas profundamente. Son, precisamente, los paises en desarrollo
que reclaman en fa Ronda Uruguay la observancia de las reglas de la competencia internacional.
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industrializados sino particularmente entre estas naciones y los paises en
desarrollo. En este ultimo caso, un gran nimero de paises en desarrollo,
como resultado de negociaciones bilaterales comerciales, han procedido a
revisar sus sistemas de proteccion. A nivel multilateral, el foco de atencién
ha sido GATT y particularmente la Ronda Uruguay de Negociaciones
Multilaterales.

a) Tecnologia como factor central de la competencia internacional

En contraste con la década anterior, los ochenta pueden caracterizar-
se como un perfodo de reevaluacion, particularmente en las sociedades més
industrializadas, del rol estratégico que juega la tecnologfa en la sociedad
moderna y de la importancia que tendria en este contexto la propiedad
intelectual. Sila tccnologia fue siempre considerada un factor importante
en ¢l desarrollo econdmico, ha llegado a ser en los 80, un elemento esencial
en la creacién de ventajas comparatwas dindmicas y en la competividad
internacional. Precisamente, la intensa competividad internacional ha ero-
sionado lo que hasta afios recientes constituia la hegemoma en algunos
sectores industriales de ciertos lideres tecnoidgicos.® La innovacién tecno-
I6gicaylos procesos imitativos, tanto en procesos como productos, asi como
la adopcidn de politicas agresivas de distribucién y mercadeo han permitido
a nuevos pioneros desafiar las posiciones de empresas ya establecidas.
Frente a estos nuevos desafios, los lideres tradicionales estian consciente-
mente prestando mayor atencidn y recursos a sectores donde puedan gozar
de mayores ventajas comparativas, especialmente sobre la base de la crea-
tividad, investigacién e intensidad del conocimiento. Es en este contexto,
que la propiedad intelectual hallegado a ser para muchos un elemento clave
en esta nueva competitividad internacional.

. Otro aspecto importante de este proceso es la emergencia de nuevas
tecnologias, las que de algiin modo empaian la clasica distincién entre
invenciones (normalmente protegidas por patentes) y las obras artisticas
(principalmente por derechos de autor). Las nuevas tecnologias, tales como
biotecnologia, tecnologias de la computacién (incluyendo los disefios de
circuitos integrados), asi como los nuevos métodos de tratamiento médico
constituyen enormes desafios al sistema de la propiedad intelectual ya que

SPor ejemplo en 1970 la industria de los Estados Unidos contribuia con un 90% del mercado interno
de fondgrafos, contra 1% ¢n la actualidad. En el sector de los semiconductores, inventados en 1956 por
dos americanos, fos japoneses en 1986 controlaban un 60% del mercado mundial contra 30% de los
Estados Unidos. Esto ltimo contra ¢l antecedente que s6lo en 1983 las firmas japonesas tenian una

participacién igual a las empresas americanas.
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ellos no necesariamente se ajustan a las categorias histéricas de "invencio-
nes" y "obras artisticas” sobre las cuales el sistema descansa.

b) Antecedentes inmediatos de la nueva agenda multilateral

Los origenes méis inmediatos del tema relativo a los aspectos comer-
ciales de la proteccidn a la propiedad intelectual (TRIPs: Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights), fueron estudios y declaraciones de
ciertos sectores industriales sobre el estado mundial de la proteccién a la
propiedad intelectual y sobre la posicién de desventaja que se encontrarian
respecto de Ia proteccién de sus acervos tecnolégicos en terceros paises.

En el caso de los Estados Unidos, esta preocupacion fue vinculada
con el déficit comercial, que segin los abogados de la nueva agenda,
continuaria deteriordndose a menos que pudiese asegurarse una adecuada
proteccién a la propiedad intelectual. En esta linea de argumentacion, se
ha indicado que mientras los Estados Unidos han sido tradicionalmente
liberales en sus politicas de acceso a mercados y tecnologia, terceros paises
han seguido una politica restrictiva y proteccionista. Ademas, se ha expre-
sado que la inadecuada o inexistente proteccién en ciertos paises en
desarrollo ha sido una fuente importante de "pirateria internacional,
siendo ésta la causa no sélo de pérdidas efectivas en la balanza comercial
de los Estados Unidos, sino el origen de serios riesgos a los consumidores,
expuestos a productos que no respetan controles de calidad, normalmente
asociados con la proteccién a la propiedad intelectual.

El impulso mis importante dado a este movimiento ha sido, particu-
larmente, de aquellas corporaciones mas dependientes de la proteccién
internacional a la propiedad intelectual en sectores tradicionalmente de
mayor patentamiento (industria quimica, farmacéutica) y, en sectores de
tecnologia de punta, donde indiscutiblemente nuevos desarrollos han in-
troducido cambios revolucionarios en el proceso industrial y en la compe-
tividad internacional (caso de las tecnologias de la informacion y, en
general, en el sector de la reproduccién).

En apoyo de esta tesis, se avanzaron estimaciones sobre las pérdidas
sufridas por corporaciones en términos de mercado y fuente de trabajo. Por
ejemplo, en el sector de derechos de autor, la industria americana sostiene
que la pirateria en 12 paises en desarrollo ha significado una pérdida en
ventas anuales iguales a US$1.3 billones y 95 millones por concepto de
acceso a mercados. Pérdidas globales para la industria de los Estados
Unidos se cifraron entre U$43 a $61 billones en 1986. De ser exactas estas
afirmaciones, las pérdidas por estos conceptos constituirian aproximada-
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mente el 14% del déficit en el comercio de mercancias y del 1.5% del
producto nacional bruto. Segin datos de la industria europea, la falsifica-
cién solamente habria originado una pérdida de 100.000 trabajos.

Estas cifras pueden cuestionarse y sin lugar a dudas que han sido
preparadas para presentar un caso determinado, pero resulta evidente que
han sido extremadamente efectivas en la consecusién de los objetivos
perseguidos.

c) Medidas legislativas en los paises industrializados

En los Estados Unidos, las preocupaciones avanzadas se tradujeron
yaen 1984 en la adopcién del Trade and Tanff Act que previd la adopcidén
de medidas que inclufan acciones de represalia comercial por practicas
consideradas injustificadas o no razonables de terceros paises que de algin
modo limitasen el comercio de los Estados Unidos, abarcando la proteccién
inadecuada a la propiedad intelectual o barreras a la importacién de
productos de alta tecnologia. El Generalized System of Preferences (GSP)
Renewal Act de 1984 también incluyd la adecuada proteccidn a la propiedad
intelectual como un criterio para beneficiarse del sistema generalizado de
preferencias.

El Omnibus Trade and Competitiveness Act de 1988 ampli6 la gama
de medidas que los Estados Unidos podia utilizar para reforzar la protec-
cién internacional de la propiedad intelectual. Contiene diversos recursos
que, entre otros, autoriza al United States Trade Representative (USTR) para
identificar a los paises que niegan una adecuada y efectiva proteccion;
identificar los paises "prioritarios” que sean los més importantes transgre-
sores de derechos de propiedad intelectual y que no hayan iniciado nego-
ciaciones o hecho progreso con el USTR sobre la materia. Contempla
también la posibilidad de iniciar investigaciones aceleradas, segin la sec-
cién 301 del Estatuto, que pueden conducir a la adopcién de medidas con
respecto a pricticas de los paises [lamados "prioritarios”.

Elequivalente europeo a las leyes de comercio de los Estados Unidos,
fue el Reglamento del Consejo de las Comunidades de 1984 para el
Fortalecimiento de la Politica Comercial Comin y que se refiere en parti-
cular a la proteccién contra las practicas comerciales ilicitas, con énfasis en
la proteccidn de la propiedad intelectual.

d) Actividades bilaterales e iniciativas internacionales

En contraste con la década anterior, y de alguna forma en respuesta
a las nuevas orientaciones, la agenda de los afios 80 ha sido dominada por
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las iniciativas de los paises industrializados y por el objetivo central de
reforzar, nacional e internacionalmente, los acervos tecnoldgicos. Este
gran objetivo ha incluido la actividad en ciertos paises seleccionados a fin
de mejorar los sistemas nacionales de proteccion a la propiedad intelectual.

En el caso de paises en desarrollo, un mimero importante de paises
en Asia (Corea, Indonesia, Tailandia, Singapur) y en América Latina
(Argentina, Brasil, Chile México y los paises andinos) han sido el centro de
negociaciones bilaterales que en la mayoria de los casos tuvieron como
resultado cambios importantes en los sistemas legales.

A nivel internacional, una reaccién inmediata de la comunidad inter-
nacional fue la negociacién y consiguiente adopcion de un tratado sobre la
Proteccién de disefios de circuitos integrados promovida por las tendencias,
para proteger de modo especial este tipo de propiedad intelectual, en los
Estados Unidos y en Jap6n. Un aspecto importante de la nueva legislacién
americana fue la introduccién del principio de reciprocidad respecto de su
tratamiento a extranjeros, principio que se apartaba radicalmente de la
tendencia tradicional en derecho internacional de la proteccién intelectual
que siempre consagrara el principio del trato nacional. El 26 de mayo de
1989, en Washington D. C, la Conferencia Diplomdtica convocada por
OMPI aprobd el nuevo acuerdo internacional. A pesar de que los Estados
Unidos y Jap6n fueron los promotores del tratado, con cierta reticencia
inicial de los paises en desarrollo, no suscribieron el instrumento final
aduciendo que el plazo de proteccion era insuficiente (8 afios), que las
medidas sobre licencias obligatorias eran demasiados liberales y que no se
contemplaban mecanismos adecuados para la solucién de controversias.

2.  La propiedad intelectual y las negociaciones comerciales multilaterales

Paralelo a ese proceso nacional, bilateral e internacional, iniciativas
importantes fueron adoptadas a nivel internacional para introducir en
GATT la temética de la propiedad intelectual, dentro de las negociaciones
comerciales multilaterales.

Una serie de justificaciones, para tratar estos temas dentro del GATT
y no en el foro tradicional de la OMP], fueron expuestas. En primer lugar,
que los acuerdos existentes no disponian de reglas adecuadas; en otras
palabras, los estindares minimos de proteccién no eran satisfactorios. En
segundo lugar, los acuerdos internacionales vigentes no establecian medios
adecuados para combatir el trifico de mercancias falsificadas. En este
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sentido, estos acuerdos no dispondrian de mecanismos para la solucién de
controversias. En tercer lugar, el campo de aplicacién de los mismos era
estrecho, no contemplando por ejemplo la proteccién de nuevos desarro-
llos tecnoldgicos tales como los programas de computacién y el disenio de
circuitos integrados. En cuarto lugar, el principio de trato nacional previsto
en estos acuerdos, no aseguraba una proteccién internacional suficiente,
particularmente en el caso de los paises en desarrollo donde los sistemas
nacionales o son inadecuados o no se aplican del todo. En consecuencia, el
principio del trato nacional en estas situaciones se encontraba desprovisto
de todo contenido.

a) Los grandes temas planteados en GATT

El Acuerdo General de Aranceles y Comercio contiene sélo breves
referencias a la propiedad intelectual, hechas a fin de compatibilizar la
proteccién con el objeto de que ella no constituya una barrera al comercio
legitimo. El tema de la propiedad intelectual no fue una materia especifica
de las anteriores rondas multilaterales. Fue introducida por primera vez
durante la Ronda de Tokyo en lo que dice relacién con el comercio de
mercancias falsificadas, pero limitada al tema de las marcas. A esa época
los paises en desarrollo no indicaron interés alguno en tratar el tema en el
marco del GATT.

- En general, durante el proceso preparatorio a la Ronda Uruguay, los
paises en desarrollo, particularmente bajo el liderazgo de Brasil y de la
India, se oponian a la inclusidn de las llamadas "nuevas cuestiones" inclu-
yendo servicios e inversiones extranjeras. La Declaracién Ministerial de
Punta del Este incorpord, finalmente, después de dificiles y complejas
negociaciones, una seccion sobre el tema de los aspectos comerciales sobre
la propiedad intelectual, comprendiendo el comercio de mercancias falsi-
ficadas (TRIPs).

El proceso de negociacién sobre TRIPs se caracterizé, especialmente
hasta la reunién de evaluacién de las negociaciones en Abril de 1989, por
la activa participacion de los paises industrializados, quiénes desde las
primeras instancias comenzaron a formular propuestas concretas sobre la
forma y contenido como las negociaciones deberian encaminarse y concre-
tarse en definitiva. Por su parte, los paises en desarrollo adoptaron una
estrategia defensiva, aduciendo que la Declaracién de Punta del Este
limitaba el campo de accién dentro de la Ronda Uruguay a los aspectos
comerciales de la proteccién a la propiedad intelectual y que la elaboracién
de estdndares sustantivos de proteccion sdlo podian ser objeto de negocia-
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ci6n en el foro de la OMPL Los paises industrializados, menos preocupados
por discusiones formales sobre mandatos, formularon sus propuestas de
negociacién cubriendo amplios aspectos de la protecci6n, bajo la premisa
que una proteccion inadecuada, excesiva o selectiva, constituia una distor-
sién mayor y un impedimiento al comercio, y en consecuencia, tenfa que
ser considerada dentro del marco de GATT.

Los paises en desarrollo, frente a una gran ofensiva de los paises
industrializados, mantuvieron una posicién contemplativa a la espera de
desarrollos importantes en otras esferas de las negociaciones multilaterales
comerciales de un interés mas directo para sus preocupaciones tradiciona-
les en el campo del GATT. El paso del tiempo, la constatacion que los paises
desarrollados efectivamente deseaban llegar a resultados concretos sobre
TRIPs y también los cambios que operaron en varios paises, frutos de
acciones bilaterales, en cuanto al tratamiento a la propiedad intelectual,
obligaron a cambiar rumbo y 2 empezar a formular propuestas sobre el
contenido y forma de un acuerdo sobre TRIPs en el marco de la Ronda
Uruguay.

En términos generales, las propuestas formuladas dentro del GATT,
han contemplado tres grandes cuestiones. Primero, los estdndares sustan-
tivos 0 normas sobre proteccién a la propiedad intelectual; segundo, los
procedimientos nacionales para el cumplimiento o ejecucién de la protec-
cién acordada; y tercero, sistemas de solucién de controversias entre las
partes en un acuerdo sobre TRIPs.

A continuacién examinaremos, aunque brevemente, las posiciones,
respectivamente, asumidas por los paises industrializados y por los paises
en desarrollo.

b) Propuestas principales de los paises desarrollados

La Comunidad Econémica Europea, Japdn, Suiza y Estados Unidos
han hecho propuestas completas cubriendo basicamente los tres aspectos
mencionados mds arriba.

En cuanto a los estindares sustantivos, las propuestas cubren casi
todas las formas de proteccidn a la propiedad intelectual. Al respecto, se
propone que los principios de trato nacional, no discriminacidn y transpa-
rencia deben gobernar las reglas y disciplinas sobre proteccién y obser-
vanciade los derechos de propiedad intelectual. Las propuestas son exhaus-
tivas y de gran detalle. Por ejemplo, en materia de patentes se establece
que las legislaciones nacionales deben extender la proteccion a todos los
productos y procesos, que sean nuevos, titiles y no obvios y que deben cubrir



Pedro Roffe 140

toda clase de invenciones en todos los campos tecnolégicos. Se pretende
definir los derechos del titular de una patente; aspecto controvertido, sobre
el cualla Convenci6n de Paris no ha legislado. Se establece igualmente que
la duracidn de las patentes debe ser adecuada; se sugiere una duracion de
20 afios. Una patente no deberia ser revocada por la falta de explotacién y
las llamadas licencias obligatorias, aspecto central en el proceso de revisién
de la Convencién de Paris, como se anotara més arriba, deberian otorgarse
s6lo a modo excepcional, en condiciones y situaciones claramente estipu-
ladas.

Las propuestas cubren no sélo el tratamiento sustantivo de las paten-
tes sino también los derechos de autor, la proteccién a los disefios de
circuitos integrados, las marcas comerciales, los disefios industriales y mo-
delos, las indicaciones geograficas y las apelaciones de origen y los secretos
comerciales.

En cuanto a la segunda categoria de cuestiones comprendidas en las
propuestas —los procedimientos nacionales para el cumplimiento y ejecu-
ci6én de derechos sobre la propiedad intelectual- ellas incluyen en general:
procedimientos civiles y administrativos, tanto como recursos, que permi-
tirfan ejercer un control en la frontera en materia de importacidn y transito
de mercancias infractoras. Se dispone, igualmente, que los paises miembros
del acuerdo deberian establecer mecanismos que faciliten una observancia
de los derechos de propiedad intelectual a través de procedimientos civiles
y administrativos que los titulares podrian utilizar a fin de hacerlos respetar
segun los estandares y normas sustantivos. Procedimientos criminales tam-
bién deberian establecerse para casos de violaciones flagrantes de estos
derechos.

Finalmente, se prevé que las normas pertinentes del GATT sobre
mecanismos de solucién de controversias se aplicarian en caso que haya
cuestionamiento sobre la conformidad o consistencia entre la legislacién
nacional y las obligaciones que resulten del acuerdo sobre TRIPs.

Las propuestas incluyen también importantes disposiciones relativas
a un mecanismo institucional en GATT e] Comité sobre TRIPs para super-
visar el cumplimiento de las obligaciones del futuro acuerdo. Se contemplan
ademds plazos transitorios para los paises en desarrollo y para los llamados
paises de menor desarrollo relativo para que ajusten sus politicas internas
a las nuevas obligaciones que surjan del nuevo acuerdo.

c) Propuesias de los paises en desarrolio

Teniendo presente la actitud reservada y cautelosa de los paises en
desarrollo, en general, en materia de TRIPs, un nimero limitado de paises
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hicieron timidas contra-propuestas que, en definitiva, se remitian a confir- -
mar la aplicabilidad de los -acuerdos internacionales ya existentes y la
necesidad de respetar en esta materia el derecho de cada pais de establecer
sus mecanismos de proteccion, segin su propio nivel de desarrollo.

Recientemente, un grupo de paises en desarrollo (varios de ellos de
América Latina, incluyendo a Chile) formularon una propuesta completa
sobre un futuro TRIPs. Uno de los supuestos importantes de esta propuesta
es la necesidad de tomar en cuenta el objetivo de interés piiblico que rodea
toda politica sobre la proteccidn a la propiedad intelectual, englobando los
objetivos de desarrollo econémico y tecnoldgico.

La propuesta se refiere al comercio sobre mercancias falsificadas y a
los estandares y principios relativos a la disponibilidad, cobertura y uso de
derechos de la propiedad intelectual: En varias dreas no entra en el detalle
de las propuestas de los paises industrializados pero en general cubre todas
las materias contenidas en la agenda de la Ronda Uruguay.

Las diferencias entre las propuestas de los dos grupos de paises siguen
siendo significativas. Por ejemplo, en el dominio de las patentes los paises
en desarrollo sostienen que puede excluirse de la patentabilidad, por
razones de interés publico, seguridad nacional, salud publica o nutricidn,
algunos tipos de productos o procesos. Se sostiene igualmente, a diferencia
de la posicion de los paises desarrollados, que la duracion de las patentes
es materia a determinarse por cada sistema nacional. Igualmente, se dispo- .
ne que el titular de una patente no sélo posee derechos, sino que tiene
obligaciones tales como la de explotar la invencién y la de abstenerse de
practicas anticompetitivas que pueden ser: adversas a la transferencia de
tecnologia.

II1.- Los Setenta y los Ochenta: Dos agendas en perspectiva

Las cuestiones consideradas en este trabajo son objeto en estos
instantes de un intenso proceso de negociacion, particularmente dentro de
la Ronda Uruguay. El resultado de estas negociaciones tendra, sin lugar a
dudas, una influencia capital en todos los otros procesos vinculados con
aspectos tecnoldgicos. Habida cuenta de la dindmica de estos procesos, se
hara a continuacién una comparaciéon de lo que se ha denominado las
agendas de los setenta y de los ochenta.

Las iniciativas de los ochenta han estado basicamente influidas por . -

las "nuevas cuestiones" (the new issues)y por la percepcion, particularmente
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en los paises industrializados, de como responder a los desafios presentados
por estas nuevas realidades. La agenda de los 70, por su parte, se encontrd
dominada por las pretensiones de los paises en desarrollo de mejorar su
posicién dentro del sistema internacional. Mirando hacia atrds cabe cons-
tatar que algunas de las cuestiones planteadas en la década de los 70 han
sido superadas por los nuevos desarrollos; otras, por el contrario, contintian
siendo aspiraciones legitimas, pero muy probablemente sobre nuevos su-
puestos y bases técnicas que deberian ser mas sélidas.

1. Dos escenarios diferentes

Si se observa, por ejemplo, lo ocurrido en el campo de las patentes
pueden constatarse diferencias fundamentales entre la década de los 70,
todavia preocupada por cuestiones tradicionales de proteccién, con un
mundo de los 80 donde los microorganismos vivos pueden ser patentables
y donde la proteccion, tal como fuera anunciada por la Corte Suprema de
los Estados Unidos, puede extenderse a "todo bajo el sol creado por el
hombre".

Por el lado de las politicas anti-monopolio o de control a las précticas
restrictivas comerciales, las premisas de ese control en los paises industria-
lizados han cambiado radicalmente, desde una posicion estricta respecto
del conflicto entre proteccién y normas sobre la competencia, con claras
preferencias a la mantencion de la competencia sobre la proteccion, a una
situacién en los 80 donde el uso ilimitado de los derechos de propiedad
intelectual son considerados necesarios para el funcionamiento de una
economia competitiva y de mercado.

Desde un enfoque mas critico a la conducta de las empresas transna-
cionales en los afios 70, se esti siendo testigo en la actualidad de una
reconsideracién de su rol y de su contribucidn al desarrolloy al crecimiento.
Igualmente importante son los cambios politicos en Europa del Este que
estan conduciendo al desmantelamiento del sistema del CoCom que primé
durante el periodo de la post-guerra y que establecia el tipo de tecnologia
que podia o no exportarse a esos paises.

Por otro lado y tal como se mencionara anteriormente, la tecnologia
como tal es considerada en los 80 como un factor clave en la competitividad
internacional, entre empresas y paises. Acceso a nuevos mercados y poder
econémico, se 10s vincula en general al conocimiento tecnolégico y a la
capacidad de innovacién. Por ejemplo, se menciona que en los Estados
Unidos en 1986, més alld del 27% de las exportaciones tendrian un compo-
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nente de propiedad intelectual, comparado con sélo un 10% cuando el
GATT fue negociado después de la segunda guerra mundial. Desde este
punto de vista, y contrariamente a los enfoques de los afios 70, la apropia-
cién del conocimiento se ha transformado en un aspecto importante en las
economias industrializadas, de caracter universal, no limitada, como en el
sistema tradicional de la propiedad intelectual, a las fronteras nacionales.

Se ha sugerido igualmente que la distincién clasica sobre propiedad
de tangibles e intangibles (propiedad intelectual) estd resultando cada vez
mas anacronica toda vez que la economia se transnacionaliza més y donde
sus diferentes agentes operan bajo la permanente necesidad de innovar. Es
asi como el componente de informacién tecnolGgica seguird primando en
elintercambio de productos y servicios cada vez que nos acercamos al nuevo
milenio.

2. Las premisas del sistema de propiedad intelectual y su evolucién
histérica

A fin de comprender cabalmente los alcances del debate tecnoldgico
actual, es pertinente hacer unos alcances breves a la evolucién de la
propiedad intelectual en estos dltimos afos. La propiedad intelectual ha
sido por naturaleza de caricter territorial. Las convenciones internaciona-
les vigentes, concebidas en su mayoria en el Gltimo cuarto del siglo pasado,
se fundaban en el principio de la "independencia”, en el sentido, que la
proteccién en un pais debia considerarse auténoma de la proteccién otor-
gada por la misma invencién en un tercer pais. Este principio descansaba
en la teorfa que la proteccién de intangibles debia corresponder a los
criterios y condiciones existentes en el pais que reconocia esos derechos
exclusivos.

Tradicionalmente, los derechos de la propiedad intelectual encontra-
ban su origen en el principio de premiar y estimular la actividad innovadora
de individuos, con el fin de mejorar la posicion competitiva de las industrias
locales y de este modo promover la industrializacién. Estos conceptos se
encontraban claramente incorporados en los primeros estatutos sobre la
proteccién en Francia y Estados Unidos, que sin lugar a dudas constituyen
dos de los mis modernos e influyentes cuerpos legales sobre patentes. Estas
premisas prevalecieron en la formulacién de las grandes convenciones
internacionales sobre la propiedad intelectual. A este respecto, los funda-
dores de estas convenciones abandonaron el enfoque de una ley uniforme
en favor de! principio del trato nacional.
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La proteccion a la propiedad intelectual siempre se basé en la nece-
sidad de establecer un equilibrio adecuado entre la promocién y el apoyo
a la creatividad, innovacién y el beneficio social que resuita de los frutos de
esta creatividad y su contribucidn al desarrollo tecnoldgico y cientifico. Su
objetivo principal fue siempre premiar al individuo, pero con un fin social.

Este equilibrio social es siempre el resultado de las tensiones inhe-
rentes al sistema y relativas a satisfacer los requerimientos de los sectores .
més avanzados tecnolégicamente, que demandan en consecuencia una
mayor proteccion frente a la competencia internacional, y la demanda de
otros sectores, menos avanzados, y a los que una proteccién més estricta
puede perjudicar en sus potenciales de expansion. Este tipo de tensiones
se manifiestan también, a nivel internacional, entre paises més y menos
adelantados tecnol6gicamente.

Es-en este contexto general que deben examinarse las pretensiones
de la década de los 70 de los paises en desarrollo. Si éstas aparecen en clara
contradiccién con las iniciativas de los 80, fueron si consonantes con la
evolucidn histdrica del sistema de la propiedad intelectual.

De acuerdo con los impulsores de la nueva agenda, los flujos tecno-
l6gicos irdn naturalmente hacia mercados mdés liberales y no a mercados
restrictivos o defensivos como se pretendia establecer segin los objetivos
delos 70. Estas observaciones son relativamente validas, ya que no explican
cabalmente el fendmeno de la transferencia de tecnologia. Una combina-
cién de factores que incluyan un entorno receptivo, que ofrezca las nece-
sarias condiciones de estabilidad e incentivos de beneficio econémico y
crecimiento, serdn condiciones necesarias para la mantencién de estos
flujos de inversién y tecnologia.

Es util, en este sentido, observar las actitudes de los paises industria-
lizados en sus primeras fases de desarrollo y constatar cdmo ellos enfren-
taron sus politicas tecnol6gicas, incluyendo el caso mas reciente de Jap6n.
Esa experiencia sugiere que la tecnologia fue transferida, asimilada y
posteriormente desarrollada en entornos no necesariamente liberales. Por
ejemplo, en el caso precisamente de Jap6n, la copia de productos importa-
dos, protegidos o no por patentes, fue tolerada por el Gobierno. Japén por
largos afios aplicd estrictos controles sobre la importacién de tecnologia.
Este mismo pais s6lo lleg a reconocer patentes a los extranjeros en 1889.

Los Estados Unidos no concedieron proteccion por derecho de autor
a obras extranjeras hasta 1891, y s6lo en 1986 abolié el lamado manufac-
turing clause, ampliando asi la proteccion a obras inglesas producidas en el
extranjero. El pais slo accedié a la Convencién de Berna en 1988.
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En el conflictivo terreno de los farmacéuticos, una efectiva y adecua-
da proteccién ha sido reconocida por Japén y la mayona de los paises
europeos solo en los Gltimos 25 anos.

En la presente etapa de las relaciones internacionales, las llamadas
politicas flexibles seguidas en el pasado por casi todos los paises actualmen-
te industrializados, son consideradas inadecuadas sobre la base de que no
habria lugar hoy en dia, en un mundo interdependiente y de globalizacién
econdmica, a los llamados "free riders". Pero si cabe mencionar, de acuerdo
a lo observado mas arriba, que los free riders, incluyendo casos como el de
Japdn, en el pasado, no han violado las normas internacionales vigentes.
Es, en este sentido, que se ha considerado que los nuevos estandares, tales
como son patrocinados por los "maximalistas”, tendrdn como propdsito
limitar las posibilidades de los nuevos participantes en el sistema comercial
internacional para emular el camino tecnoldgico seguido anteriormente
por los paises europeos, los Estados Unidos, Jap6n y los NICs.

No es posible negar la realidad de que los paises en desarrollo tienen-
escasa posibilidad de lograr en las negociaciones internacionales los obje- .
tivos que se propusieron en la década de los 70, sin perjuicio que dentrode
la retérica internacional esos objetivos sigan siendo reiterados formalmen-
te. Pero, sin lugar a dudas, como se ha indicado en este trabajo, algunas de
esas pretensiones como la de la liberalizacién del mercado tecnoldgico,
sobre la base de reglas claras y transparentes que permitan el control de
abusos contra la competencia internacional, siguen constituyendo propé-
sitos validos, sobre todo en funcién del interés en la Ronda Uruguay de
liberalizar el comercio de los servicios y de las normativas sobre la inversién
extranjera. :

Conclusiones

Se ha tratado en esta presentacién de comparar dos proyectos o
agendas en el drea tecnolégica: la propuesta por los paises en desarrollo en
la década de los 70 y la actual agenda concebida principalmente por los
paises industrializados. Se ha examinado cémo los desarrollos recientes en
el drea tecnolégica y en materias afines han transformado radicalmente la
naturaleza y el tono del debate.

. Una observacién que parece pertinente es la relativa al sello a veces
ideolégico de la controversia entre una escuela, que podria llamarse,
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"maximalista” y otra de "free riders". Estos dos enfoques no corresponden a
la evolucién del sistema de la propiedad intelectual ni a su fundamento
clasico consistente con la bisqueda permanente de un equilibrio social
entre los varios intereses en juego. _

Una consecuencia l6gica del actual debate es que el esquema de los
70, propuesto por los paises en desarrollo exige una reevaluacién. Las
medidas y politicas promovidas localmente en varios paises en desarrollo e
internacionalmente, no habrian encontrado hoy en dia la relativa recepti-
vidad que tuvieron en la década de los 70. Las motivaciones de los 70
asumian un entornointernacional permisivo basado en el principio del trato
nacional y no sobre la reciprocidad, parte integrante del pensamiento del
GATT, y que podria en el futuro constituir un elemento clave de las futuras
relaciones tecnoldgicas internacionales.

Al mismo tiempo, tal como se ha esbozado, el pleno respeto de los
derechos de la propiedad intelectual en los paises desarrollados se encon-
traba tradicionalmente contrabalanceado por la aplicacién estricta de po-
liticas de control de practicas abusivas de la competencia.

Por otro lado, los anios 70 no estaban bajo la influencia emergente de
las nuevas tecnologias y del rol crucial que hoy en dia se atribuye a la
tecnologia en la competitividad internacional.

A la luz de estos nuevos desarrollos, todos los paises, incluidos los
paises indudstrializados, deberan ajustar sus politicas sobre proteccion a la
propiedad intelectual. Sin embargo, un nuevo sistema que no reconozca las
diferentes realidades del desarrollo y que no incorpore normas adecuadas
para la mantencién de un mercado competitivo que regule abusos, estara
probablemente condenado a mantener las tensiones actuales y a aislar del
sistema a los paises tecnolégicamente menos adelantados.

Es evidente que si se desea construir un sistema internacional acorde
con las realidades actuales y exento de las tensiones inherentes al mismo,
serad necesario establecer mecanismos correctivos en favor de los paises
menos avanzados con el fin de evitar la perpetuacién de la division inter-
nacional del trabajo actualmente vigente. Los estidndares internacionales
emergentes responden, especialmente en las economias méas avanzadas, a
las nuevas exigencias del estado actual del comercio en mercancias y
servicios, —de alto contenido tecnolégico—, a los desafios impuestos por las
nuevas tecnologias y a la globalizacién de los mercados. Para los paises en
desarrollo, que construyeron sus sistemas nacionales segin las normas
internacionales hasta ahora vigentes, estos nuevos estandares los pondrin
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en una posicion distinta que necesariamente acarreardn desajustes econé-
micos a corto y mediano plazo.

Lo anterior serd el resultado de la universalizacién de los niveles de
proteccidn, donde el clasico equilibrio social del sistema, que ha prevaleci-
do hasta la fecha, y que siempre se definia dentro de las fronteras naciona-
les, requerird ser redefinido. Esta redefinicién serd la consecuencia Idgica
de la creciente interdependencia econémica, de la globalizacion de los
mercados que hacen que las fronteras nacionales, para los efectos de la
propiedad intelectual, resulten menos relevaates como parece ser el caso
de las nuevas tecnologias de la informacién.

A fin de cumplir con las metas de la Ronda Uruguay, de lograr un
fortalecimiento del sistema comercial internacional sera importante ofre-
cer oportunidades a todos los miembros de la comunidad comercial, parti-
cularmente a aquéllos que no se han beneficiado cabalmente del sistema;
ampliando su participacién en el comercio internacional, a través de reglas
claras y transparentes que sancionen un mejor y seguro acceso a mercados,
exento de medidas discriminatorias y de represalias comerciales.

En el campo tecnoldgico, las iniciativas de la década de los 70’ tenian
de algiin modo por objeto materializar algunas de esas metas. Pero, como
se ha sostenido en esta presentacion, las nuevas condiciones imperantes
exigen enfoques mds sutiles y probablemente nuevas alianzas entre dife-
rentes grupos de paises, —no necesariamente circunscritas a la dicotomia
Norte-Sur-, a fin de consolidar nuevas relaciones internacionales en la
esfera tecnoldgica, acorde con las nuevas realidades, pero concebidas con
el propésito de alcanzar un marco mas equilibrado que permita acomodar
los intereses de productores y consumidores.






LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Samuel Ferndndez

Antedentes

Los 6rganos rectores de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPY), y de las Uniones administradas por ella, decidieron en
octubre de 1989 convocar a un Comité de Expertos para examinar la
preparacion de un nuevo Tratado sobre la Solucién de Controversias entre
Estados en materia de propiedad intelectual.

Se dié comienzo asi a un largo pero fructifero trabajo, destinado a
dotar a la comunidad internacional de un instrumento juridico, agil, moder-
no y capaz de solucionar las posibles controversias entre los Estados, en el
vasto y complejo campo de la propiedad intelectual.

Las Uniones que administra la OMPI son aquéllas constituidas por los
convenios respectivos, como el de Paris (1883, sobre Proteccién de la
Propiedad Industrial); el de Berna (1886, sobre Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas); el de Madrid (1891, sobre Represién de las indica-
ciones de procedencia falsa o engainosas); el de La Haya (1925, sobre el
Depésito Internacional de dibujos y modelos industriales); el de Niza (1957,
sobre la Clasificacién Internacional de los Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas); el de Lisboa (1958, sobre Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional); elde Roma (1961,
sobre Proteccin de artistas intérpretés o ejecutantes, fonogramas y radio-
difusién); el de Locarno (1968, sobre una Clasificacién Internacional para
Dibujos y Modelos Industriales); el de Washington (PCT) (1970, sobre
Cooperacién en materia de Patentes) y el de Budapest (1977, sobre el
Reconocimiento Internacional del Depésito de Microorganismos). Todos
ellos, con sus revisiones posteriores cuando las hay.

La gran mayoria de los convenios citados que OMPI administra o lo
hace en asociacién con otras organizaciones intergubernamentales, no
contemplan disposiciones sobre solucién de conflictos.
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Otros, como las Convenciones de Paris, Berna, Roma o Madrid,
disponen que toda diferencia, que no se hubiere resuelto por via de
negociacion, podra (facultativo) ser llevada por cualquiera de las partes en
litigio, ante la Corte Internacional de Justicia. Esta norma puede ser
materia de una reserva, la que expresamente estd autorizada al firmarse o
depositarse el instrumento de ratificacién o adhesion. Tal reserva puede
ser retirada en cualquier momento.

Hasta ahora ningin Estado ha recurrido a la Corte. Posiblemente el
procedimiento costoso y largo, o la menor magnitud de los conflictos, lo
han evitado. Asimismo, un gran mimero de Estados han expresamente
hecho reserva del recurso a la Corte.

Otros tratados mas modernos como el de Washington (1989) sobre
Circuitos Integrados, establecen que si no se alcanza un arreglo por nego-
ciacion, se puede recurrir a grupos especiales con participacién de la
Asamblea u otros érganos que el propio convenio constituye.

Vale decir, no existe un procedimiento comin o procedimientos
uniformes y generales, lo que hace sumamente complejo y costoso solucio-
nar las posibles controversias entre los distintos Estados Parte. Este vacio
es justamente el que se procura llenar con el proyecto de Tratado que
analiza el Comité de Expertos.

L- Las negociaciones TRIPS del GATT y la Ronda Uruguay

Por si solo, el esfuerzo de la OMPI y de las Uniones indicadas, tiene
un gran valor juridico y practico. Coincide ademas, con las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay del GATT, (Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), aprobadas por la Decla-
racién Ministerial de Punta del Este (20/9/86), como conclusién de la
reunién interministerial del GATT. Se espera que terminen sus trabajos a
fines de 1991. .

Dentro de ellas, existe un Grupo de Negociacidn sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio,
incluido el Comercio de las Mercancias Falsificadas (TRIPS). Como su
nombre lo indica, estas negociaciones no pretenden legislar sobre la pro-
piedad intelectual, que corresponderia bajo el marco de la OMPI, sino
legislar sobre los aspectos de dichos derechos "relacionados con el comer-
cio”.
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No obstante, por la importancia de las negociaciones y la amplitud de
sus disposiciones, el futuro Acuerdo TRIPS comprende normas relativas a
los derechos de propiedad intelectual.

Respecto a la solucién de controversias, en la Parte V del Acuerdo,
titulada "Prevencién y Solucién de controversias”, los articulos 66 y 67
abordan normas sobre "Transparencia” y "Solucion de controversias”, res-
pectivamente.

En sintesis, en las negociaciones TRIPS se estudian tres textos alter-
nativos:

1. Textol:

Establece la siguiente secuencia de procedimientos:
a)  Consultas, bajo la autoridad del Comité TRIPS;

b) Los procedimientos de consulta y solucién de controversias
deberan ceiiirse, hasta donde sea posible "mutatis mutandis”, a las
normas del GATT y dentro de este modelo, se aplicardn normas
especificas como, consultas seguidas por conciliacién, mediacién,
buenos oficios, bajo la conduccidn del Presidente del Comité TRIPS.
c) Si fracasan, las partes pueden solicitar un panel. Si a su vez

fracasa, la parte demandante puede solicitar al Comité la autorizacién
para suspender sus obligaciones, o bien;

d) Solicitar al Consejo del GATT la autorizacién para suspender
las concesiones y otras obligaciones bajo las normas del Acuerdo
General del GATT.

2. TextoIl:

a) Consultas. Si fracasan;

b) Deben ponerse de acuerdo en otros medios amigables, como
buenos oficios, conciliacién, mediacién o arbitraje.

c)  Siasuvez fracasan, puede acudirse a un panel, que emitird un
informe al Comité.

d) El Comité, por consenso, hard recomendaciones a las partes,
basado en el informe del panel. El Comité vigilard la puesta en
practica de estas recomendaciones.
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3. Texto Il

Simplemente hace aplicables las normas del GATT.

Como puede apreciarse, los Textos Iy Il se basan fundamentalmente
en las normas del GATT. Sélo el Texto I, contiene reglas propias.

Las negociaciones TRIPS son aquéllas que podran continuar mas alla
del fracaso de la Ronda Uruguay.

II.- Las normas del GATT

Se trata de un punto fundamental. Las normas del GATT (30 de
octubre de 1947) en sus Articulos XXI1 y XXITII contienen las disposiciones
relativas a la solucién de controversias del Acuerdo General. En sintesis
establecen un procedimiento de consultas para las representaciones que
formule la parte afectada. Si no dan resultados, las Partes Contratantes
(todos los Estados Partes del GATT) pueden, a peticion de una parte
contratante, entablar consultas sobre la cuestién no resuelta. (Art. XXII).

Si una parte contratante considera que una ventaja derivada del
Acuerdo General se encuentra anulada o menoscabada, por incumplimien-
to de obligaciones contraidas o aplicacién de medidas contrarias u otra
situacion, podra formular representaciones o proposiciones por escrito a
las Partes que estime interesadas.

Sino hay arreglo satisfactorio, podra someterse la cuestion alas Partes
Contratantes que efectuar4n una encuesta y formularén recomendaciones.

Cuando las Partes Contratantes lo juzguen necesario, podrin consul-
tar a las partes; al Comité Econémico y Social (ECOSOC) de las Naciones
Unidas y a cualquier otra organizacién intergubernamental competente.

Si la controversia no se arregla y las Partes Contratantes consideran
que las circunstancias son suficientemente graves, "podran autorizar a una
ovarias partes contratantes”, para que suspendan, con respecto a una o més
de ellas, "la aplicacidn de toda concesion o el cumplimiento de otra obliga-
cién resultante del Acuerdo General cuya suspensién estimen justificada,
habida cuenta de las circunstancias". Cuando efectivamente se suspenda la
concesidn u otra obligacion, podr4 la parte afectada comunicar dentro de
60dias al Secretario Ejecutivo del GATT su propdsito de denunciarlo. (Art.
XXIII). ‘
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De acuerdo a estas disposiciones, en el GATT se puede llegar a aplicar
por via de represalia, sanciones comerciales consistentes en la suspensién
de concesiones u obligaciones y el afectado, denunciar el Acuerdo General.
Un sistema sumamente rigido y estricto, con efectos graves para las rela-
ciones comerciales del pais que no se avino a solucionar su controversia,
pues estd orientado a proteger las ventajas y beneficios del Acuerdo
General, resguardandose y actuando contra la aplicacién de medidas dis-
criminatorias o restrictivas al comercio.

Corresponde aplicar estas sanciones a las controversias de la propie-
dad intelectual?. Este es unode los grandes problemas de las negociaciones
TRIPS. B

Esté claro que para las Partes del GATT, se aplican los Articulos XXII
y XXI1I del Acuerdo General, en lo que al Acuerdo se refiere.

Asimismo, se negocia en TRIPS respecto a los derechos de propiedad
intelectual "relacionados con el comercio”, sobre la base de las tres alter-
nativas vistas anteriormente. Para los paises industrializados, toda la pro-
piedad intelectual tiene "relacién comercial® y por tanto deberian aplicarse
las normas del GATT (Textos I 6 III). Para los en vias de desarrollo, con
posiciones mas o menos flexibles, no es asi, y priorizan por tanto un sistema
no compulsivo (Texto II).

Pero, qué pasa con la propiedad intelectual propiamente tal? Debena
—por l6gica— aplicirsele un sistema propio de solucién de controversias.
Como se ha visto, no hay normas generales y uniformes, y si las hay, cuando
las hay, no se han aplicado o han sido objeto de reservas por las partes.

Este es el gran "vacio juridico” que tiene como tarea llenar el Comité
Especial de ]a OMPI, mediante un Tratado general y universal.

IIL.- El GATT o la OMPI

Si se aplicara simplemente el sistema del GATT a la propiedad inte-
lectual, no sélo serfa aplicar un Acuerdo General comercial a un campo
protegido por numerosos convenios diferentes, sino que podria correrse el
riesgo de atentar a los fundamentos mismos del sistema. En efecto, segin
afirma el gran especialista chileno y ex Director General Adjunto de OMP],
Marino Porzio, la propiedad intelectual en dltima instancia resguarda
derechos de propiedad que constituyen un verdadero monopolio transito-
rio que, por definicidn, es discriminatorio, (patentes y derechos). El GATT,
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en cambio, justamente resguarda la no discriminacién en el comercio
internacional, mediante normas de reciprocidad. Aceptar su vinculacién
con caricter contractual legitimaria las inevitables presiones bilaterales
bajo amenaza de suspender privilegios o aplicar sanciones a las exportacio-
nes de productos de otro pais, acusado de violar la propiedad intelectual.
En este sentido, comparto plenamente las observaciones del Sr. Porzio.

Tal seria el caso de los Estados Unidos cuya Ley Omnibus de Comer-
cio establece un sistema unilateral de presiones y coercion, (superseccion
301), destinado a lograr que sus socios comerciales protejan la propiedad
intelectual.

De este modo, las negociaciones TRIPS intentan proteger los dere-
chos de propiedad intelectual "relacionados con el comercio” en aquellos
paises en que no existen mecanismos legales para actuar frente a los Estados
que no han establecido la legislacién capaz de asegurar dicha proteccién, y
ademds, aquellos requeridos para impedir el comercio de mercancfas falsi-
ficadas.

Mientras a la OMPI le corresponde la compleja tarea de dotar a la
comunidad internacional de un Tratado, que armonice las diversas posicio-
nes en torno a la solucién de diferencias, en el campo especifico de la
propiedad intelectual.

IV.- Los trabajos del Comité Especial de la OMPI

Convocado por el Director General de OMP], el Dr. Arpad Bogsch,
el Comité ha celebrado, hasta el momento, dos sesiones en Ginebra (19 a
23 de febrero y 22 a 26 de octubre de 1990).

1. Trabajos preparatorios

Para su primera sesion, el Comité analizd un interesante documento
elaborado por la Secretaria de l]a OMPI con un sistema de preguntas y
respuestas alternativas, destinado a identificar las principales cuestiones
que requerian de analisis y discusién antes de proceder a redactar un primer
proyecto de tratado.

Dichas cuestiones, en sintesis, decian relacion con:

a) El dmbito del tratado propuesto:

- Definir el objeto al que debe relacionarse un alegato (o denega-
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cién) para que la controversia quede dentro del 4mbito del tratado
propuesto (ambito "ratione materiae™); y
~ Definir quién puede ser parte de una controversia en el marco del
. tratado propuesto (dmbito "ratione personae").

b) Los Medios involucrados en la solucién de controversias:

En este punto, se analizé los diversos medios disponibles, que
el derecho internacional contempla, como: consultas, mediacién por
terceros, buenos oficios, conciliacién, arbitraje, grupos especiales o
comisiones de asesoramiento, recurso a tribunales internacionales,
recurso a la Corte Internacional de Justicia, etc.

Paralelamente, se analizaron otras materias conexas, COmo:
plazos, confidencialidad de los recursos, nimero de integrantes de las
comisiones, su nacionalidad, competencias y limites de la misma,
intervencidn de terceros, etc.

¢) Salvaguardia y relacién con otros medios para la solucién de con-
troversias:

En este punto se analizd la relacién que debe establecerse entre
los procedimientos en el marco del tratado propuesto y aquéllos en
el marco de otros tratados y que, particularmente dan origen a la

-obligacién internacional con que se relaciona la controversia. Asimis-

mo, las normas necesarias para evitar la utilizacién simultdnea de
procedimientos, como por ejemplo, prioridades de unos sobre otros,
o agotar aquéllos del tratado propuesto antes de recurrir a otros, o
mds simplemente, prohibir su utilizaci6n simulténea.

d) Arreglos Institucionales y Administrativos:

. Aqui se discutié la naturaleza y funciones del 6rgano que debe-
ra contcmplar el tratado propuesto, por ejemplo, una Asamblea, o si
se deseaba constituir una Uni6n, asi como sus implicancias financie-
ras. :

e) Cuestiones Adicionales:

Finalmente, el documento de la OMPI proponfa al Co:mté
estudiar otros aspectos como: el Reglamento del tratado propuesto,
los asuntos no contencioscs, los que podrian encontrar un asesora-
miento de una persona u 6rgano experto en forma de opinién juridica.
Como asuntos no contenciosos se previa la revision de la legislacién
de un pais, solicitada por él mismo; asesoramiento para aspectos

- juridicos o técnicos de la propiedad intelectual, etc.
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2. Primera sesién (Ginebra, 19 a 23 de febrero, 1990)

Durante el debate general, si bien la casi unanimidad de los paises
reconocid que era conveniente y util contar con un Tratado, y que era la
OMPI el organismo encargado de coordinar su redaccidn, orientar los
trabajos y ser su depositario, hubo grandes discrepancias en cémo el Comité
deberia abordar el Tema, si era conveniente redactar de inmediato un
tratado, o s6lo avanzar en la idea general. Tampoco hubo acuerdo total
sobre los medios, los tipos de controversia y si abarcarfa o no el Tratado
propuesto las controversias que, por tener efectos para el comercio, debian
ser tratadas segtin las normas del GATT.

Una vez mas las posiciones de paises desarrollados (EE.UU., Comu-
nidad Europea, Japdn) y los.en vias de desarrollo difirieron, a veces
radicalmente. Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera estimé necesario
redactar un proyecto de tratado. Otros (Paises Bajos y algunos miembros
de la Comunidad Europea) pedian que se cumplieran ciertas condiciones,
como no afectar los procedimientos establecidos (recurso a la Corte Inter-
nacional de Justicia 0 al GATT).

En cambio los paises en desarrollo (como Brasil, México, Argentina
e India) propiciaron un mecanismo que contribuyera a reducir las desigual-
dades y a promover la simetria y el equilibrio de derechos y obligaciones en
materia de propiedad intelectual sosteniendo que, para que el sistema fuera
eficaz, era necesario no sélo que se supervisara el cumplimiento de las
normas, sino también aquellos casos de proteccién excesiva o abusivas de
los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, sefialaron que los princi-
pios —como el trato nacional, la no discriminacion, la territorialidad y la
independencia de proteccidn, asi como la exigencia del agotamiento de los
recursos internos—, debian ser tomados en consideracién en el Tratado
propuesto.

Chile, insisti6, entre otros puntos, en la necesidad de un sistema
moderno, 4gil, poco costoso, excluyente de medidas unilaterales, y en la
conveniencia de que el marco del Tratado propuesto, bajo la asesoria de la
OMPI, contuviera un mecanismo adecuado para la solucién de controver-
sias orientado especificamente a los asuntos de proteccion de la propiedad
intelectual, tomédndose en consideracién los que habfan sido analizados en
otros foros. Esta posicién fue compartida por otras delegaciones.

En concreto, Chile llamé la atencién del Comité sobre su propuesta
presentada en las negociaciones TRIPS. En resumen, consistfan en un
procedimiento en dos etapas mediante el cual una controversia sobre
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propiedad intelectual (con supuestos efectos relacionados con el comercio)
seria tratada en primer lugar de conforme al procedimiento del Tratado
propuesto en la OMPI, que analizaria los aspectos de propiedad intelectual
de la controversia, y en caso de que se encontrara violacidn a la obligacién
internacional de la proteccién de la propiedad intelectual, sus efectos
relacionados con el comercio podrian ser tratados, i la parte afectada lo
deseara-de conformidad con los procedimientos de solucién de controver-
sias y medios de compensacién del GATT. Lo que podria sintetizarse en el
aforismo de "a la OMPI lo que es de OMP], y al GATT lo que es del GATT".

Se estableceria asi una especie de doble proceso, protegiéndose las
funciones esenciales de ambos 6rganos y garantizindose tanto la protec-
cidén debida a la propiedad intelectual como el libre comercio.

Luego de un extenso pero fructifero debate, las conclusiones a que se
llegd, en respuesta a las interrogantes planteadas por la Secretaria, fueron
las siguientes, en términos generales:

a) Ambito del Tratado propuesto:

—~ "Ratione materiae™
Si hubiere acuerdo de las partes sobre medios distintos que los
del Tratado propuesto, no estarian obligados por éstos. En au-
sencia de aquéllos, habrian normas obligatorias en el Tratado
propuesto.
Las controversias que surjan de Tratados administrados por
OMPIoque lleguen aserlo, estarian sujetas al Tratado propuesto,
el que debia especificar los tratados que quedarian bajo su égida,
por un anexo que contuviera un listado.

— "Ratione personae™:
Hubo acuerdo en que los procedimientos previstos en el Tratado
propuesto deberian quedar abiertos a las partes en las controver-
sias que satisfacieran dos condiciones: que fueren partes en el
Tratado propuesto, y también en el "tratado de origen”, aquél
cuya interpretacion diere lugar a la controversia. Otras situacio-
nes, como ser Parte en el Tratado propuesto y no en el de origen,
o viceversa, fueron discutidas ampliamente sin conclusiones de-
finitivas.

b) Respecto de los medios involucrados:

Hubo acuerdo en concentrarse en los siguientes: consultas obli-
gatorias, mediacion facultativa y el sometimiento obligatorio de la
controversia a un procedimiento de dos fases para obtener asesora-
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miento y posiblemente recomendaciones. En la primera fase, se
someteriala controversia a un grupo especial o comisién; y la segunda,
un examen, por un conjunto de Estados, del informe de dicho grupo
especial o comisién de asesoramiento y de las recomendaciones de la
asamblea.

En cuanto al sistema previsto, hubo acuerdo en que el mecanis-
mo multilateral era el adecuado.

c) Salvaguardia y relacién con otros medios:

Un Tratado como el propuesto, podria dar lugar a cuestiones
de aplicabilidad concurrente entre los procedimientos, de éste y los
del Tratado de origen. La utilizacién simultinea de diferentes proce-
dimientos se consideré inadecuada, por lo que la mayoria se inclind
por prohibirlos.

Se discuti6 la libre eleccién del foro por parte del demandante.
Este principio podria completarse con otra consideracién como la de
"res-judicata”, segin la cual las controversias resueltas en el marco de
un procedimiento no pueden reabrirse en otro foro y también la de
"lis pendens”, segiin la cual durante el periodo en el que una contro-
versia estd pendiente de solucién, no deberé entablarse en otro foro.
Es decir, se aplica el principio general que prohibe la simultaneidad
de medios y de foro.

d) Arreglos Institucionales y
e) Cuestiones adicionales

Estos puntos del cuestionario de la Secretaria, quedaron pendientes.

En definitiva, ¢l Comité acordd pedir a la Oficina Internacional, para
su sesién de octubre de 1990, que preparase un documento "con los
principios de un proyecto de tratado para la solucién de controversias entre
Estados en materia de propiedad intelectual. Todo principio podré conte-
ner variantes y deberd ir acompafiado de explicaciones”. De esta manera,
se buscé una formula intermedia entre quienes insistian en un proyecto de
‘tratado y quiénes se oponfan a ello.

3.  Segunda sesién (Ginebra, 22 al 26 de octubre, 1990)

De conformidad a su mandato, la Oficina Internacional elaboré un
‘Memorindum con ocho principios para un posible tratado. Estos se refie-
. Ten a:
- El objeto de las controversias;
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- Las partes en las controversias;

~ Las controversias a las que el tratado no seria aplicable;

- Un procedimiento de consultas;

~  Un procedimiento de buenos oficios, conciliacién y medxacxén,

— Un procedimiento ante un grupo especial;

— El informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de los
grupos especiales; y

—~ El arbitraje.

Asimismo, el Memordndum sefialaba que el tratado también deberia -
abordar otras materias adicionales, como: la constitucién de una Unién, la

composicién y tareas de la Asamblea de los Estados Contratantes; la . - "

funcién de la Oficina Internacional en la administracién de la Unidn; el
reglamento; su revisién; las partes; la solucidn de controversias en la
interpretacion del tratado propuesto; su entrada en vigor; su denuncia;
idiomas, depositario, etc.

Como sintesis de lo actuado por ¢l Comité, 1a Presidencia, resumi6 lo
analizado en la primera sesién, recordando que se habia solicitado a la
OMPI un documento con los principios y que el Comité habia reafirmado
la funcién de la OMPI, en la promocién de la proteccién de la propiedad
intelectual, al facilitar la armonizacién en la interpretacidn de tratados en
materia de propiedad intelectual. Asimismo, como se veia reflejado en los
documentos de la Secretaria, un niimero considerable de esos tratados no
contenfan disposiciones relativas a la solucién de controversias que pudie-
ran surgir en el marco de dichos tratados; ademads, como lo habian sefialado
varias delegaciones durante la primera sesi6n, incluso en los pocos tratados
que contenian un procedimiento, como el recurso a la Corte Internacional
de Justicia, éste no se habia invocado o no habfa sido aceptado por varios
Estados.

Enlo relativo a la naturaleza del sistema de solucnon de controversias
que debiera establecerse, durante la primera sesion, las delegaciones ha-
bian destacado que sus procedimientos debian ser rdpidos, que la contro-
versia debia surgir en el marco de un tratado multilateral, que las partes
deberian serlo del Tratado propuesto, y que las consultas entre las partes
en la controversia debfan ser obligatorias. Después, la controversia podria
someterse ante un grupo especial,’y las partes deberian poder recurrir a
otros procedimientos, como la conciliacién o el arbitraje.

RTES
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V.- Proyecto de tratado para la solucién de controversias
entre Estados en materia de propiedad intelectual.
Analisis de ocho principios

1. Objeto de las controversias

Este principio dice relacién con la naturaleza de la obligacidn (pro-
piedad intelectual) y la fuente de la obligaci6n (ciertos tratados en el campo
de la propiedad intelectual y ciertos principios de derecho) que podrian dar
lugar a una controversia que quedase comprendida en el ambito del Trata-
do propuesto.

Hubo acuerdo en los siguientes puntos:

que la obligacién que diese lugar a la controversia deberia ser una
obligacién asumida por un Estado, no procediendo en consecuen-
cia, las controversias entre individuos.

que las obligaciones emanadas de un tratado fuente que estable-
ciese un procedimiento exclusivo de solucién de controversias,
quedaran exceptuadas del Tratado propuesto.

que un principio de derecho generalmente reconocido relativo o
aplicable a la propiedad intelectual, no deberia considerarse como
fuente de una obligacién que pudiese dar lugar a una controversia
en el marco del Tratado propuesto, por ser muy dificil de definir.

No obstante si se desease una definicidn, esta podria basarse en la
contenida en el Articulo 2 viii) del Convenio que establece 1a OMP], el cual
dice que se entendera por "propiedad intelectual”, los derechos relativos:

a las obras literarias, artisticas y cientificas,

alas interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones
de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de
radiodifusién,

a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,

a los descubrimientos cientificos,

a los dibujos y modelos industriales,

a las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los
nombres y denominaciones comerciales.

a la proteccién contra la competencia desleal,

y a todos los demés derechos relativos a la actividad intelectual en los
terrenos industrial, cientifico, literario y artistico.
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Con relacion a las alternativas de texto propuestas por la Secretaria,
las posiciones fueron divergentes en cuanto a que el Tratado seria aplicable
a cualquier controversia relativa a una obligacién emanada de:

~ Un tratado multilateral; o, aquellos tratados administrados sola-

mente por OMPI o en asociacidn con otra organizacién;

~ s6lo los administrados por OMPL. No obstante, como posicién de

compromiso, podria aceptarse la segunda variante antes citada.

2.  Partes en la controversia

Se discuti6 en torno a dos alternativas. Si el Tratado seria aplicable a
todas las controversias entre Partes Contratantes, o en que una al menos
lo sea, o entre no Partes si aceptan aplicar las disposiciones del Tratado.

No hubo un acuerdo preciso, pero tampoco las posiciones de los paises
fueron irreconciliables.

3.  Controversias a las que el Tratado no seria aplicable

En este principio se especifica la naturaleza de la obligacion (propie-
dad intelectual) y la fuente de la obligacién (ciertos tratados en el campo
de la propiedad intelectual y ciertos principios de derecho) que podrian dar
lugar a una controversia comprendida en el Tratado propuesto.

Se analizé que deberian prevalecer los procedimientos del Tratado
propuesto, salvo que el tratado fuente estableciese procedimientos exclu-
sivos y obligatorios antes de que el Tratado propuesto entrara en vigor.

4.  Consultas

Hubo acuerdo general de que las consultas deberian ser una fase
obligatoria en el mecanismo de solucién de controversias, y una condicion
necesaria para pedir un procedimiento ante el grupo especial previsto.
Asimismo, hubo intercambio de opiniones respecto al carécter privilegiado
y confidencial de la consulta, sus plazos, la eventual participacién del
Director General de OMPI, etc.

Las alternativas propuestas por la Oficina Internacional, versan sobre
la invitacidn a entrar en consultas; la respuesta a la invitacion; las consultas
(o negociaciones); y el cardcter confidencial del contenido de las consultas.
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5. Buenos Oficios, Conciliacion, Mediacién

La Oficina Internacional, al presentar este principio, seiialé que el ~

recurso a estos procedimientos no era obligatorio, sino facultativo y reque-v e
ria el acuerdo de ambas partes, incluyéndose la participacién de un inter-'

mediario. También se considerd la posible participacién del Director
General de OMPI], para proporcionar asistencia en la dﬁ:gnacxon del

debian ser transmitidos a la Asamblea, no habiendo uniformidad de cnte—
rios.

Los pérrafos alternativos propuestos se refieren al acuerdo sobre el ..

recurso a los buenos oficios, la conciliacién o 1a mediacién; el momento del

acuerdo; la cooperacién con el intermediario; y el caricter confidencial del -

contenido del procedimiento.

6.  Procedimiento ante u;t grupo especial

Esta seria la fase central del mecanismo de solucién previsto, al
asegurarse una secuencia programada de fases encaminadas al informe del
grupo especial, incluso en los casos en que una parte en la controversia
fuese reacia a cooperar. En todo caso, qued6 en claro que su convocatoria,
designacidn e informe, no eran objeto de decisién de ningin 6rgano politico
y lo més importante, ¢l grupo especial no podia autorizar sanciones o
medidas de retorsién. Aqui se marca la diferencia fundamental con los
procedimientos del GATT.

También se analizaron otros temas como la composicién, plazos,
idiomas, recursos, etc. del grupo especial. Los parrafos propuestos se
refieren al recurso a un grupo especial; a la peticién; a la designacién y
convocatoria del grupo especial; al mandato del grupo especial; a los
derechos de las partes en la controversia; a la comunicacién y examen del

informe del grupo especial; y a los demés detalles del procedimiento, como

las calificaciones de sus miembros, plazos y partes.

7. Informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de los grupos
especiales :
Este principio esta destinado, cuando las recomendaciones del grupo
especial no han sido cumplidas, a mantener su divulgacién y cuando lo han

sido, a tomar nota de ello. Se propone que dichos mformas se presenten a
la Asamblea de Estados Contratantes. .

BT

do
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8.  Arbitraje de la oMp1

Al presentar este principio, la Oficina Internacional seiald que el
arbitraje era un procedimiento facultativo puesto a disposicién de las
partes, pero una vez que hubieren acordado recurrir a €l seria excluyente
de todo recurso al procedimiento de grupos especiales. Hubo acuerdo en
que los tribunales de arbitraje sean organizados bajo la OMPI y también
abiertos, sobre una base voluntaria, a controversias que surgieran de trata-
dos bilaterales.

Muchas delegaciones se pronunciaron para que el recurso a la Corte
Internacional de Justicia, no quedara excluido por el Tratado propuesto.
Los parrafos propuestos se refieren a la organizacién del arbitraje de la
OMPI que correspondera a la Asamblea; y a la utilizacién del arbitraje de
la OMP], que las partes acuerden no pudiendo, en tal caso, recurrirse al
procedimiento del grupo especial.

VI.- Trabajo Futuro

A pesar de los progresos de las negociaciones y de haberse examinado
con bastante profundidad los principios aplicables a un proyecto de Trata-
do, por insistencia de los paises desarrollados, no hubo acuerdo para que
la Oficina Internacional lo redactara para la proxima sesién. En consecuen-
cia, se lleg a una posicion intermedia entre quienes sélo estaban dispuestos
a la redaccién de un proyecto, de quienes se oponian. Mediante ella, el
Comité de Expertos solicité ala OMPI que preparase para la proxima sesién
un documento titulado "Disposiciones de un proyecto de Tratado para la
solucién de controversias entre Estados en el campo de la propiedad
intelectual", que contuviese el texto de disposiciones que podrian incluirse
en dicho proyecto de Tratado.

Dicho texto debera basarse en los ocho principios analizados prece-
dentemente, con sus variantes y explicaciones.

El Comité decidié recomendar que la Oficina Internacional convoque
su préxima sesién en una fecha anterior al periodo ordinario de sesiones
de ios Organos Rectores en septiembre-octubre de 1991, para que los
trabajos del Comité puedan ser tomados en consideracién por dichos
Organos.

De esta manera, sin decirse expresamente, el Comité continuara su
tarea una vez conocidos los resultados de las negociaciones TRIPs de la
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Ronda Uruguay del GATT, de suma importancia para la propiedad intelec-
tual.

Ciertamente el trabajo del Comité, no hasido facil, pero poco a poco
se logra avanzar en el que sera un proyecto de Tratado que permitira llenar
un gran "vacio juridico”, en el campo de la propiedad intelectual, con
implicaciones sumamente importantes respecto a las negociaciones TRIPs
y normas del GATT.

Sélo procedimientos de solucién de controversias agiles, efectivos y
unanimemente aceptados, podran dar los resultados que se requieren para
hacer més efectiva, la proteccién de la propiedad intelectual, cuyo desarro-
llo sigue, como es 16gico, los pasos agigantados del progreso de la inteligen-
cia humana, en todas sus manifestaciones.
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LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. GRUPO ANDINO
Y SELA

Mauricio Guerrero

I.- Las normas sobre propiedad industrial en el Grupo Andino

Las experiencias del Grupo Andino, en la mayor parte de los distintos
aspectos del quehacer nacional, fueron el resultado de un andlisis interdis-
ciplinario serio y profundo de situaciones que, por primera vez, eran objeto
de estudio en Latinoamérica.

Si bien es cierto que muchas de las politicas que se disenaron y
aprobaron durante los primeros seis afios del Acuerdo de Cartagena no han
podido ser puestas en vigor en los términos previstos en aquella ocasion,
es importante sefalar que los resultados de las investigaciones realizadas
tuvieron un gran impacto a nivel internacional. En la actualidad, ningin
pais o autoridad puede alegar ignorancia o aludir a la falta de informacién
para justificar decisiones erréneas en aspectos de politicas relacionadas,
por ejemplo, con la inversidn extranjera, la propiedad industrial y el desa-
rrollo tecnoldgico.

Estos tres aspectos fueron preocupacion especial del Pacto Andino
en atencién a su fuerte incidencia en el desarrollo nacional y al alto grado
de desconocimiento que tenjan las autoridades de los paises miembros
acerca de lo que sucedia en sus propios territorios. Fue, en atencion a ello,
que la Junta del Acuerdo de Cartagena decidi6 analizarlos conjuntamente
y en forma coordinada, en-un intento por llegar al fondo de un problema
que se veia como extremadamente delicado y cuya consideracién en forma
separada estaba destinada al fracaso.

El resultado de la investigacion realizada demostrd la existencia de
legislaciones absolutamente anacrénicas en las tres materias a que se ha
hecho referencia, todo lo cual conducia a una situacion de extremada
dependencia de los paises de la region de factores externos. Ello llevd a la
Comision del Acuerdo a la aprobacién de tres Decisiones estrechamente
relacionadas:

- LaDecisién 24, que establece el Régimen Comiin de Tratamiento
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alos Capitales Extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y
regalias.

- LaDecisi6n 84, que contiene el Programa Subregional de Politica
Tecnolbgica.

~ LaDecision 85, que consagra el Reglamento para la aplicacién de
las normas sobre propiedad industrial.

1. Situacién de la Propiedad Industrial en el Grupo Andino en 1970

En 1970, las principales caracteristicas de la legislacién sobre propie-
dad industrial en los paxses miembros del Acuerdo de Cartagena eran las
siguientes: &

" a) Derecho monopdlico del propietario de la patente para elaborar
y comercializar en cualquier forma el producto patentado, atin cuando
jamds llegase a elaborarlo.

b) Derecho exclusivo de importacién en beneficio del patentador.

¢) Ausencia de la obligacidn de explotar la patente.
Colombia: 3.513 procesos patentados y 10 explotados (1970)
Pertt : 4872 patentes concedidas, explotadas 54 (entre
1960 y 1970).

d) Como los contratos de patentes suelen ser de duracién definida,
la facultad del propietario de renovar o no la concesién podia ser utilizada
per éste como eficaz herramienta para negociar la adquisicién de la empre-
sa que la estaba utilizando o para aprovechar un mercado ya abierto para
el producto de que se trataba. Bastaba la negativa a prorrogar el contrato
y la determinacion del duefio de la patente para iniciar la produccién por
su cuenta, para que la empresa local que realiz6 todo el trabajo y efectué
los gastos para lograr el mercado, tuviera que cerrar. Como nadie puede
producir sin tener la patente, resulta que el inico comprador era el propie-
tario de la misma quien determinaba, en definitiva, el precio que deseaba
pagar.

e) Los contratos de licencia solian tener cldusulas restrictivas o de
amarre de diversa indole. Una de las més frecuentes obligaba a utilizar
insumos o productos intermedios proporcionados por el duefio de la pa-
tente desde el exterior. La determinacién de una sola fuente de aprovisio-
namiento permite la existencia de la sobrefacturacién de tales elementos,
que en algunos casos alcanzaba hasta el 6.500% de su valor.
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Esta diferencia afectaba en definitiva al consumidor puesto que inci-
dia en un alza de precio del producto final respectivo. Esto es tanto mas
grave cuando recae en productos farmacéuticos indispensables para el
tratamiento de ciertas enfermedades, pues los coloca al alcance exclusivo
de aquellas personas que pueden adquirirlos a un precio artificialmente
elevado.

f) Otraclausulade comiin ocurrencia en los contratos de licencia era
la que limitaba la venta de los productos respectivos al territorio del pais
del adquirente. Su objetivo era atomizar los mercados para asi poder
otorgar licencias diferentes en cada pais y constituia una barrera insalvable
a todo intento de exportar. Un convenio de integracién econémica que no
contemple la eliminacién de estas trabas en las legislaciones de los paises
participantes, esta limitado exclusivamente a las dreas en que no existan
contratos de esta indole. En el caso de los paises andinos, €l estudio de
contratos de licencia produjo el resultado del Cuadro N°1.

CUADROQ N21
Pais Contratos estudiados Con prohibicién de exportar
Bolivia 35 27
Chile 175 117
Ecuador 12 9
Pertt 89 74
Venezuela 140 92

Si no se subsanaba esta situacién, la integracion subregional tenia que
limitarse a los casos de excepcién en los que no habia prohibicién. Esta
limitacion a la soberania nacional no ha sido, sin embargo, jamas denuncia-
da por quienes acostumbran a esgrimirla en defensa de una libertad de
accién en el campo econdémico.

g) El titular de una patente tenia la facultad de reclamar ante
cualquiera presunta infraccion de sus derechos y correspondia al presunto
infractor probar su inocencia. Este es, tal vez, el Gnico caso en que se
invierte el peso de la prueba en materia judicial y se obliga a la comproba-
cién de un hecho negativo, lo que es irracional y contrario a toda préctica
juridica.

h) Existia, por dltimo, un elemento de cardcter administrativo que
contribuia a facilitar los abusos que se cometen en ¢l uso de las patentes.
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Las oficinas encargadas de aplicar la legislacion nacional en materia de
patentes suelen ser en Latinoamérica los "parientes pobres” de la adminis-
tracion publica. Esta escasez de medios es tanto humana como institucional.
Humana, porque estdn constituidas por un escaso niimero de funcionarios
que reciben las solicitudes y les dan curso, sin alcanzar a analizar si cumplen
con los requerimientos legales. Hay paises en que esta labor la cumple un
funcionario y una secretaria. Institucional, porque carecen de los medios
mds indispensables para su labor como sucede, por ejemplo, con la total
ausencia de informacidn acerca de la novedad que debe tener el conoci-
miento que se desea patentar. Por ello, suele suceder que se concede
patente a conocimientos que ya son de dominio piblico en otros paises.

2. Aspectos relevantes de los estudios realizados por el Grupo Andino

El campo de los estudios realizados en todos los paises miembros y en
algunos extra subregionales, como Argentina, Brasil y México, fue muy
amplio e incluyd aspectos juridicos y econémicos. Hasta esa ocasion el tema
de las patentes habia estado manejado en forma casi exclusivamente juri-
dica y virtualmente todos los estudios realizados estaban enfocados a
situaciones de esa naturaleza.

Por eso es que los resultados alcanzados en el Grupo Andino causaron
un gran impacto en los circulos internacionales, pusieron de manifiesto la
existencia de précticas muy perjudiciales para los paises en desarrollo y
dejaron al descubierto una innumerable cantidad y variedad de actividades
extremadamente eficientes para la conformacién de mercados cautivos en
beneficio de grandes empresas transnacionales.

En tal sentido, se planteard en forma muy somera algunos de los
aspectos mds resaltantes que surgieron como resultado de las investigacio-
nes realizadas por la Junta del Acuerdo de Cartagena, frente al tema de las
patentes en general.

I1.- Las patentes

1.  Latransferencia de tecnologia

Una de las mayores falacias que se utilizan en defensa de las patentes
es que éstas son un importante instrumento para la transferencia de tecno-
logia en favor de los paises en desarrollo. Los resultados obtenidos de-

~
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mostraron prec:samente lo contrario. En efecto, la informacion recogida
demostré que el niimero de patentes extranjeras en los paises mvatxgados
era superior al 90%, correspondiendo el 10% restante a patentes naciona-
les individuales cuya aplicacién industrial resulta bastante limitada. Si
también fue posible detectar que entre el 90% y el 98% de esas patentes
jamas fueron explotadas y, precisamente por el efecto de la patente, nadie
mds estaba en condiciones de hacerlo, es indudable que su existencia lejos
de promover la transferencia de tecnologia resultd un freno para el desa-
mrollo de la tecnologfa nacional. A todo ello habria que agregar que, al
incluirse la facultad de importar entre los efectos del monopolio concedido,
se cierra el circulo que limita las posibilidades de desarrollo tecnoldgico ya
aludidas. _

Por lo demds, cualquier estudio que se haga en paises en desarrollo
en los que exista un régimen de patentes demostrara que esa circunstancia
no ha logrado traducirse en el fortalecimiento del desarrollo tecnolégico
nacional.

El ejemplo de la industria farmacéutica mundial es bastante clarifica-
dor en tal sentido. Es asi como Gran Bretaiia, Alemania e [talia desarrolla-
ron sus laboratorios bajo un régimen de no patentabilidad de los productos
farmacéuticos y sélo lo adoptaron una vez alcanzado tal objetivo. Des-
graciadamente, luego de haber llegado a ocupar una alta posicién en el
mercado internacional, actualmente importantes laboratorios italianos han
sido adquiridos por empresas transnacionales en porcentajes que fluctian
entre el 83% y el 100%".

Por otra parte, como seiialara C. Vaitsos, existen casos concretos que
demuestran que las patentes:

— han significado un freno al avance tecnoldgico, como en el caso

del carburo cementado;

— han retardado la introduccién de ciertos mventos, como en los

plésticos de metilmetacilato;

— dan resultado a estructuras particulares de control tecnolégico o

comercial, como en el caucho sintético u otras fibras sintéticas.

2.  Lainversién extranjera

Una de las razones mas utilizadas para justificar la existencia de un
régimen de patentes es que éste favorece la participacion de la inversién

nforme de Instituto de Economfa para la Salud, con sede en Mildn.
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extranjera en el pais respectivo. Incluso hay quienes han sostenido que éste
es un requisito necesario para la participacién de la inversién extranjera
directa. .

Los estudios andinos también demostraron que ello no habia sido
efectivo. En diversos documentos y estudios realizados por encargo del
Senado de los EE.UU. se han acompaiiado los resultados de encuestas a
empresas norteamericanas con importantes inversiones en todo el mundo
acerca de los problemas que afectan el desarrollo de sus actmdadcs en
paises en desarrollo y en ninguna de ellas se mencionan las patcntes.

Con base en esas informaciones, un estudio preparado para el gobier-
no de los EE.UU. daba como conclusién que "pareceria, por lo tanto, que
aunque los inversionistas y sus abogados de patentes quisieran tener mejor
proteccion de las patentes, si es que se puede, la naturaleza de tal protec-
cién es raras veces un factor importante en la decisién final de invertir o
no.

3. Elsobreprecio de las materias primas y productos intermedios

Ciertos sectores de la actividad productiva son muy dependientes de
la provisién de materias primas y productos intermedios provenientes del
exterior, ya que sus opciones descansan en la existencia de escasos provee-
dores. Si a esta circunstancia agregamos la existencia del sistema de paten-
tes, es indudable que la situacion es mucho mas critica ya que el proveedor
pasa a ser solo uno.

Estudios realizados en los paises andinos en el sector farmacéutico,
que es uno de los més caracteristicos en este sentido, demostraron la
existencia de sobreprecios realmente espectaculares en la adquisicién de
materias primas. A titulo de ejemplos me permito citar los siguientes casos
detectados en Colombia:

~ Substancia de valium  : 6.584%
- Clorodiasepéxido : 5.647%
- Metimazol : 3.460%
-~ Hidroclorotiazida : 1.400%
-~ Furosemida : 1.075%

Estasituacién no ha variado muchoy actualmente es posible compro-
bar el caso del Piroxicam, cuyo sobreprecio alcanza a 8.000%.

ZEncuesta a 107 empresas multinacionales por The National Industrial Conference Board. Encuesta
del Departamento de Comercio de los BEUU. que abarc$ a 247 inversionistas en el exterior.
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Segiin clculos efectuados por la Junta del Acuerdo de Cartagena, los
ingresos de los laboratorios transnacionales se componian de los siguientes
rubros y representaban aproximadamente los porcentajes que a continua-
cién indico: )

- Utilidades del ejercicio o 10%
- Royalties, en las escasas ocasiones que .
se usaban : 5%
—~ Sobreprecios de materias primas y
productos intermedios : 8%

4.  Prdcticas restrictivas

Quienes més estudios han realizado en esta materia han sido los
congresales norteamericanos, a los cuales siempre ha preocupado en gran
medida la existencia de practicas distorsionadoras del comercio como
resultado del uso de las patentes, las que normalmente se traducen en la
existencia de precios extremadamente altos para el consumidor local. Muy
importantes fueron en tal sentido los estudios del Comité Juridico del
Senado de los EE.UU. en 1947, las audiencias Kefauver y el Informe Till.

Asimismo, existian dictimenes de la Corte Suprema de los EE.UU.
acerca de la existencia de diversos tipos de précticas restrictivas que habian
tenido lugar en ese pais. A titulo de ejemplo se pueden citar los siguientes:

~ Fijacién de precios y niveles de produccién por el concedente

— Tarifas discriminatorias segin el concesionario

- Arreglos atados, declarados ilegales por la ley Sherman

~ Limitacion territorial al uso de la patente

~ Acuerdos de "devolucién de otorgamiento” sobre mejoras intro-

ducidas al conocimiento patentado.

El caso de las licencias cruzadas fue también monvo de gran preocu-
pacidn para el Congreso de los EE.UU. En el informe acerca de este punto
se condena esta distribucién de mercados a nivel de los productores y, en
una parte del mismo, se dice: Los mercados de las 4dreas no productoras o
subdesarrolladas son repartidos de acuerdo con el poder de negociacion de
los productores. En otra parte, se agrega: la Convencién Internacional de
Patentes y las practicas bajo ella son bésicas a la estructura total de la
presente politica de restricciones sobre el desarrollo econémico en los
paises menos industrializados y la monopolizacién o cartelizacion en los
mas industrializados.
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Para demostrar que estas précticas estaban siendo aplicadas desde
hacia largo tiempo, baste citar un caso que fue presentado por el Comisio-
nado Coe en una investigacion sobre la concentracién del poder econémi-
co. En €l se hacia menci6n a un memorandum interno de Hartford Empire,
la compaiifa que durante mucho tiempo domind sin contrapeso la industria
de las botellas de vidrio en el mundo y en el cual se decia "se estidn
confeccionando solicitudes de patentes de tal manera de prevenir el uso o
mejora de cualquier sustituto existente o posible” (de la maquina de hacer
botellas). Esto busca obstaculizar los aparatos competidores y actualmente
se tiene un nimero de solicitudes registradas, para impedir definitivamente
el desarrollo de maquinas competidoras por otros.

IIl.- Las Normas de la Decisién 85 del Acuerdo de Cartagena

Las presiones ejercidas sobre los Gobiernos de los paises miembros
fueron muchas y variadas y ello llevd al final a una necesaria transaccién
entre lo que "debia” hacerse y lo que "podia” hacerse. Esta transaccion fue
posible después que se logré apaciguar a aquéllos que ilusoriamente crefan
factible "quebrar la mano" de los laboratorios internacionales, dando los
primeros pasos en busca de una posicién subregional y luego ver la posibi-
lidad de ampliar sus efectos.

En todo caso, es preciso aclarar que ya la Decisién 24 contenia
disposiciones aplicables a la propiedad industrial, como eran:

- Lacreacién de una Oficina Subregional de Propiedad Industrial

- Laobligacién de registrar todos los contratos de patentes celebra-

dos hasta esa fecha.

- Someter a examen previo todas las solicitudes de patente y evaluar

su aporte al desarrollo nacional.

- Prohibicién de autorizar contratos de patentes con clausulas res-

trictivas.

~ Facultad de la Comision del Acuerdo para sefialar procesos de

produccion o grupos de productos a los que ningtin pais miembro
podria dar patente.

Los principales aspectos cubiertos por la Decision 85 son los siguien-
tes:

a) Concede al titular el derecho a explotar en forma exclusiva la

invencion por si mismo, a conceder licencias para su explotacién y a

percibir regalias por su explotacin por terceros.



173 La Experiencia Latinoamericana en Materia de . .

. -~ Es muyimportante puesto que elimina expresamente el derecho
exclusivo a importar el producto patentado.

'b) Se concede por un plazo inicial de cinco afios, prorrogables por
otros cinco.

c) Se establecen algunas excepciones a la patentabilidad, entre las
cuales se incluyen los productos farmacéuticos.

~d) Se establece el derecho de pnondad por un aiio en favor del
solicitante de una patente.

e) Se dispone que en casos de especial interés’ para la seguridad

" nacional, para productos reservados al Gobierno 0 cuando disposi-
ciones legales nacionales asilo determinen, la concesién de la patente
podré estar sujeta a condiciones de explotacion.

f) Concesién de licencia obligatoria en beneficio de terceros si a los

tres afios de su concesidn:

— 0o hubiera sido explotada

- la explotaci6én hubiera estado suspendida por més de un afo.

~ la explotacién no satisficiera las necesidades del mercado en
condiciones razonables de calidad, cantidad o precio.

-~ que el titular no hubiera concedido licencias para cumplir con la
necesidad de satisfacer los requcrimientos del mercado, en con-
diciones de calidad, cantidad o precio.

La licencia obhgatona se daria sin més tramite, una vez transcumdos

cinco afios sin que se iniciara la explotacion.

g) Una patente podia ser declarada nula:
si no se habian cumplido los requisitos para su otorgamiento; o
~ sino contenia una descripci6n clara y completa dela mvencu:Sn
de manera que una persona versada en la materia pudiera e]ecu- a
tarla. .

IV.- La Propiedad Industrial en el SELA

1. Decision 239 del Consejo de Ministros del SEL4

Doce afios después de aprobada la Decisién 85 del Acuerdo de
Cartagena, el tema de la propiedad industrial volvié a ser motivo de analisis
conjunto a nivel regional, al ser aprobada la Decision 239 del Consejo
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Latinoamericano del SELA, en su XII Periodo de Reuniones de 1986. En
ella se acordd examinar en el marco del SELA el tema de la propiedad
intelectual a fin de identificar las acciones que se pudieran emprender en
materia de cooperacién regional, de consulta y coordinacidn, incluyendo la
posibilidad de establecer un Sistema Latinoamericano de Patentes.

Esta decision tuvo un caricter més bien politico y se adopt6 como una
reaccin favorable a la preocupacion expresada por Brasil acerca de los
problemas que podrian afectar a aquellos paises que estaban siendo objeto
de presiones de parte de las autoridades norteamericanas, que reclamaban
la falta de proteccidn en beneficio de algunos productos norteamericanos
en los sectores farmacéuticos y de computacién.

2. Reunién de Expertos en materia de Propiedad Intelectual

En julio de 1987 se llevé a cabo una Reunién de Expertos, a titulo
personal, en materia de Propiedad Intelectual, cuyo informe final abarcé
los siguientes aspectos:

a) Fortalecimiento del Sistema Latinoamericano de Propiedad In-

dustrial. Para ello se proponia, esencialmente:

- [Estudiar las modalidades que podria tener el sistema.

~ Fortalecer los esquemas de cooperacidn horizontal en la regién.

- Realizar acciones y adoptar mecanismos para dar mayor peso a
las instituciones nacionales vinculadas con el tema y dar a conocer
al més alto nivel, en otras dreas del desarrollo nacional, la impor-
tancia e incidencia de la propiedad intelectual.

- Estudiar nuevos mecanismos para fortalecer las oficinas naciona-
les de propiedad intelectual.

— Analizar la posibilidad de establecer nuevas formas de proteccion
de innovaciones o de generalizar otras experiencias regionales,
como el certificado de invencién mexicano.

b) Diagnéstico.

"b.1. Analizar las tendencias internacionales en la materia para
consolidar una posicién latinoamericana y del Caribe acer-
cade:

~  Nuevas tecnologias: Biotecnologia, Circuitos integrados y
Software.

-  Comunicacién de normas sobre propiedad industrial.

- Falsificacién de bienes y servicios protegidos por patentes.
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—  Revisién del Convenio de Paris.

— Discusiones en el GATT acerca de estos temas.

b.2. Diagnéstico integral de los sistemas nacionales de propie-
dad industrial en la Regi6n y recomendaciones para:

- Aumentar su eficacia y vinculacién con el sector produc-
tivo, de investigacién y académico.

- Reforzar sus actividades.

—  Insercién futura en un sistema latinoamericano de propie-
dad intelectual.

c) Establecer canalesy lineamientos de cooperacién, consulta y coor-
dinacion a nivel regional. -

d) Fomento a la innovacién e informacién tecnoldgica.

e) Adoptar un Sistema Latinoamericano de Patentes a través de
aproximaciones sucesivas, con objetivos inmediatos como los siguien-

tes:

Definicién de las caracteristicas del Sistema.

Armonizacién progresiva de los sistemas nacionales de patentes.
Fortalecimiento de las Oficinas Nacionales de Propiedad Indus-
trial.

Analisis de una eventual patente latinoamericana.

f) Creacion de un Foro Latinoamericano y del Canbe sobre Propie-
dad Intelectual.

3.  Decisidn 272 del Consejo de Ministros del SEL4

En el X1V Consejo Latinoamericano del SELA, de 1988, se aprobé la
Decisién 272 que reafirmé el mandato a la Secretaria Permanente para que
continde realizando acciones en el campo de la propiedad intelectual
previstas en la Decisién 239, para lo cual se le faculta a gestionar el apoyo
de otros organismos internacionales, de cardcter mundial o regional.

4.  Reunion de Alto Nivel de Autoridades Gubernamentales Responsables
del Sector de Propiedad Industrial

En febrero de 1989 se llevé a cabo la reunién de las autoridades
encargadas de la Propiedad Industrial en los paises miembros del SELA, a
la cual asistieron representantes de 25 Estados miembros. Participaron
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ademas representantes de organismos internacionales como el BID, Comu-
nidad del Caribe {CARICOM), CEPAL, Junta del Acuerdo de Cartagena,
UNESCO, Organizacion de las Naciones Unidas sobre Empresas Transna-
cionales y la OMPI.

En esta reunién se aprobaron las pautas para que la Secretaria
Permanente del SELA propusiera al Consejo Latinoamericano la institu-
cionalizacién, en el marco del SELA, de un Foro Latinoamericano y del
Caribe en materia de Propiedad Intelectual. Asimismo, se aprobé una
orientacion para que, en ese Foro, se prevean las acciones para el gradual
establecimiento de un Sistema Latinoamericano de Patentes.

Una situacion bastante curiosa que vale la pena destacar es que, a
diferencia de la posicién adoptada por las autoridades del Grupo Andino
que prohibié en forma expresa la adhesién de los Paises Miembros del
mismo a acuerdos internacionales como el Convenio de Paris, manejado
por la OMPI, el SELA actud en forma muy estrecha con esa institucion,
tanto que estas reuniones fueron copatrocinadas por el SELA y la OMPL

Es importante hacer notar que, al momento de aprobarse la Decisién
85 del Grupo Andino, la OMPI —como continuadora del BIRP- era la
organizacién privada mas destacada en la defensa del monopolio de las
patentes y promovia su aplicacion en la mayor cantidad posible de paises
en el mundo. De esta forma, su labor era decisiva en defensa de los intereses
de los paises desarrollados y més que de los paises en desarroilo.

Sus esfuerzos por obtener la aprobacién del Convenio de Paris en el
mayor dmbito posible, fueron muchos y muy variados, pero no llegé a
convencer a los paises en desarrollo acerca de sus presuntos beneficios. A
pesar de la participacion seria y responsable en la biisqueda de una norma-
tiva que fuese mas beneficiosa en favor de esos paises, de quien fuera
durante muchos afios el Secretario Ejecutivo de la OMPI, Marino Porzio,
resultaba muy dificil para los paises en desarrollo llegar a alcanzar algin
poder en el marco operativo de la OMPI.

En forma especial durante el seminario realizado en 1975 en Ciudad
de Meéxico, bajo el patrocinio de la OMPI y del gobierno mexicano, donde
participaron varios expertos latinoamericanos de reconocida competencia
enlamateria, se analizaron las posibles modificaciones al Convenio de Paris -
que pudieran convertirlo en una alternativa aceptable para los paises de la
region. Luego de un extenso e interesante debate en el que participd el
Director de la OMPI, qued6 pricticamente demostrada la dificultad en
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alcanzar algin punto de acuerdo a p@ar- de los esfuerzos desplegados por
Marino Porzio y Eduardo White, en representacién del INTAL.

5.  Reuniones Informales de Organismos con responsabilidad en materia
‘de Servicios y Propiedad Intelectual

" A partir de la dictacién de la Decisién 239 se han celebrado en el
marco del SELA algunas reuniones denominadas informales de Organismos
con Responsabilidad en Materia de Servicios y Propiedad Intelectual, las
que desgraciadamente no han tenido mayor trascendencia a pesar de los
graves problemas a que se han visto enfrentados en materia de patentes
algunos paises como Brasil y Chile.

6. . Desarrollo de algunas ideas en el marco del sErL4

Si bien los acuerdos gubernamentales en €l marco del SELA en
materia de propiedad industrial son minimos y més bien insuficientes por
su falta de contenido, hay algunos trabajos desarrollados por parte de la
Secretaria Permanente que presentan aspectos de interés:

a) Las patentes: {instrumentos de desarrollo o dependencia?

Este documento de la Secretaria Permanente contiene una somera
relacién de distintos aspectos de los sistemas de patentes, pero en su parte
mds interesante sefiala que el sistema internacional de patentes ha servido
muy poco para la proteccion de los intereses de los paises en desarrollo y,
en el caso de los latinoamericanos, expone: "resulta claro que la inmensa
mayoria de las patentes otorgadas resguardan intereses fordneos, muchos
de ellos contradictorios con los objetivos nacionales de desarrollo”. Por las
razones expuestas, se pregunta a continuacidn si tiene sentido afianzar un
sistema de protecci6n internacional que ha operado casi exclusivamente en
beneficio de inventores extranjeros.

En otro acipite del mismo documento, se destaca un aspecto muy
preocupante y que dice relacién con las nuevas tecnologias, como es el caso
de la biotecnologia, los circuitos integrados y el software. Al respecto,
expresa que se estd buscando establecer en su favor nuevas modalidades
sui generis de proteccion, cuyas implicancias y riesgos para los paises en
desarrollo no han sido debidamente analizadas. A modo de conclusién en
esta materia, se indica que: "Por consiguiente, se esti estableciendo una
normativa, una vez mis, sin la participacién efectiva de los paises en
desarrollo y, por supuesto, sin considerar los intereses de esos paises”.
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b) Patentabilidad de los productos farmacéuticos y alimenticios

. Este otro documento elaborado por la Secretaria Permanente hace
una sintesis de lo que sucede con las patentes en los dos sectores mencio-
nados y en sus conclusiones incluye algunos aspectos dignos de mencién:

~ En su primera conclusién, expresa que "la falta de proteccién
monopdlica a los productos especialmente farmacéuticos, apare-
ce como un hito en el desarrollo histérico de las industrias de la
mayoria de los paises que hoy conforman el grupo de naciones
desarrolladas, utilizada como una politica explitica para fomentar
el desarrollo de su industria local y de ayudarla frente a la compe-
tencia externa’.

~ Lasegunda conclusién expresa "Una vez que la industria local ha
logrado un determinado nivel de desarrollo y tiene perspectivas
de exportacion, el Estado se convierte en su aliado para fortalecer
los privilegios en el 4mbito de las patentes de productos, como
una forma de continuar con su politica de proteccién, ahora por
la via del monopolio legal y de ayudar a la internacionalizacién de
la venta de sus productos”.
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POLITICA DE DESARROLLO TECNOLOGICO
Y POLITICA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Maria Angélica Moreno

Mirada desde el 4ngulo de la Politica de desarrollo tecnolégico, el
tratamiento de la Propiedad Industrial, es uno de los tres instrumentos
principales con que cuenta el Estado, mediante los cuales se logra estimular
significativamente la inversién empresarial en investigacion y desarrollo.

El primer instrumento de estimulacién de la innovacién, que bajo
diversas modalidades se aplica en la actualidad, incluso en los paises que
han logrado un avanzado desarrollo tecnolégico, es aquél mediante el cual
el Estado comparte con el empresariado los riesgos propios de un cambio
tecnolégico. Sean éstos subsidios o créditos preferenciales, aplicados a la
realizacidn de estudios, otorgamiento de garantias solidarias, aportes de
capital, etc, en rigor operan como Fondos de riesgo compartido.

El segundo instrumento, es aquél mediante €l cual consensualmente
el empresariado y el Estado convienen y aplican un mecanismo de Certifi-
cacién de calidad de productos, especialmente extricto en el caso de las
exportaciones. La busqueda de sistemas que mejoren la calidad de los
productos, requiere de cambios en la gestién y aplicacién de las tecnologias
involucradas. Por tal motivo, las economias abiertas al comercio interna-
cional, cuyos productos, ya sean €stos exportables o destinados a sustituir
importaciones, motivados por una creciente necesidad de incrementar la
competitividad frente a patrones internacionales, invierten en investiga-
cién y desarrollo tecnolégico como via esencial para mantenerse y progre-
sar en el mercado.

Por iltimo y no por eso menos importante, la legislacién y reglamen-
tacion sobre Propiedad Industrial, resulta ser adicionalmente un tercer
instrumento efectivo de estimulacién.

Lainversion que las empresas hagan en desarrollo tecnoldgico se vera
recompensada si se puede gozar efectivamente de una proteccién que
permita, por un determinado tiempo, el uso exclusivo de la innovacién.

Si complementariamente la Oficina de Patentes se organiza para
operar como un moderno centro de informacién, que permita acceso
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oportuno a patentes extranjeras y nacionales, haciendo uso por cierto de
las modernas-tecnologias hoy disponibles, pondrd a disposicién de los
interesados un acerve completo de lo que en rigor constituye la componen-
te mis importante del conocimiento internacional novedoso.

Resulta hasta cierto punto contradictorio para algunos, que se pro-
penda a la difusién de un conocimiento que precisamente por estar prote-
gido, no es susceptible de ser utilizado. Lo importante de destacar es que
la recomendacién no pretende estimular 1a utilizacién de ese conocimiento
directamente en la produccion, sino més bien como insumo importante para
producir a partir de €1, nuevo conocimiento.

. Unaoperacién como la sugerida, para la Oficina de Patentes, permite
de paso poner a disposicién de los peritos un moderno sistema de informa-
cién que les facilitala tarea para determinar la real novedad de los inventos,
disminuyendo considerablemente las posibilidades de otorgar una patente,
cuando no corresponde. Con lo anterior nosolamente sesienten protegidos
quienes patentan, sino sus competidores disminuyéndose las posibilidades
de conflicto frente a las oposiciones o ante eventuales solicitudes de
anulacién.

En resumen la aplicaciéon de una adecuada Politica de propiedad
industrial, es uno de los instrumentos mas efectivos para estimular la
inversién empresarial en investigacion y desarrollo y la operacién de un
moderno centro de informacion en la Oficina de patentes, debe difundir el
conocimiento patentado para mcentxvat la produccién de nuevas innova-
ciones.

Dentro del plano de la Politica de desarrollo tecnoléglco, pero bajo
un punto de vista de corte estratégxco, nuestro pais debe potenciar sus
fortalezas, bajo riesgo de que si no lo hace, algunos campos de su economia
constituyan futuras debilidades.

A este respecto, Chile se encuentra en la actualidad en exoelentw
condiciones para efectuar contribuciones significativas en el terreno de las
tecnologias de punta, debido a la cantidad y calidad de recursos humanos,
que representan una fortaleza. Lo anterior no significa que no haya posi-
bilidades también en otros campos. Las opciones en el terreno de la
produccién de software y en el campo de la biotecnologia, escapan con
creces a una contribucién dentro de nuestras fronteras, vale decir, existen
posibilidades ciertas de que se constituyan en un rubro exportador no
tradicional, importante. Por tal motivo vale la pena hacer sugerencias
especificas a este respecto.
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Estas tecnologias de avanzada que han revolucionado los esquemas
tradicionales de produccién, no han sido reconocidas ain como componen-
tes vitales de lo que podria llamarse un nuevo concepto de industria. Tal
vez por este motivo, su entrada directa a las legislaciones de propiedad
industrial han demorado o se estin manejando bajo la legislacién de
propiedad intelectual o simplemente no se ha legislado o reglamentado
sobre ellas.

Lo anterior es propio de otros cambios que han ocurrido en la
sociedad, ya que existe una especie de inercia, que demora la incorporacion
de nuevos conceptos.

El no tratamiento legal de estas materias, o su inclusién en legislacio-
nes que fueron estudiadas y promulgadas en otros escenarios, no hace
olvidar que el problema existe y que es causa de conflicto no s6lo en el plano
nacional, sino que muy principalmente internacional.

Las grandes inversiones en desarrollo tecnoldgico, hoy en el mundo,
se estdn realizando precisamente en estas tecnologias de avanzada y es
legitimo que sus dueiios, soliciten una proteccién para poder sacar prove-
cho comercialmente de su inversion.

Nuestro pais debe entender, por lo demas, que no puede eludir el
asunto, bajo riesgo de perjudicar directamente las exportaciones de cono-
cimiento generado en Chile en estos mismos campos. M4s all del perjuicio
en el ambito del desarrollo tecnolGgico, se observa nuestra vulnerabilidad
en otros planos que pueden incidir directamente, ya no s6lo en las expor-
taciones de conocimiento sino en todo otro tipo de operaciones de comer-
cio internacional.

Nuestra legislacién debe evolucionar acorde a los tiempos; la capaci-
dad tecnoldgica y empresarial nacional, hara el resto.






LA MODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD .
' INDUSTRIAL EN CHILE

Andrés Echeverria

Introduccion

Chile tramita una nueva ley de propiedad industrial, la cual, en
importante medida, recoge algunos principios y criterios fundamentales
que deben estar presentes en una politica en esta materia.

En este articulo se hace un somero andlisis de las modificaciones que
introduce el proyecto de ley en estudio, al régimen de propiedad industrial
chileno.

En el cumplimiento de este propdsito, resulta fundamental llamar la
atencion en el sentido de que se trata de un proyecto de ley en tramitacion.
Es efectivo que la mayoria de sus normas se encuentran aprobadas por el
Parlamento, pero hay algunas, de mucha importancia, en las que se ha
producido una discrepancia entre la Cimara de Diputados y el Senado,
respecto de las cuales deber4 trabajarse en una comisién mixta, y aiin cabe
constitucionalmente la posibilidad de que su Excelencia, el Sr. Presidente
de la Repiiblica, ejerza su derecho a veto.

También es oportuno y de la mayor justicia, destacar el importante
papel que ha desempeniado el Departamento de Propiedad Industrial,
particularmente en el ambito de las marcas comerciales, que ha sido capaz
de ir paulatinamente elaborando una interesante jurisprudencia que ha
permitido, en muchos casos, suplir las graves carencias de la antigua legis-
lacién vigente.

Se aprecia, con orgullo y reconocimiento, que muchas e importantes
materias que se incorporan hoy a la nueva legislacion, son parte de doctrinas
puestas ampliamente en vigor por la via jurisprudencial.

No se puede dejar de ver que esas normas se hacen parte expresa de
la legislacién chilena, toda vez que con ello aumenta la seguridad juridica
y existen reglas claras aplicables, indiscutidamente y por igual, a todos los
titulares de derechos de propiedad industrial.



Esto reviste especial importancia si se considera que en: general, el
derecho debe tender a establecer situaciones objetivas, cuya resolucién
no quede entregada a la discrecionalidad de los funcionarios, por
capacitados que ellos sean. Como era de esperar, el camino de la
elaboracién doctrinaria por la via jurisprudencial, ain cuando haya
llegado a un adecuado destino, ha sido en ocasiones dificil y doloroso,
habiendo seguramente generado muchas situaciones de injusticia a
causa de errores y contradicciones en los que, naturalmente, se incurre
en el proceso de bisqueda y descubrimiento de la verdad.

Anilisis de los Aspectos Novedosos del Proyecto de Ley
en estudio sobre Propxedad Industrxal o

Este proyecto estd estructurado sobre la base de 72 Articulos perma-ﬂ w' N

nentes y 4 transitorios, y se divide en 8 Titulos, que son los siguientes:

Titulo I Normas Comunes

Titulo I De las Marcas Comerciales

Titulo II De las Patentes de Invem:lon

Titulo IV De los Modelos de Utilidad o
Titulo V De los Disefios Industriales =~ | .
Titulo VI De las Invenciones de Servicio, . . .
Titulo VII Disposicién Derogatoria

Titulo VIII Disposiciones Transitorias.

TituloI: Normas Comunes )

Incorpora a nuestra legislacién los Modelos de Utilidad, sefialando que
los privilegios industriales comprenden las marcas comerciales, las
patentes de invencidn, los modelos de utilidad, los disefios industriales
y otros titulos de proteccién que la ley pueda establecer.

Lamentablemente, la frase final representa una inadecuada técnica

legislativa que desluce el Articulo primero de la ley, puesto que esta-
blecer que contiene normas aplicables a "otros titulos de proteccién que
la ley pueda establecer”, resulta completamente ineficaz, mientras no
se dicte la ley que los establezca, en cuyo caso corresponderi a ella
sealar el 4mbito de la legislacién en el que los inserta.

- Andrés Echeverria 88 .
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~ El proyecto establece 1a"tramitacién piblica de las patentes, modelos

de utilidad y disefios industriales.
Esto corresponde a un significativo avance, especialmente en la trami-
tacion de las patentes, en las cuales serd posible ejercer con eficacia los
derechos de los titulares de patentes en vigor, quienes tendrdn una
informacion adecuaday completa del privilegio solicitado; superdndose
asilos inconvenientes del actual sistema, en el cual la dnica informacién
existente es un corto titulo, muchas veces carente por completo de real
eficacia para alertar a quienes pudieran tener legitimo derecho a dedu-
cir una oposicion.

— En cuanto a los medios de prueba que son utilizables, se incorpora una

novedad en el sentido de establecer que las partes podran hacer uso de
todos los medios de prueba habituales en este tipo de materias, lo cual
deja permanentemente abierta una interesante posibilidad de utilizar
aspectos propios de nuevas tecnologias, superando asila brecha que, en
ocasiones separa la legislacién de la técnica.
También se incorpora lo que ha sido una practica de la jurisprudencia,
consistente en excluir de los medios de prueba aceptados, la testimonial,
por cuanto se estima que ella produce graves distorsiones que hacen
que no sea adecuada ni constituya un aporte valioso para ilustrar al que
emite la sentencia.

~ Hace explicita la facultad de las partes de suspender el procedimiento
de comin acuerdo, derecho que ahora estaba siendo negado por el
Departamento de Propiedad Industrial y que, en ocasiones, resulta
esencial para facilitar los acuerdos amigables entre las partes, cuya
negociacién muchas veces se ve dificultada por tratarse de empresas
extranjeras.

-~ Consagra expresamente que los derechos de propiedad industrial son
transmisibles por causa de muerte y podrén ser objeto de toda clase de
actos juridicos; aspectos que, si bien no han sido discutidos, resulta
preferible que estén expresamente reconocidos en la ley.

- Se faculta para corregir de oficio o a peticién de parte, las resoluciones
que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, amplian-
dose asi la facultad que el articulo 182 del Cédigo de Procedimiento
Civil confiere a los tribunales para enmendar sus fallos.

— Seestablece lasegunda instancia; aspecto de la mayor importancia, pues
es esencial en un estado de derecho que las resoluciones de una auto-
ridad piblica puedan ser revisadas.
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Titulo II:  De las Marcas Comerciales

El proyecto consagra legalmente como mareas susceptibles de ser regis-
tradas, las frases de propaganda, estableciendo sus requisitos; tema que,

hasta ahora, habiasido desarrollado por la 3unsprudencxa yrequeria con?
urgencia de un respaldo legal. : 3

Se faculta Ia inscripcién de marcas que contengan vocablos, pteﬁjos,
sufijos o raices de uso comin o que puedan tener cardcter genérico,
indicativo o descnptxvo dejéndose expresa constancia de que el privi-
legio se otorga sin proteccién a los referidos elementos aisladamente
considerados y también se aclara cual es el 4mbito de proteccién de las
marcas-etiquetas.

Con estas normas se superan algunos de los principales problemas que
subsisten en la jurisprudencia chilena que, en estas materias, lamenta-
blemente, nunca logr6 uniformarse. ‘

En relacién con el registro como marca del nombre propio de una
persona natural, se resuelve un interesante aspecto doctrinario, acla-
rando la diferente naturaleza juridica del nombre y de la marca, esta-
bleciendo los casos en los cuales el nombre de una persona no puede
ser registrado como marca comercial.

Se reconoce el derecho preferente para la inscripcién en Chile, por sus
legitimos duefios, de las marcas famosas y notorias registradas en el
extranjero.

Esta disposicidn, junto cen recoger el concepto de la marca notoria
establecido en el Convenio de Paris y establecer un mecanismo eficaz
para proteger a los propietarios de marcas famosas, defiende también
a los consumidores del engaiio de que pueden ser victimas mediante el
uso malicioso de dichas marcas.

Incorpora expresamente los principios de competencia leal y ética
mercantil entre los bienes juridicos que no pueden ser vulnerados con
el registro de una marca, materias que también habian sido abordadas
por la jurisprudencia.

Fija el plazo de prescripcion de la accién de nulidad del registro de
marcas en 5 afios, sin importar que la marca haya sido usada o no, y
haciendo obligatoria la declaracién de oficio de dicha prescripcién, no
pudiendo ser aceptada a tramitacién una peticién de nulidad de una
marca una vez transcurrido dicho plazo.

La tipificacion de los delitos lamentablemente continda siendo uno de
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los puntcs més débiles de esta ley, que resulta imperioso abordar con la
mayor celeridad.

Es claro que esto requerird de un estudio més profundo y de la colabo-
racién de especialistas, para elaborar un nuevo proyecto de ley que
permita mejorar el texto actual de estas disposiciones penales que ya s
encuentran aprobadas por el Congreso.

La letra a) del Art. 28, sanciona a "los que maliciosamente usaren una
marca igual 0 semejante a otra ya inscrita en la misma clase del clasifi-
cador vigente". El uso de la expresién "maliciosamente” invierte €l peso
de la prueba, obligando al titular de la marca registrada a acreditar que
el plagio ha sido deliberado. La exigencia de que la marca se encuentre
registrada en la misma clase del clasificador vigente, deja desprotegidas
de esta accién penal a las marcas inscritas para identificar estableci-
mientos industriales y comerciales, puesto que estas formas especiales
de marcas estin establecidas en la ley y no en el clasificador.

Las letras b) y ¢) de este mismo articulo, incorporan a los tipos penales
los requisitos del fraude, lo cual exige acreditar un perjuicio econémico
para el propietario de la marca, hecho que no siempre seri posible,
especialmente cuando el mayor perjuicio consista en el descrédito de
la marca inscrita, mas que en no percibir ganancias por las ventas
efectuadas por el pirata.

Por 1ltimo, serfa deseable también, una norma penal destinada a pro-
teger eficazmente al consumidor cuya decision de compra resulta vio-
lentada, por efecto de la accién engafiosa promovida por quien usa
indebidamente una marca registrada ajena.

Otro asunto digno de destacarse en materia de marcas, son dos aspectos
significativos de la ley vigente, que no fueron incorporados al proyecto
en actual tramitacion.

Uno es la situacién especial de los propietarios de un predio rustico, y
el derecho especial que tienen a registrar el nombre de sus predios con
pequeias variaciones cuando otra marca registrada previamente impi-
da su inscripcién. Habria que entender que este derecho lo perdieron.
El otro, es la eliminacidon de la frase final del actual articulo 27, segin
la cual si una marca no se renueva oportunamente, cualquier persona
puede solicitar la inscripcién de la marca abandonada.

¢Significa esto que se privilegia la creacién de marcas nuevas, o simple-
mente se elimind la norma por innecesaria? Es una cuestion que debera
ser resuelta por via de la jurisprudencia.



Andrés Echieverria 192
Titulo III: De lds Patentes de Invencidn

El aspecto mds significativo y que ha sido objeto dc la mayor controver-
sia, es que la nueva ley acepta la patentabilidad de los medicamentos.

Otorga un plazo de prioridad de un afio para pedir en Chile una patente
solicitada previamente en el extranjero, incorporando asi a esa legisla-
cién un concepto det Convenio de Paris.

Establece como impatentables aquellos inventos que sean presentados
por quien no es su legitimo duefio.

En las patentes de mejoras, si no hay acuerdo entre el inventor principal
y en el de la mejora, faculta al Jefe del Departamento para determinar
la fecha de vigencia y el plazo de la patente de mejora. Actualmente,
en estos casos, el plazo de la patente de mejora corre desde la expiracion
de la patente principal.

Siguiendo el principio general sustentado, resultan inadecuadas la
existencia y duracién de un derecho que no sean establecidas directa-
mente por la ley y queden supeditadas a un acto de autoridad.

Una solicitud de patente se puede transformar, sin perder su prioridad,
en un modelo de utilidad o en un disefio industrial, cuando ello se
desprenda del examen de sus reivindicaciones.

Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero, deberdn
presentar el resultado de lablsqueda y examen practicado por la oficina
extranjera.

Elplazode vigenciade las patentes corre desde la fecha de presentacion
de la solicitud. Actualmente es desde la resolucién de aceptacidn, por
lo que el texto de la nueva ley representa una menor proteccion a la
que rige en este momento.

La accidn de nulidad de una patente puede ejercerse durante diez aios.
La ley actual no contiene plazo.

Establece y regula el otorgamiento de licencias no voluntarias en caso
de que el titular de la patente incurra en abuso monopdlico. El articulo
51, sefala los casos de abuso monopdlico.

El aspecto principal sobre el cual no ha habido acuerdo entre las
distintas ramas del Congreso, es el relativo al articulo 52 del proyecto,
que declara de utilidad publica y autoriza la expropiacion de las patentes
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de mvencidn que afecten las garantias constitucionales relativas al
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminacién y al
derecho a la proteccién de la salud.

Tituio IV: De los Modelos de Utilidad

Incorpora esta nueva institucién, entendiendo por modelo de utilidad
los instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes
de fos mismios, €n lcs que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto
externo como en su funcionamiento, y siempre que ésta produzca una
utilidad, esto es, que aporte a la funcién a que son destmados un
beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

TituloV: Delos Diseﬁos Industriales

Los define como toda forma tridimensional asociada o no con colores,
y cualquier articulo industrial o artesanal que sirva de patrén para la
fabricacion de otras unidades y que se distinga de sus similares, sez por
su forma, configuracién geométrica, ornamentacion o una combinacion
de éstas, siempre que dichas caracteristicas le den una apariencia
especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte
una fisonomia original, nueva y diferente.

Titulo VI: De las Invenciones de Servicio

Establece que en los contratos de trabajo y prestacién de servicios, cuya
naturaleza sea una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar
el privilegio asi como los eventuales derechos de propiedad industrial,
perteneceran exclusivamente a qulen encarg el servicio, salvo estipu-
lacién expresa en contrario.

Por el contrario, si el trabajador, segiin su contrato, no se encuentra
obligado a realizar una funcién inventiva o creativa, la facultad de
solicitar el privilegio, asi como los eventuales derechos de propiedad
industrial derivados de sus invenciones, le pertenecerdn en forma ex-
clusiva.

Referente a esta-materia sdlo se expone este enunciado, debido a que
no ha habido acuerdo entre las ramas del Congreso respecto a varias
normas de este titulo.
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7. Titulo VII: Disposicion Derogatoria

- Deroga todas las normas vigentes respecto de la propiedad industrial.

8. Titulo VIII: Disposiciones Transitorias

- Establece que solo podra solicitarse patente de invencién sobre los
medicamentos y sobre las preparaciones farmacéuticas medicinales y
sus preparaciones y reacciones quimicas, siempre que se haya presen-
tado en su pais de origen, solicitud de patente con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley.

— Las restantes disposiciones transitorias regulan el paso del procedi-
miento antiguo al nuevo, y la iltima establece que la ley entrara en
vigencia cuando se publique su reglamento en el Diario Oficial, para lo
cual otorga al Sr. Presidente de la Repiiblica el plazo de un afio.

Conclusiones

Abordandodirectamente el tema de los principios y criterios para una
politica en materia de propiedad industrial, es necesario enumerar los
siguientes aspectos:

a) Que se trata de un derecho de propiedad. Esto que parece obvio
debe ser resaltado, puesto que fija el marco de referencia esencial que es
necesario tener presente.

b) Unsegundo principio para desarrollar politicas relativas a propie-
dad industrial, es el de considerar que estos mecanismos constituyen tam-
bién elementos de proteccién al consumidor.

Generalmente, estos temas se tratan desde la perspectiva de los
titulares de los derechos y de las amenazas que éstos sufren por parte de
los imitadores, pero se olvida que son una herramienta esencial mediante
la cual los consumidores pueden ejercer su derecho a premiar o castigar un
producto, mediante su determinacién soberana de adquirirlo o no.

La legislacién, en consecuencia, debe considerar y proteger adecua-
damente esta valiosa caracteristica de los derechos de propiedad industrial.

c) La politica de propiedad industrial del pais debe fomentar y
facilitar su vinculacién al régimen internacional de comercio, estableciendo
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normas equitativas y eficaces que permitan producir una seguridad juridica
para el respeto de los derechos de propiedad industrial.

d) Lalegislacion debe tener la capacidad de adaptarse al desarrollo
delacienciaylatecnologia, dando soluciones eficaces que permitan brindar
una adecuada proteccién juridica a los nuevos inventos.

e) Sedebe favorecer el desarrollo tecnoldgico preservando adecua-
damente la propiedad industrial, de modo tal que las empresas extranjeras
puedan otorgar licencias o empresas nacionales, sin temor a que sus dere-
chos sean burlados.

f) La legislacién debe proveer soluciones tendientes a regular los
conflictos de intereses que se producen en el proceso de elaboracion,
creacién o desarrollo de las marcas, patentes de invencion, modelos de
utilidad y disefos industriales.

Particular relevancia adquieren, hoy en dia, la situacién de los inven-
tores que ejercen dicha funcién en el marco de una relacién laboral de
dependencia; los derechos de las universidades que realizan trabajos de
investigacién por encargo; los derechos de las agencias de publicidad que
desarrollan campanas y marcas y, en general, los derechos de todos aquéllos
que, de una u otra forma, actian como agentes intermedios en estas
materias.

g) Se debe dotar al régimen legal de los mecanismos de proteccién
adecuados, mediante una tipificacion de las figuras delictivas y el estable-
cimiento de procedimientos expeditos y eficaces que hagan efectivamente
posible el amparo de los derechos de propiedad industrial y que, en caso de
que é&stos sean violados, otorgue a sus titulares una justa compensacion.

h) Para que todo lo anterior sea posible, es esencial también dotar
de medios materiales y técnicos a un organismo regulador de estos dere-
chos, debiendo ser, de preferencia, un ente auténomo.






CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PROTECCION
JURIDICA DE LAS TECNOLOGIAS:
EL CASO DEL SOFTWARE

Hernando Morales

Introduccién

Intereses contradictorios, aunque perfectamente legitimos, suelen
ayudar a una generalizada confusién respecto de las finalidades de la
proteccion del software, lo que es aplicable, en general, a las tecnologias.

Hay sectores importantes para los cuales la proteccion del software
debe revestir en primer lugar, el caricter de una "medida proteccionista”
en el sentido que se da a estos términos desde una perspectiva econémica.
Asi considerada, la proteccidn del software no sélo es juridica, sino también
econdémica y administrativa y tiene por objeto, otorgar a la produccidn
nacional de software un status que, en teoria, la ponga en condiciones de
competir exitosamente con el software extranjero. Para quienes sostienen
esto, lo nacional significa, latinoamericano y extranjero significa provenien-
te de paises desarrollados.

Es evidente que la apreciacion politica al interior de cada pais puede
dar a la proteccidn del software los alcances que estime mas convenientes
para los intereses del mismo, adn llegando a un trato que signifique discri-
minacién respecto de productos importados. S6lo preceptos de caracter
constitucional podrian limitar tal albedrio en las decisiones politicas, lo que
tiene mucha importancia en los paises latinoamericanos, por el predominio
de un alto grado de inflexibilidad en este ordenamiento juridico, opone
frecuentemente obstaculos a determinadas politicas, a veces coyunturales,
que significan alteraciones de las formas bésicas que observa la Constitu-
cion.

El otro sentido que tiene la proteccion del software es el de su
proteccidn juridica. Supone basica y'esencialmente que el software es una
creaci6n del intelecto, objeto del derecho de propiedad, bien comerciable,
amparado o amparable por las garantias constitucionales en los términos
de igualdad "erga omnes" propios de esta clase de garantias.
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La propiedad que se puede tener sobre el software, a efectos de su
amparo constitucional y legal, implica un régimen de igualdad que no
otorgue un tratamiento diferente al producto en atencién a su procedencia.
De otra manera, mal podria el producto interno insertarse en el régimen
de amparo juridico del ordenamiento internacional.

En otros términos, aquel Estado que se inclinara por establecer un
régimen de proteccién juridica de la propiedad del software, mas favorable
para el producto nacional o que signifique una desproteccién para el
producto extranjero puede, quedar expuesto a que sus propios productos
que intenta exportar con éxito-a,aquellos paises de donde provienen los
que desprotege, carezcan internacionalmente del amparo juridico necesa-
rio para su adecuada penetracién y comercializacion, sea por aplicacién de
la reciprocidad internacional, o por su ausencia en los tratados sobre
proteccion, sea por otra causa.

Ninguna actividad productiva ha sido fomentada por el derecho
interno de algln pais, por la via de privar del amparo constitucional a un
sector de propietarios. O se expropia, en los casos mas radicales, cambiando
al titular de la propiedad pero sin desmedrar a ésta; 0, manteniendo la
proteccion igualitaria, se establecen estimulos a la produccidn interna y
obstéaculos a la entrada de la produccién externa de cualquier proveniencia.

I- La proteccién juridica del software

De modo tal que, un amparo desigual del dominio sobre el software
nosolo seria histdricay éticamente anémalo, sino ineficaz y perjudicial para
la suerte del producto nacional en los mercados que intenta penetrar.

Obviamente las reflexiones que preceden y las proposiciones que
siguen, estan destinadas a servir de elemento de juicio y marco de referencia
conceptual para eventuales esfuerzos de legislacién sobre 1a materia.

En lo internacional, puede servir de base a un intento de armonizar
principios comunes aplicables a la proteccién juridica del software en
América Latina y El Caribe; o de herramienta en la exploracién de las
condiciones necesarias para la implementacién de un tratado regional.

En cualquier caso, estimamos que junto con larealidad interna de cada
pais y sus necesidades —temas estrictamente politicos— los fundamentos
juridicos de cualquier propdsito de formulacién normativa son: la igualdad,
la certeza y la estabilidad del ordenamiento juridico y de su filosofia
orientadora.
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Resulta interesante, para entrar a discurrir sobre la necesidad de
proteccidn juridica del software, contrastar la hipStesis de hecho en que se
encuentra trabajando UNESCO-OMPI con aquélla que emana como con-
clusion de la situacién en Chile.

Por una parte, el grupo de expertos de UNESCO-OMPI resume en
1985 el estado de la materia a partir de la década del 60 en que mientras el
fenémeno informético iba calando cada vez mas hondo en la vida social y
econdmica, el software fue adquiriendo una entidad autdnoma, inde-
pendizdndose del hardware sobre el cual funcionaba y creciendo en valor
relativo, hasta el punto que se calcula que las inversiones totales en infor-
matica se dividen en 30% destinado a hardware y un 70% destinado a
software.

Este nuevo componente econdémico, producido sobre la base de
ingenio y trabajo humano, es susceptible de ser incorporado en muy distin-
tos aportes y ostenta, a primera vista, las caracteristicas que definen a la
clase de bienes inmateriales que, hasta el momento, han sido regulados
juridicamente a través de las dos grandes ramas del Derecho Intelectual: el
Derechode Patentes (proteccién de las invenciones) y el Derecho de Autor
(proteccion de las obras).

Segiin los expertos de UNESCO-OMPI, la naturaleza especial de los
bienes inmateriales creados por la inteligencia humana hace que el proble-
ma referente a su régimen legal no se restrinja al establecimiento de un
estatuto juridico en el plano interno, sino que se extienda a la solucién de
conflictos internacionales. En el caso de los bienes materiales —-inmuebles
y muebles—, los problemas de derecho internacional no resultan de extre-

~mada gravedad para los propietarios, ya que se aplicara siempre la ley
nacional del pais donde el bien estd radicado y el asunto sdlo resultara
juzgado por un derecho extranjero cuando el propietario en forma volun-
taria realice una operacién fuera de las fronteras, eligiendo y aceptando un
nuevorégimen juridico parasus pertenencias. Por el contrario, los derechos
intelectuales son de fécil apropiacién y explotacion por terceros, quienes
pueden reproducir o utilizar las obras en territorio extranjero, donde la ley
del pais del propietario resulte inaplicable.

En el caso de los programas para ordenador y del resto del software,
lo anterior reviste una gravedad peculiar, puesto que si resulta relativamen-
te posible para-un autor o una organizacion representativa de autores
detectar, por ejemplo, la-explotacién de una obra teatral o 1a edicién de un
libro en un pais extranjero, no resulta igualmente sencillo conocer la
utilizacién por un tercero de un programa de ordenador en una instalacién
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realizada de un ambito privado. Por otra parte, el concepto "software”,
involucra una vasta gama de creaciones (diagrama general de flujos, dia-
grama detallado, cddigo fuente, cddigo objeto, documentacion de respaldo,
manuales, etc.) que, en muchos casos, son obras auténomas las unas
respecto de las otras y, en otros casos, derivadas de la elaboracién anterior.
Esto unido a la especificidad de los lenguajes de programacién crea pro-
blemas a la hora de determinar el objeto de la proteccidn legal y el titular
de la misma.

Complica adicionalmente el hecho de que el software es tipicamente
una creacion colectiva, un trabajo de equipo o una obra por encargo, lo que
excluye en la mayor parte de los casos la existencia de un unico autor en el
cual se concentren todos los derechos nacidos de la creacidn de la obra.

Actodas estas cuestiones, de por si complejas y de solucidn ardua, debe
afadirse Ja dificultad generada por la novedad del objeto y por la evolucion
tecnoldgica que introduce constantemente situaciones nuevas a considerar,
contribuyendo a la desubicacidn de legisladores, magistrados judiciales y
especialistas en derecho.

Frente al fendmeno de la progresiva necesidad de proteger el softwa-
re antes sefaladas, se vera cudl ha sido la situacion de opiniones, conoci-
mientos y necesidades, por parte de productores de software en Chile.

El primer resultado de la observacién puede ser descrito como la falta
de conciencia de una necesidad personal y directa de amparar el producto
que cada uno estd generando. Con excepcién de los productores institucio-
nales, que generalmente estan fuera de los negocios de software, el pro-
ductor comercial chileno de software es una empresa profesional
unipersonal o de pocos asociados, que vende productos por encargo,
satisfaciendo necesidades que plantea el mercado (las que por ser, en
muchos casos no planificadas, son urgentes y a veces erréticas) y que, una
vez realizada la venta y algin compromiso ex-post vinculado con e¢lla, pasa
inmediatamente a ejecutar otros trabajos de similares caracteristicas, olvi-
dando el anterior y sin tener ninguna preocupacion mayor por su protec-
cién, respecto del valor intelectual y econdmico que le introdujo.

Porque ocurre que en un mercado de productores nacionales de estas
caracteristicas, nose producen robos de ideas, copias de programas ni algin
otro atentado a la propiedad del productor sobre el software.

Porotro lado, es ineludible que favorecen la ausencia de infracciones
como las sefialadas: a) la falta de produccion masiva de programas-produc-
to, y b) la carencia de recursos econdmicos y objetivos de aplicacién para
programas de gran volumen y alta sofisticacion.
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En tal esquema, entonces, el productor chileno no tiene el problema
de la proteccién del software. No se conoce que utilice, siquiera, un
mecanismo contractual para darse una seguridad respecto del uso ulterior
del programa. Tampoco que haya intentado utilizar algin mecanismo legal
preexistente para protegerlo; por el contrario, en un par de ocasiones en
que se planted la necesidad de proteger determinados programas que
habrian de servir a aplicaciones de gran volumen (uno de ellos estaba
destinado al sistema de prondsticos deportivos), se llegé a la conclusién que
el registro publico del programa provocaria més bien la desproteccion del
mismo.

Una consecuencia de lo anterior, es que no tienen posicién respecto
de la conveniencia de un método de proteccidn sobre los demas. Hacen
excepcion, por cierto, algunos productores que se inclinan por la proteccién
del derecho de autor en razén del amparo internacional involucrado en él.

Lo que si parece claro es que la intencion, fuertemente motivada, de
iniciar operaciones de exportacion de software hace que hoy interese al
productor nacional aclarar perfectamente el tema de la proteccion de sus
productos. Fundamentalmente deriva de allila Ley N°18.957, de 5 de marzo
de 1990 que incorpord el software a la Ley de Propiedad Intelectual.

Cualquiera sea la situacién en cada uno de los paises latinoamerica-
nos, no hay duda que la ausencia de la necesidad directa, determinada
principalmente por nuestras estructuras econdmicas y de mercado, contri-
buye a la falta de conciencia del eficaz amparo de un derecho, en el sujeto
del mismo.

Hay que hacer mencidn, aunque breve, a un punto de vista que
cuestiona los fundamentos del amparo juridico del software.

Segtn este punto de vista, el software es, por sobre su calidad de obra
intelectual, una obra tecnoldgica y, como tal, es resultado de la sucesiva
agregacion, superposicion, adecuacién o modificacién de variables técni-
cas, procesos y contenidos, de tal manera que se va formando una red
compleja en permanente expansion. Asiconcebido, cada programa no tiene
en si una total individualidad u originalidad, sino que forma un eslabdn de
la cadena evolutivo-tecnolégica.

En cierto sentido, podriamos decir que cada software constituye un
"valor agregado” respecto de anteriores procesos de desarrollo. dificilmente
determinable, por tanto, y dificilmente protegible.

Como ocurre con todo producto del pensamiento y de la accién del
hombre, cada uno lleva en si, implicita, la impronta de las reflexiones, de
los descubrimientos y de las invenciones pretéritas.
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La determinacin de un elementc nuevo para definir la obra suscep-
tible de protegerse, que en la obra literaria o artistica viene dada por su
contenido, en la obra tecnoldgica y, en especial en el software, vendria dada
sdlo por uno o més factores o variables novedosos en un proceso o desa-
~ rrollo I6gico. Porque si en tanto la obra artistica —excepto en cierto sentido
algunas como la obra musical- es estética, la obra tecnoldgica es, general-
mente dinamica.

En un analisis con esta orientacién debe despejarse la posible confu-
sién entre "proceso tecnoldgico” y "obra tecnolégica”. El proceso tecno-
16gico es, estrictamente, un desarrollo de ‘aplicaciones o técnicas que
conducen a un resultado, tales como el software o los procedimientos
industriales. La obra tecnoldgica es, més bien, el resultado o producto de
aquél. En consecuencia, en tanto el proceso tecnoldgico es susceptible del
* cuestionamiento descrito respecto de su proteccion, la obra tecnoldgica o
producto serd protegible segiin su naturaleza.

Por otra parte, la distincién conceptual precedente puede llevar a
concluir acerca de la conveniencia de proteger separadamente el método
del resultado.

II.- Software y propiedad

Elsoftware es un producto del ingenio humano y, como tal, da origen
a una especie de propiedad de su creador sobre €l. Esta propiedad o
dominio, que es una propiedad intelectual "lato sensu”, nace y se configura
juridicamente, esto es, como derecho, porel solo hechodelacreacion. Esta
protegida generalmente a nivel constitucional; asi en Chile, por ejemplo,
enel Articulo 19 N°25 de la Constitucién de 1980, que garantiza "el derecho
" del autor sobre sus creaciones intelectuales y artisticas de cualquier espe-
cie".
Aplicacién del principio del nacimiento del dominio intelectual por
" lasola creaci6n de la obra o producto, es el Articulo 1 de la ley chilena sobre
* propiedad intelectual, N°17.336, de 1970, que expresa que ella "protege los
derechos que, por el solo hecho de la creacién de la obra, adquieren los
" autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artisticos y
cientificos, cualquiera que sea su forma de expresién". Es conveniente
. mencionar aqui que la antigua ley chilena de propiedad intelectual, de 1925,
.. hacfa pacer el derecho al momento de la inscripcién en el respectivo
" Registro.
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De manera que, examinado el tema desde la perspectiva del derecho
civil, esta especie de dominio reconoce un modo de adquirir originario que
es la creacién intelectual, reconocido —como todos los modos civiles de
adquirir el dominio- por la ley.

Siendo una especie de propiedad civil, es un bien de carécter patrimo-
nial valorable y comerciable y con los atributos de todo dominio a efectos
de su uso, goce y disposicién. Dice el Cédigo Civil chileno que "sobre las
cosas incorporales hay también una especie de propiedad”, Art. 583.

Corresponde a su titular o propietario, el atributo de determinar
libremente la forma en que usar4, gozaré o dispondra del producto de su
creacion intelectual, y los medios de que se valdrd para hacer efectivos tales
atributos, esto es, para garantizar o amparar debidamente su propiedad.

Es evidente que un ordenamiento juridico que otorga algin medio de
proteccion a, por ejemplo, la propiedad intelectual "stricto sensu”, lo hace
para dar garantias al creador de un uso, goce o disposicion eficaces de su
obra o de lo que. ésta produzca. Pero es cierto también, que a cambio de
esa garantia termina imponiéndole un esquema legal rigido y excluyente:
la proteccion de la propiedad intelectual significa —en general, en las leyes
que tienden a ampararla— una forma forzada de disposicion que es el
registro piblico, y la exclusién del empleo de otro medio legal de proteccién
como, para seguir el ejemplo, la propiedad industrial.

De manera que el titular del dominio intelectual sélo tiene dos
alternativas: un sistema de proteccién legal rigido que puede no satisfacerle
0, lo que es aun peor, que puede no admitir la proteccién requerida por el
titular; o resignarse a permanecer privado de un mecanismo legal de
proteccion.

Se puede concluir que el titular de la propiedad intelectual sobre el
software no tiene respecto de ella la plenitud de los elementos que confi-
guran su derecho. Carece en efecto, de la posibilidad de acceder a un
sistema de proteccion de su dominio que le dé las garantias que busca para
ampararlo.

Conclusiones

Frente a esta miltiple variedad de necesidades y de opciones, se
puede concluir que slo al propietario de la obra tecnolégica toca elegir el
medio de proteccion que considere mas adecuado para su producto, en
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atencion a la naturaleza del mismo, a las caracteristicas del medio, a
consideraciones de orden econémico, y, especialmente, a las garantias
juridicas o técnicas que cada medio de protecci6n le otorgue, tanto en el -
derecho interno como en el derecho internacional, conforme a sus necesi-
dades.

Un ordenamiento sobre la proteccién juridica de alcance internacio-
nal, tendria como rasgos fundamentales los siguientes:

a) Corresponde al titular del dominio intelectual de la obra tecno-
16gica elegir el medio juridico, fisico o tecnolégico que estime mas
eficaz para proteger a ese bien.

b) Elordenamiento juridico debe mantener los regimenes genera-
les de proteccién de la propiedad intelectual y de la propiedad indus-
trial, haciéndolos expresamente aplicables a la obra tecnolégica, con
las adecuaciones necesarias.

¢) Las normas procesales sobre establecimiento de medios de
prueba y apreciacién de los mismos, deben ser complementadas de
tal manera de incorporar los elementos técnicos y aquellos necesarios
para determinar adecuadamente las eventuales infracciones al dere-
cho de propiedad intelectual e industrial.

d) Laautonomia de la voluntad es el fundamento de la proteccién
por la via contractual, sin perjuicio de los derechos e intereses de los
usuarios, en un esquema de la mayor concurrencia posible.

e) Los medios fisicos y/o electrénicos de proteccién deben ser
complementados con medidas de caricter juridico, tales como certi-
ficaciones con valor probatorio predeterminado, que los hagan mas
eficaces.

f)  Laeventual creacién de registros especiales no debe excluir en
ningin caso el libre acceso a2 uno o mas medios de proteccién.



SOLUCION DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A
MARCAS COMERCIALES INTERNACIONALES EN
CHILE: ANALISIS DE CASOS. NUEVO ENFOQUE DEL
PROBLEMA

Rodrigo Velasco

I.- Marcas internacionales no registradas en Chile
por sus titulares. Intento de y/o registro efectivo
de ellas por terceros

En los ultimos decenios, el desarrollo econdmico y tecnoldgico —asi
como el gran aumento del intercambio comercial entre los paises— han
traido aparejado un incremento de la importancia y valor de las marcas
comerciales en todo el mundo; fenémeno que se ha percibido con particular
énfasis en Chile, a partir de la adopcidn de politicas econdmicas de apertura
al comercio exterior.

El auge antes descrito ha provocado que las inversiones de las empre-
sas y personas para proteger y publicitar sus marcas, a nivel tanto nacional
como internacional, sean cada dia de mayor envergadura. Asi lo aconseja
el mayor valor comercial de las marcas, de suerte tal que hoy las sumas de
dinero que estdn en juego, en aigunos conflictos de marcas, son elevadisi-
mas.

Es tal la importancia que han cobrado las marcas en el mundo, que
puede afirmarse incluso que la actividad comercial tal como se desenvuelve,
en los &mbitos nacionales e internacionales, no podria llevarse a cabo sin
la existencia de las marcas comerciales. Las estadisticas corroboran esta
importancia: en 1989, se solicitaron en Chile 20.606 marcas y se otorgaron
11.152 Registros, en comparacioén con sélo 817 solicitudes de patente, de
las cuales se concedieron 594 y 158 solicitudes de modelos industriales
que se tradujeron en 102 aceptaciones.

Esto confirma la existencia de una estrecha interrelacidn entre el
desarrollo econémico y el derecho de la Propiedad Industrial. Es més, un
sistema de marcas debidamente salvaguardado por un adecuado marco
legal constituye un beneficio para todos, puesto que se traduce en una
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garantia de seguridad tanto para los consumidores como para los fabrican-
tes y comerciantes.

Desgraciadamente, y como contrapartida a este avance econémico,
también se ha producido un aumento de los intentos de usurpacién de
marcas de prestigio internacional por parte de terceros inescrupulosos,
quienes en muchas ocasiones han logrado su objetivo. En otras palabras,
ha también crecido el obscuro negocio que se conoce como "pirateria de
marcas” consistente en la apropiacién de marcas comerciales conocidas
internacionalmente con el propdsito de obtener una fécil ganancia a costa
de sus legitimos dueifios, cuando éstos decidan comercializar sus productos
o efectuar operaciones mercantiles en el pais respectivo. Este fenémeno,
del que Chile no ha escapado, se puede detectar mayoritariamente en los
paises en vias de desarrollo y, obviamente, en desmedro de empresas o
individuos de paises desarrollados.

Es claro que el progreso de los medios de comunicacion y de trans-
porte ha tenido una gran incidencia en que esto ocurra. As{ por ejemplo,
el aumento de la circulacidn internacional de revistas y publicaciones, la
llegada de las transmisiones de television via satélite que cubren numerosos
paises y la mayor frecuencia de los viajes de personas al extranjero, son
fuentes de informacién sobre marcas internacionales para quienes se dedi-
can al lucrativo y poco ético negocio de la "pirateria marcaria”. Hay quienes
incluso realizan periGdicamente viajes especiales a ferias comerciales e
industriales internacionales con el propésito de verificar cuéles son las
marcas con las que se distinguen nuevos productos de éxito, apresurandose
luego a su regreso a intentar su registro en nuestro pais. Esto se ha visto
facilitado por el hecho de que en ciertos paises, como por ejemplo en
Estados Unidos, las marcas deben usarse puiblicamente por un cierto
periodo antes de que se autorice su registro definitivo.

En nuestro pais, por el contrario, el uso de las marcas no es obligatorio
ni siquiera después de registradas. Tampoco es necesario acreditar su uso
para poder solicitar su renovacién, como ocurre en los paises miembros del
Pacto Andino; todo lo cual, lamentablemente facilita la labor de los "piratas
marcarios”.

Un caso ilustrativo de lo expuesto es lo ocurrido en Chile con la
famosa marca "BENETTON". Antes de que dicha firma italiana ni siquiera
pensase en vender sus productos en Chile o en instalar filiales, ya habia
quienes sabian de su existencia y de su éxito, sea por viajes al extranjero,
por publicaciones internacionales o por transmisiones de televisién via sa-
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télite, como por ejemplo las del Campeonato Mundial de Automovilismo
de Férmula 1, donde a comienzos de la década de los 80 destacaban los mul-
ticolores automdviles de carrera de la Escuderia Benetton. Asi, cuando la
industria italiana Benetton quiso exportar sus productos a Chile se encon-
tré con la existencia de al menos dos registros de su marca "BENETTON" a
nombre de terceros, 1o que obviamente impedia sus proyectos y toda
actividad comercial con nuestro pais. Debi6 asi iniciar sus operaciones en
Chile interponiendo acciones legales para recuperar sus legitimos dere-
chos, y sélo a través de ellas y de las consiguientes transacciones que
implicaron pagos de importantes sumas pudo hacerse dueno de su propia
marca "BENETTON".

Sin embargo, los problemas no terminaron alli, puesto que dada la
fama de la marca, entre los anos 1983 y 1990 se presentaron mas de 25
solicitudes de la marca "BENETTON" en Chile por terceros, lo que sin duda
constituye todo un record. En total, la firma Benetton debid intervenir en
ese mismo periodo en 27 juicios marcarios (tanto de oposicién como de
nulidad), para lograr establecer sus legitimos derechos sobre la marca de
su creacion, que no es otra cosa que el apellido de los miembros de la familia
BENETTON, creadores y propietarios de la industria del mismo nombre.

Casos como éste, se han dado porque desgraciadamente Chile no es
miembro de ninguna Convencién Internacional relativa a Propiedad Indus-
trial.

Por otra parte, la legislacion vigente a la fecha es el Decreto Ley 958
que data de Julio de 1931 (ya que la Ley 18.935 de enero de 1990 nunca
llegé a regir debido a que su vigencia quedé sometida a la dictacién de un
reglamento, el que fue objetado por la Contraloria General de la Republi-
ca, motivo por el que fue retirado), de manera que mal podria el legislador
haber previsto situaciones como las que se han suscitado después de varios
lustros y con motivo del avance tecnolégico y del progreso econdmico de
los pueblos. De alli, que la Ley de Propiedad Industrial de 1931 no contem-
plara disposiciones especificas que impidieran la "pirateria de marcas”,
como tampoco formas de solucidn a este tipo de controversias.

Por consiguiente, las acciones legales que se han intentado con éxito
en estos casos han sido el producto del ingenio, la tenacidad y la perseve-
rancia de los abogados que han asumido la defensa de los legitimos duefios
de las marcas, por una parte, y de una acertada y justa interpretacion y
aplicacién de determinadas disposiciones legales por parte del Departa-
mento de Propiedad Industrial y de los Tribunales de Alzada correspon-
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dientes, lo que se ha traducide en una creacién jurisprudencial gue ha
hecho justicia en la mayoria de los casos,

II.- Acciones legales que puede intentar el legitime dueiio
y creador de la marca usurpada. Alternativas segin iz
legislacidn vigente y jurisprudencia sobre la materia

Las acciones legales que normalmente se interponen en estos casos
son:

a) Demanda de Oposicion a la solicitud de la marca cuando el
legitimo dueiio de ella logra enterarse dentro del plazo legal corres-
pondiente, que hoy dia es de 25 dias hébiles contados desde la fecha
de publicacién del extracto respectivo en el Diario Oficial.

b) Demandade Nulidad del registro marcario correspondiente en
elevento de que ellegitimo creadory dueno se entere de su existencia,
sin haber temido conocimiento de la solicitud previa.

En cualquiera de las dos alternativas sefialadas, el fundamento legal
de las demandas seré el mismo: la infraccién a los articulos 22 y 23 letras f)
y k) de la Ley de Propiedad Industrial vigente. Estas disposiciones, atin
cuando datan del texto original de 1931, han tenido la virtud de poder
adaptarse a las circunstancias por la via de la interpretacion.

La norma del articulo 22 establece que las marcas comerciales deben
ser signos especiales, caracteristicos y distintivos "con cierto caricter de
novedad". A contrario sensu, se ha sostenido que la solicitud de una marca
mediante la cual un tercero pretende registrar para si un signo o expresién
creado por otro, registrado, usado y publicitado en paises extranjeros,
implica una infraccion a la norma referida al carecer del requisito de
novedad la marca pedida.

Por otra parte, el inciso f) del articulo 23 de la misma Ley prohibe el
registro como marca de signos que se presten para inducir en error o engafio
con respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos. Esta

norma ha permitido argumentar que si alguien pide en Chile el registroa

su nombre de una marca conocida y de renombre internacional, se induciria
en error o engaiio a los consumidores en el evento de acogerse, en relacién
con la procedencia y calidad de los productos o articulos involucrados.
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El tercer argumento utilizado se basa en la letra k) del mismo articulo
23 de la Ley de Propiedad Industrial que prohibe el registro como marca
de aquéllas que sean consideradas contrarias a la moral o buenas costum-
bres, o al orden publico, habiéndose argumentado y aceptado al respecto
la tesis de que los actos de "pirateria marcaria” —esto es, las solicitudes de
terceros que pretenden aduenarse en Chile de marcas creadas y de propie-
dad de otros en el extranjero— constituyen actos contrarios a las buenas
costumbres mercantiles y a la ética que debe primar en la actividad comer-
cial.

Cabe hacer presente que ya en los afios 1959 y 1962, comenzaba a
insinuarse la teoria aceptada en la actualidad, en dos casos relativos a la
marca "SUPERMAN" cuyas solicitudes por terceros fueran rechazadas por
falta de novedad segin lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Propiedad
Industrial, sefialdndose incluso en uno de los fallos que "la Ley de Marcas
permite tal desarrollo a la inventiva humana para la creacién de nuevos
signos o nombres para ser registrados como marcas que no se concibe la
falta de imaginacion de algunos comerciantes o fabricantes que s6lo tien-
den a plagiar nombres conocidos”.

Con el correr de los afios fueron también imponiéndose las teorias
senaladas anteriormente con respecto a las letras f) y k) del articulo 23. Asi,
enelafio 1964 el Departamento de Propiedad Industrial rechazé el intento
de un tercero por registrar la marca "MISS CLAIROL" sefialando en la
sentencia que se trataba de una marca notoriamente conocida no sélo en
Chile, sino también en numerosos otros paises y que el registro de una
marca notoria por un tercero importa un aprovechamiento ilicito de su
nombre, prestigio y fama, lo que es contrario a los usos honrados en materia
comercial e industrial y configura en nuestra legislacién la prohibicién de
registros de marcas contrarias a la moral o buenas cotumbres o al orden
publico”.

En afios més recientes, especialmente en la década de los 80, logré
consolidarse definitivamente la doctrina sefalada, no sin cierta dificultad,
como resulta ilustrativo en el caso de la marca "GARFIELD", que hoy goza
de gran popularidad. En agosto de 1982, un tercero solicitd el registro de
la marca "GARFIELD" a su nombre en Chile para distinguir articulos de las
clases 16 y 28, 1€ase impresos, revistas, publicaciones y juguetes de todo
tipo, a la cual se opuso la empresa norteamericana United Feature Syndi-
cate, legitimos duefios de la marca en Estados Unidos y en otros paises. La
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sentencia respectiva rechazd la oposicién estimando que no eran atendibies
los argumentos y2 que si bien la firma demandante podia ser la creadora de
un personaje de caricatura denominado GARFIELD, tal expresién no era
creacidn suya ni obra de su intelecto puesto que también correspondia a
un apellido de origen inglés, por lo cual se concluia que no existia 4nimo
de usurpacién ni tampoco se podria inducir a confusién o engaio alguno
respecto a la procedencia de los productos si se aceptaba la solicitud.
Ademais se tuvo en consideracion para el rechazo el hecho que no estaba
registrada en Chile a nombre de quien alegaba ser su titular.

No obstante este traspié, la empresa norteamericana no cejé en su
empeiio y dedujo demanda de nulidad contra el registro de la marca
"GARFIELD" otorgado en virtud del fallo anterior. La sentencia de primera
instancia dictada por el Departamento de Propiedad Industrial ratificé en
enero de 1984 el criterio que ya antes habia manifestado, rechazindose la
demanda. Luego de tramitado el recurso de apelacion y el consiguiente
proceso en segunda instancia, logré recién revocarse la sentencia del
Departamento de Propiedad Industrial, mediante fallo de la Junta Arbitral
que acogid los planteamientos de la demandante sefialando para ello que
se habia logrado acreditar fehacientemente que la expresién "GARFIELD"
correspondia a un personaje de caricatura creado por lademandante, quién
también lo tenia inscrito como marca en numerosos paises con anterioridad
a la solicitud en Chile. Si bien la expresiéon "GARFIELD" correspondia
efectivamente a un apellido de origen sajén, al ser de escasa o nula difusion
en nuestro pais, se supondria que su uso produciria una asociacién directa
con la marca "GARFIELD" de United Feature Syndicate la cual poseia una
difusi6n internacional relativamente amplia. Por lo que, en resumen, se
estimo que el registro efectuado en Chile habia infringido los articulos 22
y 23 letras f) y k) de la Ley, al tratarse de un signo carente de novedad y que
podria prestarse para errores y confusiones acerca de la real procedencia
de los productos correspondientes. P

En afios méas recientes han sido muy excepcionales los casos en los
que no se ha acogido la tesis anterior, ya que por regla general se han
respetado los legitimos derechos de los creadores y dueiios de las marcas
internacionales, en la medida que hayan logrado acreditar con evidencia
suficiente que se trataba de marcas conocidas, usadas, publicitadas y re-
gistradas en su pais de origen y en algunos otros. En otras palabras, la
prueba rendida en los juicios respectivos, ha pasado a ser el elemento mas
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relevante, puesto que de ella ha dependido en definitiva el éxito o fracaso
de la demanda.

Otro ejemplo importante de la consolidacion definitiva de la jurispru-
dencia antes resefiada, es el de la marca "THINSULATE" de propiedad de
la firma Mintiescta, Mining and Manufacturing Company {(3M), por tratar-
se de un juicio muy disputado y que sdlo vino a concluir luego de una
sentencia dictada por la Excelentisima Corte Suprema de Justicia en Di-
ciembre de 1987. La marca en cuestién distinguia en Estados Unidos e
internacionalmente a una tela aislante térmica utilizada en la fabricacién
de ropa y elementos destinados a soportar bajas temperaturas. En Chile,
habia llegado al conocimiento de la opinién piblica, entre otras razones,
porque ese producto habia sido utilizado en las ropas, sacos de dormir y
otros elementos empleados por una expedicién internacional que habia
logrado conquistar el Monte Everest. Antes que la firma 3M solicitase dicha
marca en Chile, ella fue pedida por una firma nacional dedicada al mismo
rubro, pero sobre la base de la aplicacion de pluma de gansos en la aislacion
térmica de sus productos. El juicio de oposicién culminé en 1987, como se
ha dicho, por sentencia de la Corte Suprema que ratificé el fallo del
Departamento de Propiedad Industrial que rechazd lasolicitud por haberse
acreditado que la firma 3M era la legitima creadora de la expresién "THIN-
SULATE" desde hace 9 6 10 anos, que la tenfa registrada en diversos paises.
Por lo que de accederse al registro a nombre de un tercero en Chile, se
induciria a los consumidores en error o engafo respecto al origen o
procedencia de los productos, asi como de sus cualidades, ademéas de
tratarse de una expresién conocida y usada como marca comercial, por lo
que no podia tenerse como signo original y novedoso, pese a no haberse
inscrito en Chile con anterioridad a la solicitud.

A pesar de la jurisprudencia anterior que ha permitidc una solucién
justa a este tipo de controversias, con lo que dia a dia se ha ido desincenti-
vando la "pirateria marcaria” en Chile, subsiste ain el problema con aque-
llas marcas que han sido registradas por mds de dos afios y que efec-
tivamente han sido usadas en nuestro pais por quienes se han apropiado de
ellas.

De acuerdo al articulo 31 de la Ley de Propiedad Industrial de 1931
en su inciso final, en ningin caso se puede solicitar la nulidad del registro
de una marca después de transcurrido un plazo de dos afios contado desde
la fecha de su registro, siempre que la marca se haya estado usando en el
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pais. De acuerdo a esta disposicion legal, los legitimos creadores de una
marca internacional pueden solicitar 1a nulidad del registro ilegitimo obte-
nido por un "pirata” en nuestro pais incluso pasado varios afios, si €s que
no ha mediado uso de la marca. Sin embargo, el problema se plantea en
aquellos casos en que quienes se han apropiado de una marca ajena, y han
tomado las precauciones de usarla para asi poder invocar la prescripcién
en su favor al cabo de dos anos.

No obstante, la situacion descrita ha sido enfocada por jurisprudencia
reciente del Departamento de Propiedad Industrial de una manera tal, que
permite que la controversia sea resuelta en beneficio del legitimo duefio de
la marca. En juicios recientes, se ha acogido demandas de nulidad de
registros de marcas conocidas en el extranjero que habian sido obtenidas
por "piratas" en Chile, incluso con més de dos afios de antelacién a la fecha
en que el legitimo duefio entablé la demanda. A pesar de haberse aportado
por los demandados alguna prueba de uso de la marca en nuestro pais, se
ha acogido las acciones de nulidad ya que se ha estimado insuficiente dicha
prueba en la medida que no se logrd acreditar un uso relevante para los
productos especificos involucrados en el registro, y por un periodo continuo
de al menos dos aios desde la fecha de la inscripcion.

En otras palabras, para que pueda invocarse vélidamente el uso de
una marca como fundamento de una excepcién de prescripcion, se ha
interpretado que ese uso no puede ser esporadico e irrelevante sino que,
por el contrario, debe ser un uso continuo por un periodo de dos anos al
menos, debiendo también haber sido un uso pdblicd de cierta connotacion,
no bastando como evidencia la simple emisidn de facturas en que se sefale
la marca del producto.

Lo importante de esta jurisprudencia es que se ha revertido el peso
de la prueba, de forma tal que en estos casos si bien el legitimo creador y
dueno de la marca famosa tendra que acreditar estas circunstancias, sera el
"pirata marcario” quién debera aportar la evidencia necesaria para demos-
trar su uso en las condiciones exigidas en nuestro pais, para que pueda
operar la prescripcion de dos aifios en su favor.

Fuera de las acciones legales contempladas en la Ley de Propiedad
Industrial que se han indicado en los parrafos anteriores, la apropiacién
ilegitima de marcas internacionales también ha sido combatida con éxito
en algunos casos en que se han podido invocar acciones contempladas en
otras leyes especiales relacionadas.
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En efecto, tratindose por ejemplo de marcas comerciales relativas a
disefios o figuras respecto de las cuales existe una propiedad intelectual,
como ocurre habitualmente con los dibujos animados o caricaturas, tal
como el gato "GARFIELD" mencionado anteriormente o el perro "SNOO-
PY", o las figuras creadas por Walt Disney, etc., los que normalmente tienen
un copyright inscrito, el "pirata marcario” que obtenga unregistro de marcas
con alguno de estos personajes y que use y reproduzca su nombre y figura
en su beneficio, comete delito contra la propiedad intelectual y puede ser
sancionado de acuerdo a la Ley respectiva (articulo 79) la que no sélo
contempla penas de multa sino también de privacion de libertad. Obvia-
mente, la interposicién de una accién criminal prevista en la Ley de -
Propiedad Intelectual es notablemente més eficaz que una simple accién
de nulidad de un registro marcario.

Un buen ejemplo para ilustrar este tipo de casos es el ocurrido con €l
disefio conocido como "Mascota del Mundial de Futbol Italia 90" llamado
"CIAQ", consistente en una figura geométrica con los colores tricolores de
Italia que interpreta un jugador de fiitbol estilizado cuya cabeza es una
pelota. Este personaje fue producto de un Concurso Artistico Internacio-
nal organizado en 1986, cuando recién se supo que el proximo Mundial de
Fitbol se llevaria a cabo en Italia en 1990.

La figura descrita que gand el concurso fue debidamente inscrita, en
su oportunidad, como Propiedad Intelectual a nombre del organizador del
Mundial Italia 90. En nuestro pais, al hacerse piblica en 1986 la noticia
respectiva que incluia el disefio de la mascota del futuro Campeonato
Mundial, una persona se apresurd en solicitar a su nombre el registro del
disefio como marca comercial para distinguir una variedad de productos.
En 1989, con motivo de los preparativos finales y de aproximarse la fecha
deiniciacién del Campeonato, las autoridades del fiitbol internacional y del
organismo italiano tuvieron la poca grata sorpresa de enterarse que en
Chile se habfa registrado hacia més de 3 afios la misma figura como marca
comercial, y que el duefio de ese registro solicitaba una cuantiosa suma de
dinero para permitir la comercializacién de productos, la publicidad y las
transmisiones televisivas respectivas que incluyeran dicha mascota. Pues
bien, como se trataba de un disefio protegido por el "Copyright", y habida
consideracién de que Chile es miembro de las Convenciones Internaciona-
les sobre Propiedad Intelectual, se inicié la accién criminal correspondiente
al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual chilena en contra del duefio



Rodrigo Velasco 214

de la marca; accién judicial que resulté plenamente exitosa puesto que
luegd de la encargatoria de reo, el querellado se alland a cancelar volunta-
riamente su registro marcario con tal de lograr algin atenuante ante las
sanciones penales a las que se exponia.

Otra alternativa legal que ha sido empleada en este tipo de contro-
versias se refiere a casos de comin ocurrencia en que un distribuidor 0
agente de productos de una determinada marca en nuestro pais, al ponér-
sele término a su contrato de distribucidn, se ha apropiado de la marca
comercial correspondiente con ef objeto de impedir la actividad en Chile
de su antiguo proveedor, a través de otros agentes o distribuidores. Lo
propio ha ocurrido en casos en que se trata de impedir fa actividad de firmas
competidoras que no han tenido la precaucién de registrar sus marcas en
Chile antes de exportar hacia nuestro pais.

En casos como los indicados, la Comision Resolutiva que contempla
la Ley Antimonopolio ha sancionado con fuertes multas las referidas
conductas y ha acogido las acciones interpuestas por los legitimos duefos
de la marca. En uno de estos procesos de reciente data, por sentencia de
16 de mayo de 1989, la Comisién Resolutiva de la Ley Antimonopolios
sanciond con una multa elevada a la empresa demandada, sefialando en su
fallo que "es ilegal y contrario a la ética inscribir en Chile una marca de
productos importados para obstruir la importacién de tal producto por los
competidores”. Es mds, la Comisién considerd que la Ley de Propiedad
Industrial que protege el uso exclusivo de la marca, no excluye que un abuso
en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra la libre competencia,
conducta ésta que no quedaria amparada por dicha proteccidn.

En un caso anterior, resuelto en marzo de 1984, la Comisidn ya habia
establecido su doctrina en el sentido que "desde el punto de vista de la libre
competencia no reviste gran importancia el resultado de la controversia

_suscitada a raiz de las inscripciones de marcas comerciales, pues aunque en
definitiva se las considere vilidas por los organismos competentes, tal
validez no desvirtia la finalidad que tuvo la empresa denunciada de entor-
pecer la libre competencia, objetivo que logré desde el momento en que la
denunciante a cuyo cargo estuvo la comercializacién del producto debid
hacerlo con otras marcas y etiquetas”.

Los casos anteriores, si bien son alternativas a las acciones legales
contempladas en la Ley de Propiedad Industrial, no llevan necesariamente
ai resultado préctico de obtener la nulidad de un registro marcario espurio,
pese a lo cual logran ser medios eficaces para combatir indirectamente la
"pirateria de marcas internacionales”.
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Aforiunadamente, gran parte de los problemas que se han suscitado
hasta hoy debido 2 la legislacién vigente, no debieran repetirse una vez
aprobada definitivamente la nueva Ley de Propiedad Industrial, ya que ella
contempla normas juridicas especificas destinadas a evitar la "pirateria
marcaria".

iIL.- Nuevo enfoque del problenia y formas de solucién de estas
controversias contempladas en el Proyecto de Ley de
Propiedad Industrial actualmente en tramiie ¢n el
Congreso Nacional. Instituciones que se crean

La nueva Ley de Propiedad Industrial que se encuentra actualmente
en avanzado estado de tramitacion en el Congreso Nacional contempla
normas equivalentes al articulo 22 y 23 letras £) y h} de la Ley actual, pero
substancialmente mejorados y adecuados a las circunstancias segin la
experiencia y la jurisprudencia antes resefiada.

Asi, el articulo 19 de este nuevo cuerpo legal, equivalente al actual
articulo 22, mantiene el requisito de novedad exigido al sefialar: "bajo la
denominacién de marca comercial se comprende a todo signo visible,
novedoso y caracteristico que sirva para distinguir productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales”.

Por su parte, el articuio 20 letra f) del Proyecto de Ley prohibe el
registro de marcas que se presten para inducir a error o engaio respecto a
la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o estableci-
mientos. Esto es, hace extensiva la norma actual que se refiere s6lo a
productos, a los servicios y establecimientos.

Asuvez, el mismo articulo 20de lanueva Ley en su letra g) contempla
una regla nueva que favorece directamente a las marcas internacionales,
estableciendo prohibicién de registrar como marcas a aquéllas que sean
iguales o que grifica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse
con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios
o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de
fama y notoriedad.

Con esta nueva disposicion, no se ha hecho otra cosa que incluir en la
Ley una manera de evitar las controversias suscitadas en el pasado sobre el
particular, tal como se ha visto antes.

. Se establece si una exigencia al titular de la marca extranjera, ya que
el inciso segundo de la letra g) mencionada dispone que rechazado o
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anulado el registro por esta causal, ei Guefio de la marca extranjera debera
dentro de 90 dias solicitar la inscripcidn de su marca en Chile y, si asi no lo
hiciere, la marca podra ser entonces solicitada por cualquier persona
teniendo prioridad aquélla a quién se le hubiere rechazado la solicitud o
anulado el registro respectivo.

La obligacion establecida es plenamente justificada, puesto que si el
titular de una marca internacional famosa se ha dado el trabajo de tramitar
un juicio en Chile para proteger sus derechos, es perfectamente congruente
quese le exija que, una vezobtenida sentencia favorable, tenga que inscribir
Su marca en nuestro pais.

También se mantiene una norma similar a la que se contempla en la
actual letra k) del articulo 23 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que el
inciso ]} del articulo 20 de la Ley en trdmite establece la prohibicion de
registrar marcas contrarias al orden publico, a la moral y a las buenas
costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y
ética mercantil. Se puede observar aqui nuevamente que a partir de la
antigua disposicion legal, se ha ampliado el 4mbito de proteccion con una
nueva redaccién méds completa y precisa, que implica un reconocimiento
expreso a la regla creada por la via de la interpretacion jurisprudencial.

Ademas es importante consignar que en lo referente al plazo de
prescripcidn para intentar acciones de nulidad a un registro de marcas, la
nueva Ley en su articulo 27 alarga el plazo actual de dos anos al término
de cinco afios contados desde la fecha del registro, lo que también contri-
buird a evitar la "pirateria de marcas”, ya que quien se haya apropiado
indebidamente de una marca ajena tendré un periodo mayor de inseguridad
y, ellegitimo creador y duefio dispondra de un mayor plazo para hacer valer
sus derechos en nuestro pais.

Sin embargo, tal vez o més relevante del proyecto de ley, en lo que a
conflictos y juicios marcarios se refiere, dice relacion con el nuevo proce-
dimiento y Tribunal de Segunda Instancia que establece.

En el articulo 17 del texto en tramitacidn se incluye la posibilidad de
presentar un recurso de apelacién en contra de las sentencias definitivas
dictadas por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, tanto en
los juicios de oposicién como en los juicios de nulidad. Esto significa un
evidente progreso ya que, en la actualidad al no haber una segunda instan-
cia, en los juicios de oposicién no queda otra via que el recurso disciplinario
de queja ante la Excelentisima Corte Suprema el que, por no ser propia-
mente un recurso junsdiccional, debe sélo fundarse en que se ha cometido
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falta o abuso en la dictacién del fallo, lo que en la mayoria de los casos no
se ha considerado un fundamento vélido tratindose netamente de una
cuestion de criterio, como es la determinaciOn subjetiva de si una marca es
o no parecida a otra en sus aspectos graficos y/o fonéticos.

En lo que dice relacion a los juicios de nulidad de registros de marcas,
el sistema vigente es evidentemente defectuoso ya que contempla una
Junta Arbitral de Segunda Instancia de caracteristicas muy peculiares
puesto que se trata de un Tribunal Arbitral, sin medios ni personal propios,
constituido por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, por un
delegado del Departamento de Propiedad Industrial y por otro delegado
nombrado por la propia parte apelante. Basta analizar la composicién y
funcionamiento de la actual Junta Arbitral contemplada en el articulo 17
de la Ley vigente para concluir que se trata de una institucion deficiente e
ineficaz para el propdsito perseguido con su creacidn.

En cambio, la nueva Ley de Propiedad Industrial contempla un
verdadero tribunal de Segunda Instancia que conocera de las apelaciones,
el que estard integrado por tres miembros designados cada dos anos, por el
Ministro de Economia, siendo uno de ellos de su libre eleccidn, otro tendra
que ser elegido a proposicidn del Presidente del Consejo de Defensa del
Estado de entre su cuerpo de abogados, y el dltimo debera elegirse de una
terna presentada por la Corte de Apelaciones de Santiago, yen ella deberan
incluirse s6lo a personas que se hayan desempefiado como Ministros de
Corte de Apelaciones o abogados integrantes de las mismas.

En inciso final del articulo 17 del Proyecto establece que este nuevo
Tnbunal de Segunda Instancia determinara su forma de funcionamiento,
su organizacion y apoyo administrativo y, lo que es mds importante, se le
otorga un financiamiento con cargo al presupuesto del Ministerio de
Economia para el cumplimiento de sus funciones, siendo sus miembros
remunerados. Todo esto indudablemente favorecera el buen funciona-
miento de este nuevo Tribunal que se ha creado, lo que redundard en un
evidente mejoramiento en la solucién de controversias relativas a marcas
comerciales.

Ademds, como Tribunal de Justicia que es, quedard sujeto a la juris-
diccién disciplinaria de la Excelentisima Corte Suprema de Justicia, de
manera que siempre permanecerd abierta la posibilidad de entablar un
recurso de queja ante el Méaximo Tribunal en contra de sus sentencias, de
estimarse que ellas han sido constitutivas de faltas o abusos.

Por 1ltimo, la nueva Ley en tramitacion no sélo mejora el procedi-
miento, contempla la posibilidad de apelar y crea un Tribunal de Segunda
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Instancia, sine que ademdés establece un examen preliminar de las sclicitu-
des de marcas antes de ser acogidas a tramitacidn, de manera que el
Departamento de Propiedad Industrial deberd determinar si la solicitud
debe ser publicada en el Diario Oficial o né. Esto también significard un
evidente progreso, ya que dicho examen preventivo evitard los consecuen-
tes juicios de oposicidn tratdndose de solicitudes relativas a marcas comer-
ciales ya registradas o que incurran en alguna otra causal de irregistra-
bilidad. Si de este examen preventivo que contempla el articulo 22 del
Proyecto resulta una negativa a la tramitacién de una solicitud, y la conse-
cuente negativa a publicar la misma en el Diario Oficial, podra reclamarse
dentro de un plazo de 20 dias, ya que se establece especificamente este
recurso en el inciso segundo del Articulo 22.

Por todo lo expuesto, es de esperar que el Proyecto de Ley en tra-
mitacion se convierta en un futuro cercano en la Nueva Ley de Propiedad
Industrial chilena, ya que significard un importante paso adelante para la
adecuada proteccion de los derechos de quienes han creado marcas comer-
ciales.



LEY NUM. 19.039
(Publicada en el Diario Oficial N233877 del 25 de enero de 1991)

ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRIVILEGIOS INDUSTRIALES
Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Teniendo Presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n al siguiente

Proyecto de Ley:
TITULO 1
Normas Comunes

Articulo 1.- La presente ley contiene las normas aplicables a los privilegios
industriales y proteccion de los derechos de propiedad industrial. Los referidos
privilegios comprenden las marcas comerciales, las patentes de invencién, los
modelos de utilidad, los disefios industriales y otros titulos de proteccién que la ley
pueda establecer.

Articulo 2.- Cualquier persona natural o juridica, nacional o extranjera, podré
gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitucion
Politica, debiendo obtener previamente el titulo de proteccion correspondiente de
acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o juridicas
residentes en el extranjero deberdn, para los efectos de esta ley, designar un
apoderado o representante en Chile.

Articulo 3.- La tramitacién de las solicitudes, el otorgamiento de los titulos y
demds servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de
Propiedad Industrial, en adelante el Departamento, que depende del Ministerio
de Economia, Fomento y Reconstruccion.

Las solicitudes podran presentarse personalmente o por apodera-
do.
Articulo 4.- Aceptada a tramitacion una solicitud, serd obligatoria la publicacién
de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el reglamento.

Articulo 5.- Cualquier interesado podra formular ante el Departamento oposi-
ci6n a la solicitud, dentro del plazo de 30 dias, contado desde la fecha de la
publicacidn del extracto.

El plazo senalado en el inciso anterior serd de 60 dias tratdndose de
una solicitud de patente de invencion.
Articulo 6.- Vencido el plazo sefialado en el articulo anterior, el Jefe del Depar-
tamento ordenara la practica de un informe pericial respecto de las solicitudes de
patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios industriales con el objeto de
verificar si se cumplen las exigencias establecidas en los articulos 32, 56 y 62 de esta
ley, segiin corresponda.
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Artfculo 7.-  Enlos procedimientos relativos a las patentes de invencién, modelos
de utiiidad y disefios industriales se dara al solicitante traslado de la oposicién por
el plazo de 60 dias para que haga valer sus derechos. En el caso de las marcas, dicho
plazo serd de 30 dias.

Articulo 8.- Si hubiere hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, se reci-

bird la causa a prueba por el término de 60 dias, el cual se podrd ampliar hasta por
otros 60 dias si alguna de las partes tuviere su domicilio en el extranjero. Tratindose
de juicios de marcas el término de prueba serd de 30 dias, prorrogable por otros 30
dias en casos debidamente calificados por el Jefe del Departamento.

Articulo 9.- Ordenada la practica de un informe pericial, éste debera evacuarse
dentro del plazo de 120 dias, contado desde la aceptacion del cargo. Este plazo
podra ampliarse hasta por otros 120 dias, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe
del Departamento, asf se requiera,

El informe del perito serd puesto en conocimiento de los interesa-
dos, quienes dispondrén de 120 dias, contados desde la notificacidn, para formular
las observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrd ampliar por una
sola vez, a solicitud del interesado hasta por 120 dias.

Articulo 10.- E! costo del peritaje comprenderd los honorarios de quien los
realiza y los gastos ttiles y necesarios Jparasu desempeno, los que serdn de cargo
del solicitante de la patente de invencién, modelo de utilidad o diseiio mdusmal o
del demandante de nulidad de estos privilegios.

Articulo 11.- Los pla,ms de dias establecidos en esta ley son fatales y de dias
habiles, teniéndose para estos efectos, ademds, como inhibil el d1a sdbado.

Articulo 12.- En estos procedimientos las partes podran hacer uso de todos los
medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los sedalados en el
Cédigo de Procedimiento Civil con exclusion de la testimonial.

En estos procedimientos serd aplicable ademis lo dispuesto en el
inciso segundo del articulo 64 del citado Codigo.

Articulo 13.- Las notificaciones se practicarin en 1a forma que disponga el regla-
mento.

Articulo 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa
de muerte y podrén ser objeto de toda clase de actos juridicos, los que deberdn
constar por escritura piblica, y se anotarén al margen del registro respectivo.

No obstante, tratdndose de cesiones de solicitudes de inscripcién
de privilegios industriales, bastar4 un instrumento privado suscrito ante notario
piiblico y no serd necesaria su anotacidn posterior. En todo caso, los Registros de
Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transferirse parcial y separada-
mente ninguno de sus elementos o caracteristicas amparados por el titulo.

Articulo 15.- Los poderes relativos a la propiedad industrial podran otorgarse
por escritura piblica o por instrumento privado firmado ante notario o ante un
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Oficial de Registro Civil competente, en aquellas comunas que no sean asiento de
notario. Los mandatos provenientes del extranjero podran otorgarse o legalizarse
ante el Consul de Chile respectivo sin ninguna otra formalidad posterior; o en la
forma establecida en el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Ciwvil.

Articulo 16.- Los delitos establecidos en la presente ley son de accion piblica y
se sustanciardn de acuerdo con las normas del juicio ordinario sobre crimen o
simple delito.

En estos procesos la prueba se apreciara en concienciay deberd ser
oido el Departamento antes de dictar sentencia.

Articulo 17.- Los juicios de oposicion, los de nulidad de registro o de transferen-
cias, asi como cualquier reclamacién relativa a su validez o efectos, 0 a los derechos
de propiedad industrial en general, se sustanciardn ante el Jefe del Departamento
de Propiedad Industrial, ajustandose a las formalidades que se establecen en esta
leyy a las que disponga ¢l reglamento.

El fallo que se dicte sera fundado y en su forma deber4 atenerse en
cuanto sea posible, a lo dispuesto en el articulo 170 del Cédigo de Procedimiento
Civil.

Podrén corregirse de oficio o a peticion de parte, las resoluciones
que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho, dentro de cinco dias
contados desde la fecha de su notificacion.

En contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del
Departamento, proceder4 el recurso de apelacién que debera interponerse en el
plazo de 15 dias, contado desde la notificacion de la resolucidn, para ser conocido
por el Tribunal Arbitral de que tratan los incisos siguientes.

El Tribunal Arbitral de Proptedad Industrial estar4 integrado por
tres miembros que serdn designados, cada dos afios, por el Ministro de Economia,
Fomeanto y Reconstruccién, uno de los cuales serd de su libre eleccidn, otro seré
propuesto por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado de entre su cuerpo
de abogados y el tercero serd elegido de una terna que presentara la Corte de
Apelaciones de Santiago. El Tribunal contard ademds con un Secretario-Abogado,
que sera funcionario del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién.

Para la preparacion de la terna de que habla el inciso anterior, la
Corte de Apelaciones de Santiago incluira en ella a personas que se hayan desem-
petado como ministros de cualquier Corte de Apelaciones del pais o como
abogados integrantes de las mismas.

Cuando el Tribunal Arbitral deba conocer asuntos que requieran
de alglin conocimiento especializado, podré designar un perito técnico, cuyo costo
sera asumido por la parte apelante.

El Tribunal Arbitral se reunira las veces que sea necesario y que él
mismo determinard y sus integrantes serin remunerados, con cargo al presupuesto
del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccidn, por asistencia a cada
sesion en la forma que determine el reglamento. Dicha remuneracién serd compa-
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tible con cualquier otra de origen fiscal. El mismo reglamento establecerd la
modalidad de funcionamiento del Tribunal y apoyo administrativo.

Articulo 18.- La concesién de patentes de invencién, modelos de utilidad y de
diseiios industriales estar4 sujeta al pago de un derecho equivalente a una unidad
tributaria mensual por cada cinco afios de concesion del privilegio.

Las patentes precaucionales estar4n afectas al pago de un derecho
equivalente a media unidad tributaria mensual.

La inscripci6n de marcas comerciales estara afecta al pago de un
derecho equivalente a dos unidades tributarias mensuales, debiendo pagarse el
equivalente a media unidad tributaria mensual al presentarse la solicitud, sin lo cual
no se le dara tramite. Aceptada la solicitud se completar4 el pago del derechoyy, si
. es rechazada, la cantidad pagada quedar4 a beneficio fiscal,

La renovacion de registros de marcas estard sujeta al pago del doble
del derecho contemplado en el inciso precedente.

- Lapresentacion de las apelaciones en casos relacionados con mar-
cas comerciales, patentes de invencidn, modelos de utilidad y diseno industriales,
estar4 afecta al pago de un derecho equivalente a dos unidades tributarias mensua-
les. En caso de ser aceptada la apelacin, el Tribunal Arbitral ordenar4 la devolu-
cién del monto consignado de acuerdo al procedimiento que sefale el reglamento.

La inscripcidn de las transferencias de dominio, licencias de uso,
prendas y cambios de nombres y cualquier otro tipo de gravimenes que puedan
afectar a una patente de invencién, modelo de utilidad, disefio industrial o marca
comercial, se efectuard previo pago de un derecho equivalente a media unidad
tributaria mensual. Los actos seiialados no serdn oponibles a terceros mientras no
se proceda a su inscripcidn en el Departamento.

Todos los derechos establecidos en este articulo serdn a beneficio
fiscal, debiendo acreditarse su pago en el Departamento de Propiedad Industrial
dentro del plazo de 60 dias, contado desde la fecha de la resolucion que autoriza
la inscripcién en el registro respectivo, sin lo cual se tendrd por abandonada la
solicitud, procediéndose a su archivo.

Los registros de marcas comerciales que distinguen servicios y se
encuentran limitados a una o més provincias, se entenderdn extensivos a todo cl
territorio nacional.
~ Los registros de marcas comerciales efectuados por provincias para
amparar establecimientos comerciales, se entenderi que cubren toda la regién o
regiones en que s¢ encuentren comprendidas las provincias respectivas.

Los titulares de los registros a que se refieren los dos incisos
precedentes que, por efectos de este articulo, amplien el 4mbito territorial de
proteccion de sus marcas, no podrén prestar servicios o instalar establecimientos
comerciales amparados por dichas marcas en las mismas provincias para las cuales
se encuentren inscritas marcas iguales o semejantes respecto a servicios o estable-
' cimientos del mismo giro, bajo apercibimiento de incurrir en la infraccién contem-
plada en Ia letra a) del articulo 28 de esta ley.
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TITUTO 11
De las Marcas Comerciales

Articulo 19.- Bajola denominacion de marca comerdial se comprende todo signo
visible, novedoso y caracteristico que sirva para distinguir productos, servicios o
establecimientos industriales o comerciales.

Podrin también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias,
siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio
o establecimiento comercial o industrial para el cnal se vaya a utilizar, debiendo
necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que serd
objeto de la publicidad.

Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos,
sufijos o raices de uso comin o que puedan tener cardcter genérico, indicativo o
descriptivo, podrd concederse el privilegio, dejdndose expresa constandia que se
otorga sin proteccitn a los referidos elementos aisladamente considerados. Asimis-
mo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere proteccién al
conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los ¢lementos que la confor-
man.

Sise le asigna por el peticionario un nombre a la etiqueta, [a palabra
que constituya este sombre deberd ser la que aparezca en forma mds destacada y
también gozard de proteccién de marca, pero no asi el resto de las palabras que
pueda contener la etiqueta, de lo cual se dejar constancia en el registro.

Articulo 20.- No pueden registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominacio-
nes o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los
servidos piblicos estatales.

b) Las denominaciones técnicas o cientificas respecto del objeto a
que s¢ las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por
la Organizacién Mundial de la Salud y aquellas indicativas de accidn terapéutica.

¢) El nombre, el senddpimo o el retrato de una persona natural
cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiese
fallecidos. Sin embargo, seran susceptibles de registrarse los nombres de personajes
histéricos cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 afios de su muerte, siempre
que no afecte su honor.

Con todo, no podrén registrarse nombres de personas cuando ello
constituya infraccitn a las letras ¢), f), g) y h).

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de
control de garantias adoptados por un Estado, sin su autorizacién; y las que
reproduzcan o imiten medailas, diplomas o distinciones otorgadas en exposicicnes
nacionales o extranjeras, cuya inscripcion.sea ped1da por una persona distinta de
quien las obtuvo.
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e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza,
origen, nacionalidad, procedencia, destinacifn, peso, valor o cualidad de los pro-
ductos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio
para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no
presenten carécter de novedad o describan los productos, servicios o establecimien-
tos a que deban aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaiio respecto de la
procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que grafica o fonéticamente se asemejen,
en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos
productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que
cllas gocen de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero
debera dentro de 90 dias solicitar la inscripcién de la marca; si asf no lo hiciere, la
marca podré ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquélla a
quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

h) Aquellas iguales o que gréfica o fonéticamente se asemejan, en
forma de poder confundirse con otras ya registradas o validamente solicitadas con
anterioridad, en la misma clase.

1) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los
productos y de los envases.

j) Las contrarias al orden putblico, a la moral y a las buenas
costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética
mercantil.

Articulo 21.- El registro de marcas comerciales se llevaré en el Departamento y
1as solicitudes de inscripcién se presentarén ajustindose a las prescripciones y en
la forma que establezca el reglamento.

Articulo 22.- Antes que el Conservador de Marcas acepte a tramitacién una
solicitud de marca, ¢l Departamento deberd practicar una blisqueda o examen
preventivo, a fin de establecer si concurre alguna de las causales de irregistrabilidad
sefialadas en el articulo 20.

De la resolucién del Conservador de Marcas que no dé lugar a la
tramitacién de una solicitud de acuerdo al articulo 4 de esta ley, podré reclamarse
ante el Jefe del Departamentc dentro del plazo de 20 dias.

Articulo 23.- Cada marca s6lo podra solicitarse ¢ inscribirse para productos
determinados, o bien para una o més clases del Clasificador Internacional. Igual-
mente; s6lo podrén solicitarse e inscribirse para servicios, cuando ellos son especi-
ficos y determinados de las distintas clases de Clasificador Internacional. Asimismo,
se podr4 solicitar y registrar marcas para distinguir establecimientos industriales o
comerciales de fabricaci6n o comercializacién asociados a una o varias clases de
productos determinados; y frases de propaganda para aplicarse en publicidad de
marcas ya inscritas,
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Para los efectos del pago de derechos, la solicitud o inscripcién de
una marca en cada clase se tendrd como una solicitud o registro distinto.

Los registros de marcas que distinguen productos, servicios y esta-
blecimientos industriales tendrin validez para todo el territorio de Ia Repiblica.

Los registros de marcas que protejan establecimientos comerciales
servirdn s6lo para la regi6n en que estuviere ubicado el establecimiento. Si el
interesado quisiera hacer extensiva a otras regiones la propiedad de la misma
marca, lo indicar4 en su solicitud de registro, debiendo pagar el derecho corres-
pondiente a una solicitud y a una inscripcién por cada region.
Articule 24.-  Elregistro de una marca tendrd una duraci6n de diez afios, contados
desde lafecha de su inscripcién en el registro respectivo. El titular tendré el derecho
de pedir su renovacién por periodos iguales, durante su vigencia o dentro-de los 30
dias siguientes a la expiracion de dicho plazo.

Articulo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio debera llevar en
forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o letra "R"
dentro de un circulo. La omisién de este requisito no afecta la validez de 1a marca
registrada, pero quienes no cumplan con esta disposicién no podran hacer valer,
las acciones penales a que se refiere esta ley. :

Articulo 26.- Procede la declaracién de nulidad del registro de marcas comercia-
les cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el articulo
20 de esta ley.

Articulo 27.- La accién de nulidad del registro de una marca prescribe en el
término de 5 aiios, contado desde la fecha del registro. Una vez transcurrido dicho
plazo el Jefe del Departamento declararé de oficio la prescripcion, no aceptando
a tramitacién la peticion de nulidad.

Articulo 28.- Ser4n condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 500
unidades tributarias mensuales:

a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a
otra ya inscrita en la misma clase del Clasificador vigente.

b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.

¢) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitarea
una marca registrada en la misma clase del Clasificador vigente, cometiendo
defraudacion.

d) Los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con
las indicaciones correspondientes a una marca registrada.

e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una
marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada,
salvo el caso que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase
distinta de la que protege la marca.

Al que reincidiere dentro de los Gltimas cinco afios en alguno de los
delitos contemplados en este articulo, se le aplicard una multa que podra hasta
duplicar a la anterior.
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Articulo 29.- Los condenados de acuerdo al articulo anterior serdn obligados al
pago de las costas, dafios y perjuicios causados al duefio de la marca.

Los utensilios y los elementos usados para la falsificacién o imita-
cion serdn destruidos y los objetos con marca falsificada caerin en comiso a
beneficio del propietario de la marca. Asimismo, el Juez de la causa podra disporer
de inmediato su incautacién, sin perjuicio de su facultad de adoptar las medidas
precautorias que procedan.

Artfculo 30.- Cuando una marca no registrada estuviere usédndose por dos o més
personas a la vez, el que la inscribiere no podré perseguir la responsabilidad de los
que continuaren usindola hasta que hayan transcurrido, a lo menos, 120 dias desde
la fecha de la inscripcién.

TITULO I
De las Patentes de Invencién

Articulo 31.- Se entiende por invencidn toda solucion a un problema de latécnica
que origine un quehacer industrial. Una invencién podri ser un producto o un
procedimiento o estar relacionada con ellos.

Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado
para la protecion de una invencién. Los efectos, obligaciones y limitaciones inhe-
rentes a la patente est4n determinados por esta ley.

Articulo 32.- Una invenci6n serd patentable cuando sea nueva, tenga nivel inven-
tivo y sea susceptible de aplicacion industrial.

Articule 33.- Una invencidn se considera nueva cuando no existe con anteriori-
dad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que
haya sido divulgado o hecho accesible al piblico, en cualquier lugar del mundo,
mediante una publicaci6n en forma tangible, la venta o comercializacion, el uso o
cualquier otro medio, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente
en Chile. También quedard comprendido dentro del estado de la técnica, el
contenido de una solicitud de patente en tramite ante ¢l Departamento cuya fecha
de presentacion fuese anterior a Ja de la solicitud que se estuvierc examinando.

Articulo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el
extranjero, el interesado tendr4 prioridad por el plazo de un afio, contado desde la
fecha de su presentaci6n en el pais de origen, para presentar la solicitud en Chile.

Articulo 35.- Se considera que una invenci6n tiene nivel inventivo, si, para una
persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta
obvia ni se habria derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Articulo 36.- Se considera que una invenci6n es susceptible de aplicacion indus-
trial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier
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tipo de industria. Para estos efectos, la expresi6n industria se entender4 en su més
amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, mineria, cons-
_ trucciém, artesania, agricultura, silvicultura, y la pesca.

* Articulo 37.- No se considera invencién y quedan excluidos de la proteccion por
patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos mate-
méticos.

b) Las variedades vegetales y las razas animales.

¢) Los sistemas, métodos, principios o planes econémicos, finan-
cieros, comerciales de simple verificacién y fiscalizaci6n; y los referidos a las
actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirfirgico o terapéutico del cuer-
po humano o animal, asi como los métodos de diagn6stico aplicados al cuerpo
humano o animal, salvo los productos destinados a poner en préctica uno de estos
métodos.

e) El nuevo uso de articulos, objetos o elementos conocidos y
empleados en determinados fines y el cambio de forma, dimensiones, proporciones
y materias del objeto solicitado a no ser que modifiquen esencialmente las cualida-
des de aquél o con su utilizacién se resolviere un problema técnico que antes no
tenia solucién equivalente.

Articulo 38.- Noson patentables los inventos contrarios a la ley: al orden piblico,
a la seguridad del Estado; a la moral y buenas costumbres, y todos aguellos
presentados por quien no es su legitimo duedo.

Articulo 39.- Las patentes de invencién se concederdn por un periodo no reno-
vable de 15 afios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 34, las patentes que se
soliciten en Chile para inventos ya patentados o cuya solicitud se encuentre en
tramite en el extranjero, s6lo se otorgar4n por el tiempo que adn falta para expirar
el derecho en el pais en que se solicité o se obtuvo la patente, sin exceder el plazo
seiialado en el inciso anterior.

Articulo 40.- Se entiende por mejoras las modificaciones introducidas a una
invencién ya conocida, siempre que represente novedad y ventajas notorias y
relevantes sobre la invenci6én primitiva.

* Articulo 41.- Lassolicitudes de patentes de invencién respecto de mejoras sobre
inventos ya patentados en el pais y siempre que éstos estén vigentes, deberdn ser
solicitados por sus autores y se sujetardn a las disposiciones siguientes:
' a) Siel que ha realizado la mejora es el propio duefio del invento
de origen, se le conceder4 la patente por el tiempo que falte para completar el plazo
.. de la patente primitiva.
: b) Siquien ha realizado una mejora es un tercero y aiin se encuen-
tra vigente el plazo de concesién de la patente en que inciden las mejoras, podra



228

concederse la patente sdlo si el inventor primitivo autoriza previameante al segundo
inventor para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones de que
se trate. Podr4 concederse la patente para ambos inventores en conjunto o tan s6lo
para uno de elios, de cuyo convenio se dejard constancia en documento que se
agregard al expediente respectivo.

¢) En caso de no existir acuerdo, el autor de la mejora podréd

solicitar patente de invencién sobre ésta. Cuando ocurra esta circunstancia, la fecha
de vigencia y el plazo de concesién de la patente complementaria lo resolver el
Jefe del Departamento. Para ello el inventor deberd manifestar tal intencién al
Departamento, en un plazo de 90 dias, contado desde la fecha de la solicitud
original.
Articulo 42.- Cualquier inventor domiciliado en el pais que tenga una invencién
en estudio y que necesite practicar experiencias o hacer construir algin mecanismo
o aparato que lo obligue a hacer piblica su idea, podrd amparar transitoriamente
sus derechos contra posibles usurpaciones pidiendo, al efecto, un certificado de
proteccién o patente precaucional que el Departamento le otorgara por el término
de un afio previo pago del derecho respectivo.

La posesion de este certificado da a su dueiio derecho legal prefe-
rente sobre cualquier otra persona que durante el aiio de proteccién pretenda
solicitar privilegios sobre la misma materia. En todo caso ¢l plazo de duracion de
la patente definitiva se contar desde la solicitud de patente precaucional.

Siel poseedor de una patente precaucional dejare transcurrir el afio
sin solicitar la patente definitiva, el invento pasar4 a ser de dominio piblico.

Articulo 43.- Ingresada la solicitud al Departamento se practicard un examen
preliminar, en el cual se verificard que se acompaiien, a lo menos, los siguientes
antecedentes:

— Un resumen del invento.

~  Una memoria descriptiva del invento.

— Pliego de reivindicaciones.

— Dibujos del invento, cuando procediere.

La memoria descriptiva deber4 ser clara y completa de formatal de
permitir a un experto o perito en la materia reproducir el invento sin necesidad de
otros antecedentes.

Cuando del examen de las reivindicaciones de la patente solicitada
se dedujera que correspoude a un modelo de utilidad o a un disefio industrial, serd
analizada y tratada como tal, conservando la prioridad adquirida.

Articulo 44.- Las declaraciones de novedad, propiedad y utilidad de la invenci6n,
corresponden al interesado, quien las har4 bajo su responsabilidad.

La concesion de una patente no significa que el Estado garantice la
necesidad y exactitud de las manifestaciones que se hagan por el peticionario en la
solicitud y en la memoria descriptiva.
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. Artfculo 45.- Silos antecedentes que se han acompaiiado no son completos, podr4
subsanarse la falta dentro de 40 dias de notificada la resolucién de observaciones.
En este caso, valdrd como fecha la de la solicitud inicial. En caso contrario se tendr4
por no presentada y se considerard como fecha de la solicitud aquélla de la
correccién o nueva presentacion,

Las solicitudes que no cumplan con alguna otra exigencia de trami-
tacién dentro de los plazos sefalados en esta ley o su reglamento, se tendrdn por
abandonadas procediéndose a su archivo. En este caso el solicitante podra requerir
el desarchivo de la solicitud dentro de los 120 dfas, contados desde la fecha de
abandono, sin perder la fecha de prioridad de la solicitud.

Articulo 46.- Los peticionarios de patentes ya solicitadas en el extranjero deberan
presentar el resultado de labisqueda y examen practicado por la oficina extranjera,
en el caso en que se hubieren evacuado, haya o no devenido en la concesién de la
patente.

Articulo 47.- Latotalidad de los antecedentes de la pateﬁte solicitada se manten-
dran en el Departamento a disposicion del pablico, después de la publicacién a que
se refiere el articulo 4.

Articulo 48.- Una vez aprobada la concesién y después de acreditarse el pago de
los derechos correspondientes se concederé la patente al interesadoy se emitira un
certificado que otorgara proteccién a contar de la fecha en que se presentd la
solicitud.

Articulo 49.- El duefio de una patente de invencion gozara de exclusividad para
producir, vender o comerciar en cualquier forma el producto u objeto del invento
y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacién del mismo.

Este privilegio se ex