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El 14-2-92 fue publicada en }a Gaceta Andina la Decisién 313 que (pasando por
Ia Decisién 311) sustituye la Decisién 85 del Acuerdo de Cartagena sobre propie-
dad industrial. La Decisién 85 nunca fue integrada al sistema legal venezolano, y es
ésta la primera fuente de reflexién gue debemos tener. En cambio, la Decisién 313
crea nuevas situaciones que debemos calibrar. Pero este estudio no puede, por sus
dimensiones, abarcar un andlisis detallado de todos los puntos de interés. Me pro-
pongo, por lo tanto, recoger tan sélo los puntos nodales alrededor de los cuales se
organizan los vectores actuales.

I. VIGENCIA EN VENEZUELA

El 3-9-73 fue promulgada en Venezuela la Ley Aprobatoria del Acuerdo de
Cartagena. El parrafo 1 del articulo dnico del mismo contiene una reserva del tenor
siguiente: “Las Decisiones de la Comisién del Acuerdo de Cartapena que modifiquen
la legislacién venezolana, o sean materia de la competencia del Poder Legislativo,
requieren la aprobacién mediante ley del Congreso de la Republica”.

Por su lado, el Acuerdo mismo de Cartagena en su articulo 109 establece: “El
presente Acuerdo no podrd ser suscrito con reservas”. Esta declaracién en nada es
sorprendente al tratarse de una integracién regional.

El 2-8-83 es promulgada en Venezuela la Ley Aprobatoria del Tratado que crea
el Tribunal de Justicia del Acuerdo. El articulo 2 de la misma reproduce la misma
reserva legal citada. Sin embargo, el articulo 2 de la ley misma de Creacién del
Tribunal, estipula que “Las Decisiones obligan a los Paises Miembros desde la fecha
en que sean aprobadas por la Comisién”. El articulo siguiente es mas especifico adn:
“Las Decisiones de la Comisién serdn directamente aplicables en los Paises Miembros
a partir de la fecha de su publicacién en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos
que las mismas sefialen una fecha posterior. Cuando su texto asi lo disponga, las
Decisiones requerirdn la incorporacién al derecho interno, mediante acto expreso en
el cual se indicard la fecha de su entrada en vigor en cada Pafs Miembro”. La De-
cisibn 313 no requiere de tal acto expreso.

La Ley Aprobatoria del Protocolo de Quinto de 1988 (G. O. del 4-5-88), que
modifica el Acuerdo de Cartagena, tampoco revocé las reservas del pais formuladas
en el Protocolo original. Dicha revocacién, para que exista, no puede ser ticita sino
que debe ser expresa conforme a los principios bisicos del derecho publico segin
el adagio que reza: “las leyes se deshacen como se hacen”. La situacidn queda por
lo tanto legalmente intacta. Correctamente, la sentencia de la Corte Suprema de Jus-
ticia del 25-9-90, que le es posterior, no vio en este Protocolo nada nuevo.

Existe una disparidad de nivel legal entre Tratados (o Acuerdos) y Decisiones.
El Tratado no ¢s propiamente una ley, sino que emana de un acuerdo de voluntad
entre dos Estados, y por otro lade que el rango legal del Tratado es superior a las
Decisiones y se equivale al del Acuerdo mismo de Cartagena, ILas Decisiones, en
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cambio, emanan de la Comisién del Acuerdo y no de los Estados Miembros, lo cual
establece una diferencia procesal con la bilateralidad propia de los Tratados. Pero
el problema central de las Decisiones, aun suponicndo su obligatoriedad automética
para los Estados Miembros, estd en el hecho de que pasa por encima del Poder
Legislativo de los Estados y dependc del mero consenso de gebiernos, con lo cual
bien pucde transformarse en una fuente de incoherencias y de sorpresas, tal como
es el caso, en gran parte, de la Decisién 313. Al no haber debate piblico ni posi-
bilidad de opinién piiblica directa, o por medio de los mandatarios politicos reuni-
dos en un Congreso, su resultado se hace impredecible, quedando sujeto a la unila-
teral decision de un pufiado de personas cuyo grado de especializacién y de expe-
riencia real en el sector discutido no es siempre evidente. La diferencia con la CEE
es, en este punto, que las Decisiones obligatorias son sometidas a largas consultas y
debates piblicos pero, y sobre todo, que ademds de las “Decisiones normativas”, existen
las llamaads “Directivas” que ofrecen los lineamientos generales o bases de armoni-
zacion de la legislacién comunitaria a las cuales deben adecuarse los Paises Miembros,
lo cual no es el caso en la integracion andina. Faltando asf la flexibilidd legal de-
seable, Venezuela se fue al extremo de no dejarse imponer Decisiones de la Comi-
sién sin antes sopesarlas en detalle cuando alteren su legislacién vigente.

Pero debe quedar claro que, en todo caso, tna vez la Ley Aprobatoria pro-
mulgada, se trata de una ley y debe en todo seguir sus procedimientos, de modo
que la distincién entre Tratado y Decisidn se refiere tan sélo al origen y naturaleza
propia de los actos pero no a su resultado o situacién legal real. Este fue el sentido
de la reserva venezolana.

El articulo 108 de la Constitucién establece que “La Repiblica favorecerd la
integracién Latino-Americana” pero no precisa sus instrumentos, Jo cual resulta en
una declaracién de intencién puramente idealista. Obsérvese que la expresién “Lati-
no-Americana” no equivale a “Andina” como suele creerse.

La gran pregunta resulta ser si, por lo tanto y dentro de los instrumentos propios
de un sistema legal, Venezuela debe entenderse como propiamente adherida, o no, al
Acuerdo de Cartagena. En otras palabras, si el Tratade de adhesidon entré o no en
vigencia, es decir, si se trata de un verdadero Tratado o de una apariencia de Tratado.

En efecto, ante la contradiccién al Tratado impuesta por las “reservas”, puede
preguntarse si al violar la esencia misma del Tratado y su espiritu legal, Venezuela
tiene los derechos y obligaciones de todo Pais Miembro del Acuerdo de Cartagena.
Nunca ha sido discutido este tema sensible en el Tribunal de Quito.

En cambio, en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela del
25-9-90, en que el voto fue de 8 contra 7, la Corte ratific, ante una demanda de
nulidad por inconstitucionalidad, la legalidad de las reservas. Se trata, desde luego,
de la Corte Venezolana y no de la Corte regional.

La Corte ha podido ir, sin embargo, mds alli, y decidir el dilema de rechazar
las reservas e introducir de pleno todas las Decisiones, o alternativamente de sancionar
las reservas y dejar el Pacto mutilado, reduciende Venezuela a la simple posibilidad
de recibir sugerencias de leyes que a su gusto aprobara o rechazard enteras. No po-
drd, sin embargo, modificarlas, por proceder su texto de un origen externo al del
Congreso y no discutirse como Ley de la Repiblica. Pero tampoco es [dgico que el
Congreso quede reducido a una especie de plebiscito interno si sélo se trata de su-
gerencias o de propuestas de leyes. El punto, sin embargo, no es fundamntal y no
merece ser ahondado en el presente estudio.

Por mas que disentamos del fallo de la Corte, éste resulta, conforme al sisterna
Iegal interno, ineludiblemente la Gltima palabra en materia de calificacién legal. En
efecto, es competencia de la Corte Suprema de Justicia ia unificacién de las interpre-
taciones legales en el pais, asegurando la existencia de un verdadero “sistema” y no
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dejando las interpretaciones a un juego disperso e incoherente. Mas especificamente,
el articulo 2 de Ia Ley Orgdnica que la rige seftala que “su funcién primordial es
controlar ... la constitucionalidad y legalidad de los actos del Poder Puablico”.

Asi las cosas, micntras el Congreso no legisle en contra de las reservas, éstas
subsisten. No deja de ser en este sentido curiosa ¢ inexplicable a actitud de la propia
Procuraduria General de la Repiblica, cuando con fecha 5-12-84 pidié que fuere
declarada legal la demanda de nulidad intentada a propésito de las reservas consentidas
por el propio Ejecutivo, ademds de aprobadas por el Legislativo. En otras palabras, el
Congreso, en palabras de la Corte, “no aceptd delegar su competencia en la Comision”.

El Congreso es soberano y puede decidir a su libre entender o conveniencia. Se
trata, por lo tanto, tan séio de saber, no si decidié bien o mal, sino si su decision
implica uno u otro de los polos en tensién entre el Tratado y las reservas. La Corte
resolvié el dilema.

Las criticas de la aprobacién del Congreso o de los fallos de la Corte Suprema,
objetivamente en nada cambian su contenido. Sélo pueden prevenir errores a futuro.
Todo lo demés resulta una critica, saludable o no, una especulacién o, en varios
casos, un desahogo de lirismo integracionista. Acusar al Congreso de usurpacién de
funciones de la Comisién, contrariando el parecer de la propia Corte Suprema, es en
efecto una manifestacion formalmente incongruente, y de igual tenor que si en oca-
sién de los “vicios” atribuidos a la Ley Aprobatoria, el fallo contrario de la Corte
no surtiese efectos sobre el Tratado en cuestién. Na es que se limite con ello la
potestad legislativa de la Comisién, sino que el pais no ha adherido en la forma, desea-
ble 0 no, al Tratado mismo.

Menos atn se trata, desde luego, de que el Presidente “pueda cumplir la ley a
su lcal saber y entender” sino, como lo establece la Corte, que los Tratados se des-
hacen como se hacen, y micntras no sean modificadas por el Congreso, las reservas
seguirdn en pie. El Presidente no puede hacer més, desde el punto de vista legal, que
“hacer cumplir (la) Constitucién y las leyes” (Art. 190 ordinal 1 de la Constitu-
cién Nacional) tal como éstas existen, ya que las leyes sélo se derogan por otras le-
yes (Art. 177 de la misma).

Lo que menos puede decirse es que Venezuela, desde el punto de vista legal, a
la vez es y no cs micmbro del Acuerdo o, en palabra mis claras, es un miembro
tebrico o tibio que no participa “de todo corazén™ en e! proceso regional de integra-
cién. El punto es fundamental y el Ejecutivo no puede decidirlo por méas que cllo
sea sentimentalmente lamentable. Con una discrecién admirable, la Corte Andina de
Quito ha evitado tode pronunciamiento al respecto. Si Venczuela no es un miembro
pleno y real del Acuerdo, el pedigree que cncabeza las Decisiones tampeco es valido
para el pais vy requiere en cada caso una ley especial.

Ast como se habla de “ilegalidad” de un reglamento, o de “inconstitucionalidad”
de una ley, deberia aqui poder hablarse de una “inregionalizacién” de Venezuela, equi-
valente a una inconstitucionalidad a nivel regional.

Y puesto que ¢l 4-5-88, como lo vimos, Venezuela promulgd la Ley Aprobatoria
del Protocolo Modificatorio del Acuerde de Cartagena sin revocar las reservas, ante
estos textos cabe interrogarse sobre la vigencia misma de la Decisién 313 en Ve-
nezuela.

El articulo 128 de la Constitucién Nacional precisa que “Los tratados o conve-
nios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional deberan ser aprobados me-
diante ley especial para que tengan validez”. Conforme a ello, el Acuerdo de Cartagena
es un Tratado-Convenio Internacional, por haber sido aprobado mediante ley especial
del Congreso Nacional.

El articulo 176 de la misma Constitucién precisa que: “La oportunidad en que
deba ser promulgada la ley aprobatoria de un Tratado, de un Acuerdo o de un Con-
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venio internacional, queda a la discrecién del Ejecutivo Nacional”. Estc requisito
también fue cumplido,

El articulo 136.24 de la misma Constitucién precisa que: “Es de la competencia
del Poder Nacional...24. La legislacién...de la propiedad intelectual, artistica e
industrial.” Esta disposicién sugiere que la materia es indelegable, lo cual complica
la situacion de la vigencia de la Decisién 313 con un clemento adicional al de las
reservas hechas a la adhesién del pais, y serfa motivo dc inconstitucionalidad su
delegacién, ya sea implicita o no.

Se ha alegado igualmente que Venezuela, como Estado soberano, no puede
delegar soberania, a menos de ser modificada la Constitucién misma. Pcro ni el
articulo 1 ni el 2 de la Constitucion declaran que Venezuela es un “Estado soberano”,
y por otro lado los articulos citados permiten la renuncia parcial a la soberania que
implica todo tratado, convenio o acucrdo internacional, sin la cual no puede hablarse
de integracién regional. Pero resulta que, contra la posible delegacion, la Constitucion
declara el sector indelegable y el pais ha hecho reserva expresa sobre las Decisiones.

El articulo 174 de la misma Constitucién establece que: “La ley quedara promul-
gada al publicarse con el correspondiente ciimplase en la Gaceta Oficial de la Repi-
blica”. Y es en forma de ley que fueron publicados tanto la adhesion de Venezuela
al Acuerdo de Cartagena el 3-9-73 y el Protocolo Modificatoric el 4-5-88. Sc trata
de dos leyes-marco dentro de las cuales existe un desarroflo de Decisiones de oficio
implicadas en el acuerdo-convenio-tratado indicado, pero siempre formalmente reser-
vadas por el pais.

Las Decisiones son todas parte integrante de la ejecucién del Tratado indicado,
y no constituyen nuevas leyes distintas al Tratado mismo que requieren, para los
Miembros plenos del Acuerdo, una aprobacién individual. Sin embargo, quedan
sometidas a que en Venezuela, a diferencia de todos los demds Paises Micmbros,
los transforme en la ley interna. Asi consta del propio encabezamiento de cada una
de las Decisiones y en particular de la Decisién 313.

Los encabezamientos de las Decisiones, vistos retrospectivamente a partir de la
Decisién 313, pese a la continuidad de su linea deductiva, carecen de interés legal
para el pafs en vista de las reservas que descalifican a Venczuela come miembro
pleno del Acuerdo hasta tanto se pronuncie sobre ello ¢l Congreso. Pero tienen un
interés relativo ya que, de ser aprobada por el Congreso de Venezuela fa Decision
313, quedara el pedigree cntero aprobado y con ello Venczucla apareceria violando
lo prescrito en la propia Decisién 85 que jamds aprobé. En cfecto, mal podria haber
sometido la Decisién 85 a un régimen de reserva y la Decisién 313 a un régimen
sin reserva.

Dicho encabezamiento reza come sigue: “El articulo 27 del Acuerdo de Carta-
gena, }a Decisién 311 de la Comision y el Acta de Barahona, suscrita por los Presi-
dentes Andinos en la ciudad de Cartagena, Colombia, el dia 5 de diciembre de 1991,
en ocasién de la reunién del Sexto Conscjo Presidencial Andino...decide sustituir
Ia Decisién 311 por la siguiente Decisién...".

A su vez, la Decisién 311 publicada en la Gaceta Andina el 12-12-91 estd en-
cabezada como sigue: “El articulo 27 del Acuerdo de Cartagena, la Decisién 85 vy
la Propuesta 247 de la Junta ...decide sustituir la Decisién 85 por la siguiente
Decisién. . .”.

A su vez la Decisién 85 tiene el encabezamiento siguiente: “El articulo 27 del
Acuerdo de Cartagena, el articulo G transitorio de la Decisién 24 y la Propuesta
19/MQT 1. de la Junta decide. . .”.

Tal como puede comprobarse, las Decisiones correspondientes se remontan al
articulo 27 del Acuerdo de Cartagena que a la letra establece: “Antes del 31 de
diciembre de 1970 la Comisién, a propuesta de la Junta, aprobard y someterd a la
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consideracién de los Paises Miembros un Régimen Comdn sobre Tratamiento a los
Capitales Extranjeros y, entrc otros, sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias.
Los Pafses Miembros se comprometen a adoptar las providencias que fueren necesa-
rias para poner en prdctica este régimen dentro de los scis meses siguientes a su
aprobacién por la Comisién™.

La situacién se complica atin més con la nueva reproduccién, practicamente ano-
nima, en la Gaceta Oficial 4.457 Extraordinaria del 5-8-92, de Ia Decisién 313 tal cual
fue publicada en la Gaceta Oficial de! Acucrdo de Cartagena, afio I1X, nimero 101,
del 14-2-92. En efecto, dicha reproduccién no estd precedida por una ley aprobatoria
ni seguida siquiera por una orden oficial de Venezuela.

La pregunta surge de inmediato: ;estd realmente vigente la Decision en Vene-
zuela o tratase de una simple apariencia de ley? Y si estd vigente, ;desde cudndo lo
esta?

Cuando sc afirma sin mds que las Decisiones Andinas requieren de su publica-
cién en la Gaceta Oficial del pais para generar derechos y obligaciones, no se habla
del apoyo lega!l para hacerle, sino tan sélo de la disposicién del articulo 14 de la Ley
de la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial y 174 de la Constitucién que sélo regulan
las funciones de dicha Gaceta. Pero si las Decisiones de la Comisién son ley en todos
los Paises Miembros al ser publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo, ;jpara qué
republicarlas? ;Para divulgar su conocimiento? ;Qué significado legal tiene este co-
nocimiento considerado por el Ejecutivo Nacicnal como “conveniente” segin el
articulo 13 de la Ley de Gaceta?

Si es para mejorar el conocimiento piblico de la Decisidn, ello ¢n nada afecta
la fecha de entrada en vigencia de la misma. En efecto, si la fecha de su publicacién
en la Gaceta Oficial venezolana fuese la de su entrada en vigencia, estarfamos contra-
diciendo a Ia vez las dos teorias, la primera, oficial, segiin la cual la rescrva es cons-
titucional y por lo tanto es preciso esperar su aprobacién por el Congreso y, la se-
gunda, que podriamos llamar sentimental. segfin la cual las Decisiones andinas tiencn
en el pais fuerza de ley por el simple heche de su publicacién en la Gaeeta Oficial
del Acuerdo conforme al Tratado del Tribunal de Quito exactamente como si no
existiese reserva. Esta ltima es claramentc una situacién por definicién ficticia,
puesto que la reserva existe.

Entre estos dos extremos, el del 14-2-92 y el de una aprobacién futura por el
Congreso, se encuentra, a manera de injerto legalmente enigmdtico, la publicacion
del 5-8-92 que no es ni lo uno ni lo otro. Pretender que la Deeisién entra en vigencia
desde el 5-8-92 es legalmente tan absurdo como decir que el Tratado de Roma entra
cn vigencia en Venczuela por su nula reproduccidén en la Gaceta Oficial del pais.

En mi opinidén, la publicaciéon del 5-8-92 estd desprovista de alcance legal y
desde luego no es una ley. Podria hablarse de una apariencia de ley sujeta a su anu-
lacién por la Corte Suprema. El someter a los administrados al régimen en ella ex-
puesto es someterlos a una incstabilidad legal considerable. En cfecto, jqué sucede
con los actos administrativos realizados entre el 14-2-92 y el 5-8-92, apoyados tan
s6lo en la Ley de Propiedad Industrial de 1955? ;Qué sucedera con los actos realiza-
dos entre el 5-8-92 y la época futura en que la Corte Suprema falle la nulidad de
cfectos de la publicacién referida, o alternativamente ¢l Congreso Nacional la pro-
mulgue como ley nacional o la rechace? La Corte Suprema deberd proveer en su opor-
tunidad legal sobre estos graves puatos en suspenso.

La puesta en vigencia de una ley no puede quedar a la discrecion del Gobierno,
vy menos aiin de algin funcionario, sino que es la propia ley la que debe determinar
los términos de su vigencia, aunque aqui serd de esperarse una vacatio legis.

Tampoco la ley de 1955, ni su reglamento de 1930, fueron revocados. ;Qué je-
rarquia de leyes entonces aplicar? ;Tratase de un verdadero Tratado o de una apa-
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riencia de Tratado ademds de una apariencia de ley? ;Vivimos en un mundo de
apariencias manejadas como sombras chinescas, o en un mundo de legalidad? El dile-
ma no es un juego de palabras.

Concluyo aiirmando que la Decisién andina 313 no es ley en Venezuela por la
doble razén de las reservas hechas el Acuerdo y de la reserva constitucional de la
materia de propiedad industrial al Poder Nacional. Queda por lo tanto sujeta a su
anulacién por el 6rgano de control de la legalidad como es la Corte Suprema de
Justicia.

Para su legalizacién se requiere: a) enmendar la Constitucién, o b) obtener su
aprobacién congresional especifica vy expresa. A menos, desde luego, que el Congreso
mismo reforme los términos de su acdhesién al Acuerdo de manera que las Decisiones
operen automdticamente como ley del pais.

Ante los factores de lamentable inestabilidad juridica que he expuesto, no le
queda al administrado otro camino que el de aplicar simultineamente todas las leyes
de la materia, es decir, la Decision 313 (legalmente vigente o no), la Ley de 1955
y €l Reglamento de 1830 en el orden jerdrquico que cada quien decidird aplicar hasta
que cambien las condiciones de fondo. Para ello deberan ensamblarse las disposiciones
a fin de evitar colisiones e incoherencias, si no centradicciones. Por ejemplo, se
dird: “Formulo observaciones y en consecuencia me opongo” y similares.

II. ANALISIS DE LA DECISION

Después de las consideraciones formales relativas a la vigencia de la Decisién
en Venezuela, paso a un analisis sustantivo de su contenide y alcance.

Uno sale de la lectura de la Decisién con sentimientos ambiguos. No puedo
decir con certeza si hemos adelantado o hemos retrocedido. En varios de los puntos
en que parecemos avanzar existe la contrapartida que anula e! avance. Hay, por otro
lado, un cierto niimero de espejismos que debemos penctrar y aclarar.

Se trata claramente de un mosaico de disposiciones tomadas de diversas fuentes
pero carentes de una linea fuerte central alrededor de la cual las figuras legales queden
crganizadas, por ejemplo a propésito de un sistema coherente de patentes o del al-
cance de las marcas.

Se observa en todo caso que, en lugar de simplificar y fortalecer el sistema de
dercchos considerados, hemos llegado una situacién muy compleja y de neutraliza-
ciones reciprocas, cuyo destino final dependerd esencialmente de su modo de apli-
cacién y de la reglamentacién local que recriente la Decisién en una forma realista
y conforme a cbjetivos claros y decididos.

Tomaré por consiguiente tan sélo los puntos que me parecen nucleares, y dejaré
de lado diversos aspectos de forma ysintéticos, y otros que, aunque interesantes, no
forman parte de la articulacién estructural del cuadro que parece presentar la Decision.

Patentes de invencion

El articulo 3, que prevé un afio de gracia para evitar la caida del invento en el
dominio piblico, contiene en un punto central una omisién significativa al no indicar
que la publicacién oficial del invento en cualquier parte del mundo, pese a constituir
una publicacién procesalmente forzosa, no incidird en la calificacién de dominio
publico.

El articulo 6, que define las exclusiones del concepto de “invencién”, incluye
entre las mismas los programas de ordenadores {o computadores) y las formas de
presentar informacién, que en el fondo parece ser lo mismo. Pero esta exclusion va
en sentido contrario de la situacidn mundial en que ciertos programas de computa-
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cién, por ejemplo cuando accionan procesos de transformacién, son parte integrante
de dicho proceso y, por lo tanto, son definitivamente patentabies. En este punto me
permito referir el lector a una obra sobre este tema de que soy autor, ademds de
referirle, entre otras, a la ley brasilefia.

El articulo 7, que define la materia no patentable, incluye de manera limitativa
¢ inexplicable las especies y razas animales y procedimicntos para su obtencidn, as
como las materias que componen el cuerpo humano y que forman parte de la quimica
general. En el momento en que la ingenieria gendtica recibe un fuerte desarrollo
mundial, nos encontramos precisamente frenados en estc punto esencial del desarrollo.
Basta referirse a la reciente ley de México, que declara patentables los procesos bio-
tecnoldgicos, genéticos para obtener especies y variedades animales o vegetales y las
invenciones relacionadas con microorganismos. Pero hemos preferido estrechar el
circulo segin la ley chilena en cuanto a variedades vegetales y razas animales se
refiere.

La prohibicién de patentar productos farmacéuticos de la OMS tiene la con-
trapartida de poder patentar todos los demis productos farmacéuticos conforme a la
Disposicién Transitoria 3. Esta Disposicién Transitoria requiere una definicién formal
en el pals para saber si, si 0 no, ¢l Estado patentarad los demds productos farmacéu-
ticos. Sin embargo, a defecto de una definicidn legal al respecto, puede entenderse que,
al contrario, todos los fairmacos son patentables a partir de la fecha de vigencia de la
Decisidén en Venezuela.

El articulo 9 introduce la figura americana de la “interferencia” segin la cual,
quien tenga interés, puede reivindicar la calidad de inventor en cualquier momento
entre la publicacion de la soliictud y hasta tres afios después de la concepcidn. No
deja de sorprender que esa institucién, en vias de desaparicion en los Estados Unidos
por bloquear un niimero muy importante de patentes, eternizando judicialmente las
disputas e impidiendo la inversién real, sea introducida como una “mecjora” al sistema
andino de patentes. Tanto mas que si a las marcas se aplica el principio del “primer
solicitante” y no del “primer usuario”, se entiende mal por qué las patentes son tra-
tadas de manera inversa.

El articulo 12, referente a la prioridad internacional unilateralmente concedida
por la Decisién, requicre de una precisién en cuanto a la prueba del llamado “trato
reciproco”. A falta de definicién, se presume que una certificacidén expedida por la
Embajada correspondicnte en Venezuela, debidamente legalizada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, deberia bastar. Buscar una certificacién expedida por la
Oficina correspondiente del pais extranjero, rcquerirfa un tramite mucho mis com-
plicado. Se supone, en tal caso, que una vez la prueba hecha por un solicitante, los
que le sigan en interés del mismo pais no requeririn de probarlo otra vez, y una vez
definida la adhesién de Venezuela al Convenio de Parfs, la exigencia de reciprocidad
desaparecerd en cuanto a los Paises Miembros de dicho Convenio, quedando entonces
sustituida la reciprocidad por el ingreso a una legislacién comdn.

Se nota la avsencia de la institucién de la patente de confirmacién, importacion
o revalidacién de una letra patente extranjera dentro del mismo periodo de un afio
de la concesién extranjera, conforme ha sido previsto en el Convenio de Parfs, articulo
1.4, en la ley chilena y en la propia ley nacional de 1955.

La patente divisional o solicitud fraccionada es tomada de la Convencién de
Paris, pero no se tomé de los EUA la “continuacién parcial” continuation in part de
patentes solicitadas, y ello no pasa desapercibido.

La Seccién IV sobre el procedimiento dc registro conticne dos puntos funda-
mentales, como son las “observaciones” y el examcn. No sc precisa si s¢ trata atin de
un procedimiento tradicional de oposicién, en que quien tiene legltimo interés presen-
ta sus argumentos, y éstos son contestados por el solicitante conforme al articulo 26
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o si se trata de una modalidad novedosa. Este procedimiento se entiende, al parecer,
y es lo justo, como previo al det obligatorio examen de fondo segiin estd previsto en el
articuio 27.

Este articulo incluye el verbo imperativo “procederd a examinar”, mientras que
articulo siguiente indica que se “podrd” requerir informes de expertos, e incluso ¢l
parecer de otras Oficinas andinas. Claramente, se esti creando una estructura que
los pafses no pueden soportar en su estado actual de desarrollo y que grava intil-
mente el presupuesto, va de por si insuficiente para atender a las urgencias priorita-
rias. Mientras una parte sustancial de los paises registran las patentes sin cxamen, y
exponen una fraccién infinitesimal conflictiva a su resolucién judicial, los paises mdas
desarrollados del mundo tienen un examen previo de fondo, en vista del nimero con-
siderable de litigios que tienen. Bien puede preguntarse si no seria muche mas apro-
piado gque el solicitante, cuando a bien lo tenga, pida un examen pagando el costo
correspondiente, tal como estd previsto en el Anteproyecto del Senado, al cual mis
adelante me referiré. La razdn de este pedimento estaria en el desco de tencr Ia con-
viccién de una validez de la patente, en vista de la reserva del Estado de gue no ga-
rantiza los derechos otorgados (declaracion esta igualmente ausentz de la Decisidn).
Con cllo, se lograria aumentar los ingresos de la oficina pablica y al mismo tiempo
el nivel de seguridad de los inversores en plantas industriales.

Pero ;qué sucede si el examen se demora cinco afios, come no es poco frecuente,
y la patente nueva reducida a diez afios sin retrotraer su validez, como en el Brasil,
a la fecha de solicitud? Un procedimiento no puede quedar expuesto a estas contin-
gencias, y en estc punto bien puede consultarse el Antcproyecto del Senado.

Tampoco se ve claramente el propdésito de reexaminar lo que otros hayan exami-
nado, y probablemente mejor, cuando existe prioridad o patentes de confirmacién.
Si por lo menos se excluyesen de examen a aquellos que proceden de paises de exa-
men, sc estarfa aliviando una inatil rigidez.

El articulo 29 prevé exdmencs parcielmente desfavorables, pero curiosamente no
prevé negociacion con el examinador, sino que se trata de procedimientos unilate-
rales poco conformes con un verdadero sistema negeciado de reales patentes.

El articulo 30 es de importancia. La patente es concedida por quince afios en
lugar de veinte afios como es la regla mundial, a partir de 1a fecha de la solicitud,
lo cual también incluyé el Brasil. Podrd ser “extendida” por cinco afios, y por una
sola vez, bajo un cimulo de condiciones dificilmente alcanzables, ademas del costo
considerable que representaria llenarlas. Las condiciones de “extension” implican, entre
otras, la produccién industrial del producto o la utilizacién integral dcl proceso pa-
tentado, sicmpre a) que ello tenga lugar en el Pais Micmbro donde se ha presentado
la solicitud, o haya sido concedida licencia (se entiende en dicho pais y no en la
Subregién como es la obligacién de explotacion), o que se asocie con empresas mix-
tas o nacionales (al parecer de la Subregién); b) que sc haya explotado el invento
dentro de los cinco afios siguientes a la fecha de solicitud (mientras no existen derechos
reconccidos); ¢) que la explotacion comprenda la totalidad de los derechos de pa-
tente concedidos incluyendo la “prorroga” (expresion duplicada de “extensién”); y
d) que los cenvenios que rijan la explotacion sean registrados e irrevocables (sin temer
en cuenta las cliusulas resolutorias de los contratos), ademds de transferibles.

En estas condiciones, Ta llamada “extension” resulta por le menos ilusoria.

Puede concluirse que, en el fondo, la patente tiene una duracién pricticamente
de quince afios, lo cual es de lamentar, a menos que la ley nacional que sirva de
reglamentaciéon a la Decisién pueda sustancialmente racionalizar y tornar realistas
ias condiciones de esta extension para llevar en principio la duracién de la patente
a los veinte afios internacionales. Con ello se prefirid copiar la ley chilena en lugar
de atenerse a la regia mas amplia.
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Pero cl problema probablemente central y critico de toda la problemdtica de
patentes, es el de la exclusividad que la patente debe otorgar. El articulo 35, que es-
tablece la exclusividad industrial de las patentes (frente a la exclusividad comercial de
la marca}, constituye un debilitamiento sustancial de todo el sistema en cuanto gue
se trata de su punto de apoyo. Si la concesién de patentes no concede la exclusividad,
(qué concede?

Si la exclusividad no puede ejercerse contra la importacién hecha, incluso sin el
consentimiento del titular, siempre que lo fuere “de cualquier otra manera licita”;
ni contra la explotacién “privada” y a escala no comercial que hagan terccros, enton-
ces puede decirse que no existe exclusividad industrial. Y esto es grave.

Tomemos el ejemplo de una patente petrolera privadamente explotada por una
de las compafiias del ente monopolistico estatal. Come todas las compaiifas afiliadas
del ente estatal forman partc de un grupo cerrado y privado (aunque estatal), y como
no tiene por objeto venderlo fucra del grupo a terceros, ;debe concluirse que las pa-
tentes petroleras obtenidas en Venezuela, y cuyo objete sca ofrccer su producto o
la patente en explotacidn al cnte estatal, dejan dc tener un propdsito? ;Debe el
titular de upa patente soportar la importacidn hecha del producto paentado sin su
consentimiento si es hecha “de cualquier otra manera licita”? ;Cuil puede ser esta
“otra manera”, o bien es alternativamente preciso temer esta Gltima expresién por no
escrita? Esto deberd ser dilucidado por el Tribunal de Quito o aclarado por la ley
nacional.

Si dificultades hay comr el articalo 35, éstas aumentan vertiginosamente con el
articulo 36, Aparte de las dificultades dc entenderlo correctamente, pienso que el
articulo conticne la hipétesis siguiente. Se trata de una explotacién “en un @mbito
privado” de una patente, anfes de la fecha de su presentacion al registro, por parte
de un tercero. El articulo afiade que este uso o explotacién haya side hecho por per-
sona “de buena fe”. Si esta interpretacidn es correcta, la disposicién esti en conflicto
directo con el articulo 2, y ademds con cl articulo 9 relativo a la “interfercncia”. Sc
tratarfa, en la préctica, de una especie de dos patentes paralelas, una con posibilidad
de accién frente a terceros, y otra sin posibilidad de accién contra terceros, pero igual-
mente tuteladas ambas por el Estado. La obligacién de que, al ceder sus derechos
este lercero de “buena fe”, que cn el fondo es un primer inventor, de buena fe deba
cederlo, junto con el establecimiento donde explota el invento, resulta dificilmente
inteligible.

Sin embargo, lo sustancial de la Seccién V, y especificamente de los articulos 35
y 36, es la desestabilizacidon del sistema entero de patentes, al mutilar el derecho fun-
damental de quien realiza una inversion, como es la garantia de exclusividad que le
permita llevar a cabo en prictica un estudio previo de factibilidad de manera realista
sobre un mercado determinado.

Por una parte se le mutila en forma radical la exclusividad, y por la otra se le
imponen obligaciones que resultan en centradiccidn con el debilitamiento ya cxami-
nado de sus propios dereches y que cstdn desproporcionados con ¢l

El articulo 37 obliga a Ja explotacién del invento en uno cualquiera de los paises
andinos. La explotacién estd definida como: produccién industrial junto con la distri-
bucién y comercializacién correspondiente o la importacién junto con su comerciali-
zacién, siempre que la misma “se haga en forma suficiente para satisfacer la demanda
del mercado”.

Se empicza por observar que este articulo estd en conflicto con ¢l 35 que asegura,
por lo menos en teoria, una exclusividad “industrial”. El articulo 37 introduce ele-
mentos comerciales de distribucion y comercializacién que nada ticnen que ver con
la mera produccién industrial. ;Qué sucede si el productor vende toda la produccion
a un distribuidor o simplemente fabrica por encargo (toll manufacturing) de otro?
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La posibilidad de calificar como “explotacion” la importacién de productos, estd
sometida a unas condiciones que dejan al titular de patente cn manos del funcionario
piblico. ;Quién determina cuil es la demanda del mercado? ;Deben hacerse estudios,
y a costa de quién? ;Habré que hacer un proceso judicial para llegar a una definicién
de lo que es el mercado, y poder decir en Gltima instancia si la patente sigue existien-
do o no? ;Estard sujeto al titular de la patente a una violacidn continua de sus de-
rechos, y expuesto a que reconvenga cualquier infractor demandado, alegando la in-
suficiente satisfaccién del mercado? En este punto parece existir una aspiracion ted-
rica, pero a costa de una auscncia de pardmetros de apoyo, lo cual hace al titular lie-
var una vida de temor, si no prefiere simplemente abstenerse de invertir en el pais
¢ invertir en otro.

Ademis, una cosa es la posibilidad de explotacién en todo el grupo andino, di-
gamos de uncs 90 millones de habitantes, y otra es si el Perd junto con Bolivia salen
de €1, lo cual reduce significativamente el mercado y vuelve a incidir sobre la nocién
de “escala” de produccién y por lo tanto en los costos proporcionales.

Pasemos ahora al régimen de licencias. El articulo 38, que obliga al registro de
las mismas, estd sin duda mal colocado por ser parte del articulo 40. Pero lo esencial
estd contenido en el articulo 41, que considero fatal por las razones quc cxpiicaré
cn forma sucinta. Sc trata de la célebre licencia obligaroria, institucién alternativa a
la pérdida de los dercchos de patente por falta de explotacion. En la practica, resulta
tedrica, tal como puede comprobarlo la experiencia de los paises que la tienen desde
hace tiempo conforme al Convenio de Paris.

La particularidad de la licenciu obligatoria, segiin la Decision 313, estd en su
cardcter arbitrario, y €s equivalente a una expropiacién sin indemnizacién. Vencidos
los plazos previstos en la Convencién de Paris sin que exista explotacién, el Estado, a
solicitud del intercsado, tiene el derecho de explotar, directa o indirectamente, o de
hacer explotar el invento, bajo las condiciones que estudiaré. Es requisito para el otor-
gamiento de la licencia obligatoria el que haya existido uma negociacién previa, y
quc cl intcresado no haya obtenido una licencia en condiciones razonables. ;Qué sc
entiende por condiciones razonables? Los pardmetros son variables. ;Qué sucede si
el titular no ha respondido a la solicitud y qué plazos se le aplicarian si ¢l texto legal
habla tnicamente de una negociacidn infructuosa? En estas condiciones, cualquicr
competidor pudiera adelantarse en el terreno de una licencia obligatoria siempre que
las condiciones para ellos estén dadas. Y ;cémo no lo estarin sj basta alegar la in-
suficiencia apuntada extraida, afadiéndole detalles, de la declaracion general del
Convenio de Paris, articulo 5.A.4?

Estas condiciones son tres: a) la insuficiente produccién industrial en el pais
en que se solicite la licencia; b) que no se comercialice o importe, de modo tal que
satisfaga al mercado del pais; o c¢) que la explotacién haya sido interrumpida por
mis de un afio. El principio de la explotacién andina en su conjunto queda aqui
contradicho y volvemos al principio de la explotacidn por cada pais individual. Pero
lo mds grave estd siempre en el critcrio de cuantificacién del mercado centrado en
las palabras “insuficiencia” y satisfaccién del mercado “en condicioncs competitivas
de calidad vy precio”, expresién esta que sujeta a todo titular de patentc a una ines-
tabilidad continua, incluso para el caso de explotacion suficiente para cubrir ¢l mer-
cado del pais. La revocacién de pardmetros objetivos destruye todo sentido de “siste-
ma” a cualquier régimen de patentes.

Si el objetivo de estas disposiciones consiste en cvitar los monopolios, la forma
més segura de evitarlos consiste en evitar la inversidn misma, con lo cual se contra-
dicen los fines del Estado. Cierto es que el titular de la patente puede alcgar “excusas
legitimas” para que no funcione la licencia obligatoria, pero no es menos cierto que
durante todo el periodo en que sean discutidas las excusas legitimas, y siga presionando
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el candidato a obtencr una licencia obligatoria, el pais no podrd ver la industria en
funcionamiento, ni por parte del titular ni por la del candidato. A menos que se
trate de industrias anticuadas, para las cuales, paraddjicamente, si reina libertad.

Si una inestabilidad adicional es introducida por esta forma de plantear la licencia
obligatoria, la desestabilizacidn foral del sistema queda, sin embargo, plasmada en el
articulo 42 siguiente.

Asl como en el régimen que pudiéramos llamar ordinario, de la licencia obliga-
toria, debe existir un solicitante interesado, en este articulo se trata de la decisién
de oficio del Gobierno nacional “por razones de intcrés piblico, en casos de emer-
gencia o por razones de seguridad nacional”. Como la justificacién de estas condicio-
nes estd enteramente en manos del Poder Nacional, bien puede concluirse que lo que
conviene a los titulares de patentes es no invertir en dreas cn que pudiera estar en
juego cl interés pablico o la seguridad nacional y peor aln, al incluir esta expresion
las materias primas e industrias bésicas del pafs, todas monopolizadas por ¢l Estado.
Solo tiene una seguridad relativa cuanto es marginal, secundaria, y en nada se acerca
a la real riqueza nacional.

Pero existe un punto de mayor gravedad ain contenido en el segundo pérrafo de
este articulo. El Estado podrd otorgar licencias obligatorias, no sélo para asegurar
la libre competencia, sino para “evitar abusos del titular de la patente”. Se trata aqui
de penalizar al titular antes de que se produzcan los hechos que pudieran hacerle
perder sus derechos por el temor de que pudiese incurrir en ellos. Se introducen con
ello condiciones preventivas e inexistentes para privar de un derecho a quien legitima-
mente ya lo posee, situacién esta diversa a aquella en que pucda penalizarse al titular
por “abusos de posicion dominante” debidamente calificados segiin una ley distinta.

Mis adn, si las patentes son instrumentos para facilitar y estimular la inversién
en un pafs, y la licencia obligatoria por los motivos del articulo 42 es otorgada para
simplemente “importar el producto patentado”, bien puede concluirse que todas
las secciones relativas a la proteccidn de patentes pucden ser borradas de un plu-
mazo sin alterar el fondo. El dnico privilegio que se ha acordado al titular, en estas
condiciones, es el contenido en el articulo 43 que permite al propio titular sobrevivir
en estado de precario explotando, aunque sea en competencia con el licenciado obli-
gatorio, su propia patente, Un paso mads, v se le suprimiria totalmente todo derccho.

Se observa, ademds, que por el articulo 46 sobre la obligacién de explotacidn del
beneficiario de una licencia obligatoria, no precisa que el registro no podrd ser pe-
nalizado sino pasados dos afios de la primera licencia obligatoria (articulo 5.A.3 de
la Convencién de Paris), de tal manera que, sumando los tres afios del registro, o 4 de
la solicitud, a la no explotacién dentro de los 2 afios de la primera licencia obliga-
toria, el registro de una patente no puede ser anulado antes de, dijimos, 7 afios. En
cambio, nos hemos conformado con el articulo 52, apariencia que queda neutralizada
por el articulo 42, que es una realidad.

El articulo 51 sobre nulidades, es ambiguo. No puede decirse a ciencia cierta
si se trata de nulidades absolutas o negativas, y se supone que al remitir la Decisién a
la ley nacional, los plazos correspondientes serin aclarados por ser la distincion fun-
damental. Se supone, sin embargo, que se trata de nulidad absoluta por contradecir
disposiicones de orden piiblico, y que la nulidad relativa a las “interferencias” queda
definida en otro tugar.

El articulo 52, sobre caducidad de las patentes, crea la ilusin de que las pa-
tentes son sblo anulables por falta de pago de tasas cuando hemos visto mds arriba
que al sistema mismo le es sustraido su apoyo estable para llevarlo a un méaximo de
inestabilidad.

En sustancia, una vez despejados los espejismos, tenemos en frente una “patente”
perfectamente inconsistenle que, en mi criterio, mal pude merecer el ricsgo de una
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inversion de capital, y se sabe que nadie invicerte si no es en base a una sélida ventaja
técnica capaz de incidir favorablemente sobre el precio, por lo menos en una econo-
mia liberal de mercado.

Modelos de utilidad

A diferencia de la patente que versa sobre un producto o sobre su procedimiento
de fabricacion, e} modelo de utilidad se refiere a una suerte de invento menor cen-
trado en una forma nueva segin lo define al articulo 53. Pero a nadie escapa que
casi todo invento que no sea de proceso comporta una nueva forma sin por ello
ser un modelo de utilidad.

Aqui empiezan las sorpresas. Bicn hubiese podido tomarse la definicién mexi-
cana, que protege objetos, utensilios, aparatos o herramientas para preseniar una
funcion diferente a sus partes, o ventajas en su utiildad que no se hayan hecho pa-
blicas en cl pafs, en cuyo caso se tratarfa de un pequefio invento. Sin embargo, la
Decision 313 sélo habla de nueva forma.

No sabemos si se trata de una patente de invencién con la informacién adicional
de que su duracién queda reducida de quince a diez afios o si se trata de una ocu-
rrencia ingeniosa capaz de facilitar un proceso o resolver una dificuitad menor, lo
cual es propio de la pequefia patente referida a capataces y operarios en su forma
mds general.

Puede preguntarse si vale la pena rcalmente, crcar un sistema especial de pa-
tentes para proteger la forma, cuando el concepto de forma novedosa esti siempre
implicita en la definicién misma de toda invencién novedosa. Sobre todo que este
nuevo sistema andino se aparta de la definicién tradicional, dando un nuevo nombre
a los “modelos industriales” de la ley de 1955.

Si la diferencia, en cambio, consiste en reducir la duracién de quince a diez
afios, tampoco vemos el interés en hacerlo a menos de tratarse de pequena patente,
y para ello el plazo de duracién puede parecer excesivo.

Distinta serfa la situacidn de la internacionalmente llamada “pequefia patente”
(petty patent) australiana y después generalizada, destinada a proteger al modesto ope-
rario u obrerc que, sin pretenciones de lograr el nivel inventivo de una patente de
invencién, pueda lograr significativas mejoras o economias en la operacién de pro-
cesos U otros, ya sea consistentes en variar la forma de los instrumentos que utiliza,
ya sea de encontrar procedimientos mdis cficientes cn el plano técnico o econdmico.
Estc tipo de patente ha sido expresamente previsto en el Anteproyecto de Reforma
de la ley actual de Propiedad Industrial solicitado por el Senado de la Republica.

Si en cambio el espiritu de quien redacté la Decisién se inclinaba hacia el lla-
mado “modelo industrial” de nuestra Ley de 19535, distinta seria la situacién, ya que
este modelo estaba rodeado de ciertas condiciones especiales que lo hacian distinio
de la mera patente de jnvencion. Con esta nueva formulacién, queda una figura am-
bigua a mitad de camino de Io que es una patente de invencién y el modelo industrial
de dudosa inteligencia y de dudosa aplicacién. Tal vez hubiese sido mds sabio no
definirlo.

Diserios industriales

Si entiendo bien el concepto del llamado “disefio industrial”, se trata de un as-
pecto plastico y estético incorporado a un producto, es decir, formando parte de
su estructura fisica. En efecto, el articulo 57 expresamente excluye todos los aspectos
funcionales.
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Si es correcta esta definicidn, sen qué se distingue de la de los modelos de utilidad
que igualmente consisten en combinaciones de lineas y de formas externas extraiias, sino
en tanto que los disefios no se refieren al aspecto de utilidad del medelo?

Habria en consecuencia dos tipos de modclo de utilidad, el primero funcional
y el segundo estético.

Si asimilamos el modelo de utilidad a las patentes, y el disefio industrial al arte,
encontramos que, no sdlo la primera de las categorias indicadas desaparece, sino que
igualmente desaparece el disefio industrial por corresponder a la ley que protege al
derecho de autor. Sélo se distinguira del derecho de autor, cuya duracién es sustan-
cialmente mayor, en que tendria una aplicacién en serie. Pero el derccho de autor
protege a su autor contra toda forma de reproduccién no autorizada, de modo que
las diferencias acaban por borrarse.

De este modo, el redactor de la Decisidn, no encontrando salida a este laberinto
conceptual, decidié aplicar los aspectos estéticos a la nocién de marcas, a las cuales
parece acabar por asimilarlos. Excluye asi expresamente de la categoria de disefio
industrial a la indumentaria cuanto sea contrario a la moral y al orden publico, e
incluye los impedimentos tanto absolutos como relativos de registro a las marcas, tal
como los examinaremos mas adelante.

Pero la ambigiiedad socava toda construccién intelectual con su juego subte-
rraneo. En el articulo 58 vuelve la realineacién a las patentes al exigir una novedad
absoluta, definida como tal en cuanto que en ningdn lugar ni en ninglin momento
anterior a la prescntacién de la solicitud, pueda haberse conocido. Incluye, por lo tanto,
el mundo entero. Novedad absoluta que queda reforzada advirtiendo que no bastan
la diferencia secundaria ni la ampliacién de los productos conocidos para que cxistan
disefios realmente nuevos.

De esta manera, la reproduccién de la plistica antigua en cualquier forma fuere,
resultaria de imposible aplicacién como disefio industrial, lo cual equivaldria a esta-
blecer una especie de derecho de autor eterno sobre cuanto existe producido en el
mundo. Con ello volvemos al derecho de autor.

De nuevo en este capitulo se cae ahora en cl sistema de patentes al existir un
procedimiento de oposiciones y un examen de novedad obligatorio segiin el articulo
63. Examen y oposiciones generalmente se excluyen mutuamente. El sistema de opo-
siciones es en realidad un sustituto del sistema de examen, y asi una cconomia con-
siderable del esfuerzo y del gasto administrativo, ademas del tiempo envuelto para
cllo. En cste caso, se cstd de nuevo duplicando un requerimiento equivalente al del
examen previo de un derccho de autor, mientras que éste no lo requiere sino que
se deja, en caso de disputa, a Ia decisién judicial.

El articulo 64 reduce la duracién del disefio a 8 afios (y no lo uniforma a 10).
Por un lado, lo lleva al sistema de patentes y, por el otro, reduce su duracién en
relacion con el modelo de utilidad, lo cual resulta incongruente. También se aplica
la prioridad internacional de las marcas conforme al articulo 67, pero cn cambio sc
mantiene la confidencialidad segin ¢l articulo 65 como en el caso de patentes.

Deberd, por otro lado, entenderse que el disciio industrial no queda en ningin
caso sujeto a caducidad, conforme a la Convencién de Paris (articulo 5.B).

Si nos referimos a los derechos de exclusividad otorgados por el disefio industrial,
encontramos con sorpresa (ue son mucho méis contundentes que los aplicables a las
patentes de invencion. Por lo menos, conceden una verdadera exclusividad incluso
contra la importacién, y hasta contra la mera oferta de venta, incluyendo articulos
que presenten diferencias secundarias. Para completar la confusion, el articulo 70
establece al sistema de patentes como supletorio.
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Mucho mds util resultaria colocar a la ley de proteccion del derecho de autor y
hablar de marcas en cuanto haya lugar con el fin de simplificar, lo cual debe ser
un objetivo, una vez descartada la ambigua figura de la “funcionalidad estética” que
en el pasado utilizaba la practica de los EUA, y evitar las definiciones rigidas, de-
jindolo a una jurisprudencia pretoriana y a la doctrina. Pero no parece ser un ser-
vicio prestado a la iversién el dejar en el aire estas figuras flotantes.

Marcas

Nétese que la Decisién suprime al nombre tradicional de “marcas comerciales”
(trademarks) y lo reduce al nombre de “marcas” rout court, a la vez impropio y am-
biguo: hay marcas en un rostro, en una carretera, en la capacidad de tanques para
liquidos, en mapas de navegacidn, etc.

De entrada, el articulo 71 reduce todo el sistema marcaric a un signo “suscep-
tible de representacidon grifica”, lo cual fue tomado de la ley francesa pero, desa-
fortunadamente, sin lo que lo sigue en esa ley, y que incluye la forma de frascos,
contenedores y las presentaciones comerciales conditionnements. Estos, al ser novedo-
sos (en sentido marcario) parecen ahora registrables al no ser ‘“‘usuales” ni “fun-
cionales”.

Por otro lado, la Decisién reproduce el sistema aleméan recogido en parte por cl
nuevo sistema proyectado para la CEE y también recogido en el Anteproyecto vene-
zolano del Senado, de distincidn entre impedimentos absolutos, es decir, de .orden
publico, ¢ impedimentos relativos, es decir, de orden privado por similitud con de-
rechos anteriormente concedidos.

En los articulos 72 y 73, las prohibiciones se refieren tan sélo al registro y no
a la adopcidn o al uso tal como sucede en la ley local de 1955 o en la ley francesa
de 1991. Esta omisi6n es de lamentar por abrir la pucrta a la competencia desleal,
y debe poder ser remediada por la nueva ley local.

De las doce prohibiciones absolutas del articulo 72, se entiende que la (b) per-
mite la proteccién de envases caracteristicos y no tradicionales, por ejemplo la célebre
botella de Coca-Cola. Si mi interpretacién es correcta, habriamos avanzado un paso,
en lugar de dejar la presentacién comercial, para cuando funciona especificamente
como marca, a cargo de la competencia desleal tal como sucede en Alemania. La pro-
hibicién siguiente (c), excluye las formas funcionales, en linea con la interpretacion
de los EUA y ahora europa, lo cual, por lo menos, deja abiertos los aspectos estéticos
de presentacién del producto incluyendo los embalajes, contenedores y la presenta-
cidn comercial (trade dress, Austattung), como registrables.

La prohibiciéon (d) es por una parte demasiado explicita, lo cual limita, y por
la otra demasiado estrecha, precisamente en vista de la enumeracién exhaustiva de
los casos de descriptividad. Més sabio hubiese sido indicar la simple prohibicién de
registrar marcas descriptivas, dejando la definicién de la descriptividad a la doctrina y
a la jurisprudencia, y haber hecho una enumeracién meramente cnunciativa,

La prohibicién siguiente (e) permite el registro de marcas gencricas extranjeras
sin tener en cuenta la doctrina de los equivalentes, lo cual puede llevar a abusos
que la ley nacional deberd limitar.

La prohibicion (h}, que vuelve a la descriptividad y por lo tanto forma parte
de la prohibicién (d), evoca otros aspectos causisticos en lugar de presentar el con-
cepto fundamental en una materia viva y de infinitos matices que la jurisprudencia
y la doctrina deben encargarse de ir perfilando, precisando y tipificando en un largo
¢ interminable proceso de decantacién y depuracién conceptual.

La prohibicién (i) tampoco es més afortunada. No se sabe de qué denominacién
de origen protegida se estd hablando. La expresién “protegida” responde, se supone,
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a la concepcidn francesa, y en tal caso, protegida ;por quién? ;dénde? Las apelaciones
de origen no son marcas, no se registran ni renuevan, sino que dependen de calidades
del suclo. Existe un excesivo terreno de ambigiiedad en cuanto a la limitacion del
uso como marca de una indicacién geogrdfica, puesto que deja referirse a error en
el producto mismo y no se limita al origen. Pero si se refiere al fraude, deberia
también incluir ¢l uso.

El articulo 73 precisa sicte impedimentos relativos al registro. Las prohibiciones
(a), (b} y (c) son en el fondo la misma por contracrse a la probabilidad de com-
prensién cen derechos anteriores, tal como lo indica el propio encabezamicnto del
articulo. Pero la razén de la dicotomia de las prohibiciones responde al sistema sin
exdmenes de fondo, tal como, precisamente, el sistema alemén, de donde se tomd,
mientras que la Decisién estudiada incluye un examen ex oficio de fondo. La pro-
hibicién (d) es de mucho mayor importancia al referirse a la marca “notoriamente
conocida”. Empicza con la ventaja de extender el hecho de ser conocida a cualquier
pais del mundo siempre que s¢ pueda probar reciprocidad de tratamiento, lo cual,
espero, resultard una expresion impropia al adherirse el pais a Ja Convencién de Pa-
ris. Sin embargo, extiende la capacidad defensiva de la marca notoriamente conocida
a la totalidad de las clases, mientras que las marcas registradas incluso si son notoria-
mente conocidas, tienen una proteccion menor que las notorias no-registradas en
cuanto a su capacidad defensiva. Desde luego que la marca notoria es propiamente
defensiva y no tiene un caricter agresivo basado cn exclusividad, lo cual sélo podria
resultar del registro. Si asf no fuese, seria equivalente o superior a una marca regis-
trada, lo cual devaluaria el sistema marcario. Queda, sin embargo, por establecerse
el tipo de prueba de “reciprocidad” internacional, que deberd reglamentar la ley na-
cional. Y si Venezuela adhiere al Convenio de Paris, la reciprocidad quedard susti-
tuida por la integracién de la legislacién extranjera incorporada al pais, de manera
que la reciprocidad quedard reducida a exccpciones marginales.

La prohibicién (¢} no es mids que una duplicacién, con un minime de variante,
de Ia prohibicién (d) por tratarse de un criterio de “similitud” frente al de identidad,
y su separacion es un defecto de técnica. La palabra “similitud” es ademdas impropia
por referirse a las marcas per se, y deberia técnicamente ser reemplazado por el de
“probabilidad de confusién o error’. Tocard a la ley nacional establecer las correc-
ciones pertinentes.

La prohibicién (g) es ambigua. En efecto, quien posee un derecho de autor, y
en consecuencia se beneficia de la prohibicién iegal contra la reproduccion, represen-
tacion y adaptacién no autorizados, en forma universal, tiene todos los derechos para
interferir con la pretensién de un tercero de registrar el motivo estético como marca.
Como la marca tiene un objeto comercial y no industrial, y por lo tanto su destino
es el ser seriamente reproducida en un cirto nimero de unidades, se¢ cae ex officio
bajo la prohibicién de reproduccién. Pero si se trata de titulos de obras y de perso-
najes ficticios sujetos a un derecho de autor (o no, segin deberia ser), ello se re-
duce a ser una marca engafiosa por sugerir un patrocinio o auspicio que en realidad
no posce, y coresponde a las acciones mds amplias de competencia desleal. La dis-
posicién es, por lo tanto, ambigua, y ademas superflua. Por este motivo, los titulares
de derechos graficos, tales como las marcas complejas, los logos originales y similares,
escogen frecuentemente la via de proteccién por el derecho de autor frente a las
marcas puramente nominativas que deben forzosamente seguir el camino de las mar-
cas (comerciales).

En relacidn con la marca notoria, el articulo 74 parece apuntar a la legislacién
brasilefia actualmente en decadencia y en vias de modificacion. Sabido es que en
el Brasil la “marca notoria” corresponde a un nimero fijo de parimetros vy es lle-
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vada a una lista especial de marcas con rango nobiliario. Pero este sistema contradice
la nocién misma de notoriedad de la marca, incluso en el sentido cstrecho de una no-
toriedad reducida la circulo de personas interesadas en ¢l producto —frente a la
llamada marca “renombrada”, que excede ese circulo reducido y se extiende a la
comunidad en general. EI sistema de “notificacion” de marcas notorias es enigma-
tico, si no inoperante y contrario a la realidad, por tratarse de situaciones de mero
hecho. Debe entenderse, ademis, que la notoriedad (en verdad renombre) debe
poder existir, como en el caso del Benelux, en cualquier pais andino.

Noétese que no estin previstos los consentimientos de propietarios de registros
anteriores para el registro de la misma marca en otros productos de la misma clase,
tal como sucede en numerosos paises y ademés es realista. Si el propio interesado no
halla conflicto, ¢por qué debe hallarlo otro? ;No es ser mas papista que el Papa? ;(Hasta
dénde puede llevarse la tutela del consumider contra la disposicion misma de quien
pudiere perder mercado? Estos son los avatares de la pasién de “examen”, de tradi-
cién burocritica.

Es extraordinario también que los reparos a las solicitudes no comporten nego-
ciacién para introducir cambios que satisfagan, aunque fucre, las exigencias del exa-
minador, sino que de plano las solicitudes son rechazadas si no satisfacen su exigen-
cia, perdiendo con eflo el beneficio de prelacién de la solicitud (articulo 85).

En cuanto al procedimiento de registro de las marcas, el articulo 82 se refiere
a la formulacion de “observaciones” apeyadas en un “interés legitimo”. Esto parece
excluir la intervencidn del piblico, tan Gtil para las administraciones, sobre todo bajo
la forma de “objecién pro-bono piiblico” en que no se requicre legitimo interés o,
si se prefiere, tan solo el legitimo interds que representa un ciudadanoe como miembro
legitimo de una comunidad que pudiese ser afectada por confusicnes, al menos mien-
tras no Xista la accién de clase, frecuente en otros Estados. Espero que la ley nacional
pueda corregir este vacio y con ello mantener en este punto, y pese a sus imperfec-
ciones, la ley de 1955.

Por otro lado, sigue la ambigiiedad de la expresiéon “observaciones”. ;Tratase de
oposiciones con un nuevo nombre, 0 bien de un procedimiento ex parte? La ley fran-
cesa de 1991, de la cual se tomd esta figura, explicitamente habla de “oposicioncs”,
pero no asi la Decisién 313. En este punto resulta de gran interés que la ley nacional
sostenga las dos vias de oposicion ya probadas y eficientes, y por cierto acumulables
por subsidiariedades (tal como lo estudié en otro lugar), como son, en primer lugar,
la oposicion administrativa por posibilidad de confusién con derechos de solicitudes
o de registros precedentes y, en segundo lugar, la oposicidn judicial por mejor dere-
cho de terceros, entendiéndose la expresidn “mejor derecho” como una ventaja cual-
quiera de quien lo alega frente a la otra parte, y no en su sentido ya arcaico y ex-
clusivo de prioridad en el uso, que no es mas que una de las formas posibles de tener
un mejor derecho. Desde luego que, desde el punto de vista procesal, aunque ambas
sean presentadas en la administracién, la oposicién por mejor derecho deberd llenar,
al llegar al Tribunal, el procedimicnto ordinario completo como elemento de seguridad
para ambas partes, y ello debera resolverlo la ley nacional tal como fue propuesto en el
Anteproyecto del Senado. De esta manera, las observaciones volverdn a ser un pro-
cedimiento Gtil y contencioso, incluso en el caso de alegato de probabilidad (o posi-
bilidad) de confusién. Sin duda la letra (c¢) del articulo 83 recoge de una manera
indirecta la oposicién por “mejor derecho”, pero la desfigura al establecer, en el en-
cabezamiento del articulo, que se trata de un “rechazo de oficio” en lugar de un
rechazo como resultado de una contencién sobre hechos.

De una manera maés general, puede observarse que la Decisién insiste en los
impedimentos reelativos al registro, cuando en realidad la oposicién es un sustituto
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universal al sistema del examen administrativo. Con esto, aumenta ¢l riesgo de erro-
res en lugar de ejercer al pablico de una manera abierta para luego tomar la decision
final, se prolongan y complican los procedimicntos y aumentan los costos adminis-
trativos. De esta manera, el articulo 85 pudiese economizarse en provecho de un sis-
tema claro y preciso de oposiciones abiertas hasta incluir las objeciones del publico.

El articulo 88, referente a la renovacién, suprimié la proteccién de la reputa-
cién comercial (goodwill) de quien ha dejado expirar el registro marcario y normal-
mente debe beneficiar de un afio para su rehabilitacién con prioridad sobre solicitudes
de terceros. Aunque este articulo no es un error técnico, constituye en ciertos casos
una injusticia inneccsaria, y bien pudiera haberse utilizado el expediente de los pe-
riodos intermedios o latentes como en la ley espafiola o en la ley mexicana. En cam-
bio el articulo 90, pasados los seis mses de pracias para renovar, lleva la solicitud
a un procedimiento ordinario de registro, con la tnica excepcién de que no podrin
objetar el registro los titulares anteriormente registrados que hubiese coexistido con
la marca. Mis sencillo y claro hubiese sido de conceder el afio entero de prioridad.
Ademas deberfa, tal como en el sistema francés, renovarse la marca idéntica sin exa-
men, puesto que existe la dilucién o caida posible en genericidad en cualquier tiempo
del registro, lo cual lo emparenta al sistema americano de derecho comiin (common law).

Pero el punto critico de la legislacién sobre marcas estd sin duda en el articulo
92, segn el cual el derecho al uso de una marca se adquirird por el registro.

Notese bien que el derecho que confiere el registro no se refiere a la exclusividad,
sino al mero uso. Significa esto que todas las marcas no registradas y en uso se tornan
ilegales? ;Habrd que discriminarlas en el tiempo (para ecvitar retroactividad de la
ley), entre marcas en uso sin registro anterior, y marcas con comienzo de uso pos-
terior a la Decision 3137 ;Significa esto que todas las marcas se reducen al tipo de
legislacién que corresponde a las marcas farmacéuticas, en que se requiere el equi-
valente de un registro sanitario como es el registro marcario? Sin duda la Corte de
Quito debera tomar una determinacién sobre este punto crucial, a menos, desde luego,
que la ley nacional aporte las correcciones del caso.

El articulo 93 establcee, ademés, el sistema del “primer solicitante” y no el
“primer usuaric”. Pero al tomar esto del Benelux y del Reglamento de la Marca Co-
munitaria europea, se abre sin duda la puerta a una fécil piraterfa, para lo cual se
espera el remedio de la ley local que mantenga por lo menos la institucién de las opo-
siciones por “mejor derecho”.

Entre los derechos que confiere el registro de una marca se encuentra el de
exclusividad comercial previsto en el articulo 94.C, directamente refiido con el ar-
ticulo 97 que permite las importaciones paralelas de terceros.

El articulo 96 levanta una nueva polvareda por su defectuosa redaccién. La ex-
presion “buena fe” no puede cubrir hechos delictuosos que menoscaben la exclusivi-
dad de un registro. La primera prohibicién de este articulo, relativa al uso de nom-
bres propios como nombres comerciales, estd realmente contenida en las prohibicio-
nes de registro, a las cuales bastaba incluir el término de “uso” tal como en la ley
francesa. Igual principio puede aplicarse al nombre geogrifico y a todos los demés
aspectos de la descriptividad, por no scr tampoco susceptibles de apropiacién privada
mediante registro. La distincién del nombre como identificacién civil y del nombre
como nombre comercial es ya un lugar comiin en el mundo.

Pero mas grave es la segunda prohibicion de este articulo, que permite el usp
indiscriminado, por parte de establecimientos comerciales, de los nombres de las
marcas de productos que ofrecen al publico. La expresién “buena fe” no debe en-
cubrir a quien pone en tamafio igual, o mayor que el nombre de su propio estableci-
miento, e} nombre de marcas registradas, induciendo al publico a error sobre la
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fuente, origen o patrocinio de los productos que vende. Los abusos a que da pie esta
disposicién son ya visibles en los paises andinos que aplican la Decisidn desde el
14 de febrero de 1992. Debe esperarse que la ley macional aporte los correctivos
apropiados a esta puerta abierta a la dilucién (por ejemplo cuando son ticndas in-
significantes que presentan articulos de gran exclusividad) o similares y que prestan
a engaiio en cuanto a las garantfas de servicio post-venta de productos que lo requieran.

En materia de pérdida de derechos sobre registros, existe una terminologia indtil-
mente confusa que habla, seglin los capitulos, de “cancelacién”, “nulidad” y “cadu-
cidad”. Las tres categorias se reducen a la mds general de pérdida de derechos sobre
los registros (déchéance), la primera por no uso en la regidn, la segunda por contra-
vencién a la ley, y la tercera por falta de renovacién o de pago. Por ejemplo, la ley
espaiiola retine bajo el término de “cancelacidn” a todas estas categorias, salvo la
de nulidad cuando no se trata de un registro anulable, aunque también debe incluirse
al producirse una sentencia judicial o alternativamente un acto administrativo firme.

En materia de cancelacidn por no uso, el articulo 98 precisa que cada Pais
Miembro establecerd la lista de las pruebas requeridas al efecto. Se trata de un error
de técnica, ya que las pruebas no pueden ser distintas de aquellas previstas en el
derecho comfin y en las leyes procesales. Pero al menos el primer parrafo trae la ven-
taja sustancial, anteriormente prevista en el Anteproyecto del Senado venezolano, de
que se invertird la carga de Ia prueba del no uso en la region andina recayendo
sobre ¢l demandado. Con esto queda pon fin salvado el escollo de la prueba negativa
que amenaza con reducir la disposicién a una norma inoperante.

Supengo que debe entenderse que, al ser renovado un registro, ¢l plazo de cinco
afios de no uso (tomado de la Convencidén de Paris) sigue fatalmente arrastrindose
en virtud del principio de la unidad del registro para los cuales la renovacién es
automitica.

Pero se nota que, a diferencia de Francia en que, pasados los cinco afios de no
use, existe un periodo adicional de tres meses, después de conocido el procedimiento
por cancelacién, para que el titular del registro pueda rchabilitarlo mediante un uso
subsiguiente, la Decision 313 penaliza directamente al titular.

Desde luego que entre los “motivos justificados™ de la falta de uso, los conceptos
de caso fortuito y fuerza mayor requieren un esfuerzo de interpretacién por fallos
judiciales que se pronuncien en cuanto al grado de su extensién. jPodrd invocarse la
escasez de materia primas, la insuficiencia de mercado, la insuficiencia de personal
calificado, etc?

Noétese también que el “uso” deja de ser meramente simbdlico o nominal para
ser cuantificable conforme a las necesidades de mercado, segin la expresién “puestos
en el comercio... en fa cantidad y en el modo que normalmente corresponde, te-
niéndose en cuenta la naturaleza de los productos...”. Tal vez la terminologia fran-
cesa de “‘uso serio” hubiese sido mejor por mds flexible. Por una parte esta redaccion
estd conforme con el espiritu del sistema marcario y las tendencias actuales, y por
la otra, trae una ventaja impertante, como es adecuar la nocién del uso a la natura-
leza del articulo envuelto. No es lo mismo vender zapatos que vender locomotoras o
plantas nucleares. Igualmente trae un alivio considerable al acabar con la ambigiiedad
relativa a la exportacién. La exportacion es declarada uso en el pais de manera, desde
luego, ficticia, con la cual la Decisién permite el establecimiento de maquilladoras y
similares. Para concluir, aporta otro elemento de interés conforme a la Convencidn
de Paris, como son las variantes en el uso, pero insuficientes, sin embargo, para que
se considere que se trata de una nueva marca.

El articulo 102 regula la nulidad del registro, pero no indica si se trata de nu-
lidad absoluta o de nulidad relativa. La interpretacion normal se referiria a nulidad
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absoluta, la cual no debe estar sujeta a un plazo de accidén, pero que debe ser com-
paginado con la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, dejando la nulidad
realtiva, elemento absolutamente esencial, para un plazo de atacabilidad del registro
posterior al registro mismo. En la ley de 1955, este plazo cs de dos afios, y es deseable
que sea extendido por lo menos a tres afios mediante la ley nactonal, por estar ausente
de la Decisién comentada. No serfa justo que, quien haya registrado una marca even-
tualmente confundible con otra registrada, quede en estado de suspenso durante toda
la vida del registro, por equipararse la situacién a la de nulidad absoluta.

El articulo 112 introduce la marca colectiva, pero hubiese sido mds feliz si se
economizase la definicién. Contiene ambigiiedades considerables. Consiste de tres
elementos para su existencia: origen, empresas diferentes y “control del titular”. La
marca colectiva estd en todo caso sujeta a una reglamentacién, lo cual no implica
necesariamente control, y por otro lado la marca de certificacién debe quedar abierta
a cuantos califiquen para cllo. Es de esperarse que la ley nacional recuerde estos
conceptos.

La Disposiciéon Transitoria 6, promete una reglamentacién que garantice la libre
circulacién regional de los productos pero, desde luego, fuera de la indicacién obliga-
toria del pais de origen y de la fuente escritos en letras de igual tamafio que la marca
misma, no se ve cuil es su objeto. En efecto, no ha sido formulada ninguna regla-
mentacion al respecto, por ejemplo comparable con el articulo 75 de la Decisidn 85,
aunque sin duda mejor redactada. Como en toda integracién, cuyo modelo es hoy
la CEE, el principio de libre circulacién de productos tiene un rango superior al de
la territorialidad marcarin, tal como la ha ratificado hasta la saciedad la Corte de
Justicia Europea de Luxemburgo.

Entre las Disposiciones Transitorias, la Disposicién 5 contienc lo que pudiéra-
mos llamar una “prioridad andina” para quien posea diez afios de registro en cual-
quier pais andino para una marca idéntica, a fin de tener prioridad en la solicitud
en cualquier otro pais andino. Es dificil entender por qué se ha puesto un afio de
plazo para ejercer 2ste derecho, si es que realmente existe una zona de libre comercio
no sélo en perspectiva, sino actualmente existente.

El sistema marcarioc que se nos presenta, aunque contiene también sus ambigiie-
dades y cspejismos, contiene también ciertas mejoras en relacidén con el sistema de
1955, especificamente la marca notoria, la prioridad internacional y la prioridad
(mutilada en el ticmpo) de los Paises Miembros. Pero en cambio estd suspendido
el escollo del articulo 92 que debe ser urgentemente rectificado por la ley nacional,
precisando que se trata del uso “exclusivo”.

Como conclusion general del andlisis de la Decisién, pueden establecerse ciertos
puntos decisivos.

La gran esperanza es ahora la formulacién de una ley nacional que sirva de re-
glamentacién a la Decisién 313, y en la cual queden subsanados los graves defectos
de la Decisién 313, especialmente la debilidad considerable del sistema de patentes
sin verdadera exclusividad, y la definicion del derecho al uso en materia de marcas
como dependiente del registro. Una vez consolidada la ley nacional, que amplie
también Ia intervencién de terceros por via de oposiciones en lugar de mantenerse
en ef mismo rigido examen de patentes y de marcas, tendremos las marcas estabilizadas.

La segunda gran esperanza es la adhesién al Convenio de Paris, con lo cual
Venczuela entraria a formar parte del concierto internacional y reglamentaria cicrtos
aspectos de la competencia desleal que rodean el nticleo marcario.

Por dltimo, la adhesion de Venczuela al Tratado de Cooperacién de Patentes
(PCT) representard un salto delante por desplazar el examen al extranjero, alargar
el plazo de confidencialidad y abaratar el registro y proteccién de inventos naciona-
les en el extramjero.
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III. LA LEY NACIONAL

Puesto que la ley nacional es ahora nuestra Unica esperanza inmediata, debe-
mos ver someramente su historia, avalares y perspectivas, con un propésito cons-
tructivo.

La Ley de Propiedad Industrial de 1955 ha estado en vigencia 37 afios y ha su-
fride mis por sus interpretaciones que por sus numerosas insuficiencias e imperfec-
ciones. A finales de 1984 circulé un anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial
seglin el cual la Oficina de Registro absorbia las funciones de transfercncia de tec-
nologia de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX). Este anteproyecto,
sin preimbulo, ni exposicién de motivos, merecié unas observaciones detalladas del
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), asociacién privada que redne
a interesados en la materia, tanto empresas como agentes y abogdos independientes.

En 1985 la Comisién de Economia del Senado de la Republica invitd al autor
de este estudio para discutir y situar la legislacién de propicdad industrial dentro del
contexto legislativo general y de los objetivos del Estado. En esa ocasion fue puesto
de relieve su interés tanto econdémico como politico. De las sesiones correspondientes,
resulté una invitacién para presentar un proyecto dc enmienda de la Ley de Propie-
dad Industrial de 1955 por haber yo mismo recomendado el procedimiento de en-
mienda, comiin en muchos paises. El 25 de junio dc¢ 1985 concluyd la formulacién
de sus lineamientos generales, y el texto definitivo fue presentado al Presidente de la
Comisién Permanente del Senado con fecha 31 de marzo de 1986.

El proceso de maduracién de este proyecto de enmienda llevé a un nimero con-
siderable de consultas, tanto internas como externas con los principales grupos in-
teresados, mediante la redaccién de cuestionarios y discusiones personales a diversos
niveles. Comporté una revisién de la linea de resoluciones administrativas existente
en Venezuela, asi como de la linea de fallos de los tribunales, con objeto de temer
en cuenta la totalidad de la experiencia ya alcanzada en el pafs. Para su discusion
de detalle, la Comisién de Economia del Senado nombré una sub-Comisién especial
que presidié el entonces senador Dr. Carlos Sequera Yépez, anteriormente presidente
de FEDECAMARAS.

El texto completo fue entregado al senador Lino Linares en su entonces condi-
cién de presidente de la sub-Comisién del Senado para la reforma de la Ley de Pro-
piedad Industrial. El proyecto comprendié 86 articulos junto con una exposicién de
motivos explicando sus relaciones con la Decisién 85 entonces vigente en el marco
andino, y a la cual sélo adherieron Colombia, Ecuador y Perti. Con el paso del tiem-
po, este anteproyecto, que resolvia en su dia todos los problemas existentes en los
planos tedricos, de procedimiento y de administracién, merecié una puesta al dia tal
como en efecto existe.

En materia de patentes que en esa época se usd, por recomendacién de la in-
dustria farmacéutica europea, ¢l sistema de proteccidn indirecta del producto por un
procedimiento determinado (product by process), v no del producto en si, inversidn,
desde luego, de la carga de prueba, conforme a la Convencién de Paris (articulo 5
quater) y fuertes medidas cautelativas. Esto fue materia de una puesta al dia al
haber cambiado las condiciones y llevado la proteccién del producto en si.

Se tratd aqui de un proyecto esencialmente registral, ya que la materia de com-
petencia deselal es mas amplia y estd sujeta a las reglas del derecho comun.

A seguidas de ello, empieza una larga seric de textos propuestos, uno tras otro,
sl X p - . L
por la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento, y
cuyos pasos pueden resumirse a continuacién:
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1) Anteproyecto de 1988, de corte nacionalista, sometiendo todo el régimen
de patentes a supensiones y expropiaciones sin compensacién.

2) Anteproyecto de Ley de Instituto Auténomo consistente de 141 articulos.

3) Anteproyecto reformado fechado en agosto de 1989, contentivo de 151
articulos.

4) Bajo la Registradora Dra. Thaimy Miérquez, y a titulo de consulta con el
gremio, novedad que aplaudimos, circularon los siguientes proyectos:

a) Proyecto de Reglamento de la Decision 313 contentivo de 106 articulos,

b) Proyecto de texto de Ley de Propicdad Industrial del 4-5-92 contentivo de
184 articulos,

¢) Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial de abril de 1991 con 184
articulos,

d) Anteproyecto de Creacién del Instituto Auténomo Nacional de Propiedad
Industrial con 41 articulos.

Tal como puede comprobarse, la efervescencia legislativa ha sido considerable
y de una fertilidad que serd menester reducir a su minima expresién en aras de una
estabilizacion del sistema cuya transicién estuvo esencialmente a cargo de la Regis-
tradora Marquez.

En sustancia, los textos parccen volver ahora al Anteproyecto de Reforma de la
Ley de 1955 después de que la mera reproduccién en la Gaceta Oficial, de la De-
cisién andina 313 nos ha caido por sorpresa y desconcierto, con objeto de reducir y
remediar sus fallos considerables y de acoplarla al tren legislativo y a la praxis na-
cional. En otras palabras, se trata ahora de asimilar este cuerpo extrafio al tejido
vivo del palis.

La pregunta crucial en este punto es decir si la Decisidn es legalmente minimo
inviolable sobre el cual queda construirse, o constituir un techo impasable. Si fuese
un techo, se trataria de una estructura inmévil, porque reducirto atin mas en su al-
cance equivaldria a exponerse a un rechazo real de un sistema de proteccién y ahu-
yentar los solicitantes. Si en cambio se interpreta como piso, salvo para las decla-
raciones imperativas que pudiesen interpretarse como de orden pablico, tendriamos,
€cOmo ¢rec que tenemos, un margen abierto para lograr un sistema realista y cohe-
rente —suponiendo, desde luego, que es esta la intencidn politica que lo alimenta.
Los errores, las insuficiencias y lo impropio tendrian una posibilidad de correccién,
a la cual todos aspiramos en beneficio de nuestros pafses, en lugar de ponernos a
inventar.

La nueva ley nacional es hoy la dnica esperanza, salve que se logre revocar o
reformar la Decision. Empezamos por notar que en el mismo acto legislativo que
promulgue la ley nacional deberian ponerse al dia, como en la ley francesa, los ar-
ticulos pertinentes del Cddige Penal.

Por lo demds, deben recogerse las Disposiciones Generales del Anteproyecto del
Senado, especialmente: Ia accesibilidad de todo el pafs a la Oficina Central de Regis-
tro por medio de Registros locales de comercio o de notarios que Ie den fecha cierta,
la uniformizacién de todos los plazos a 3 meses calendario, la precisién del momento
en que queda celebrado el contrato de registro, la inversién general de la carga de la
prucba negativa, la prohibicion a los Registros Mercantiles de inscribir un nombre
de compadia sin antes tencr el certificado de disponibilidad emitido por la Oficina
de Registro de Propiedad Industrial, la declaracién de que el Estado no garantiza
los derechos otorgados, la jurisdiccién especializada y otras, entre las cuales figuran
la institucién de la “pequefia patente” (petty patent), la patente de confirmacién. la
precisién de cudnto debe contener el boletin oficial, etc.
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Los objetivos han variado. Son ahora, en primer lugar, el reducir el dafio exis-
tente y, en segundo lugar, legislar de manera bien motivada y coherente si quere-
mos de veras fortalecer, y no experimentar de nuevo, el sistema de la llamada pro-
piedad industrial.





