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RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

La Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), fundada en 1964, es una asociación de profesionales especialistas en temas de la Propiedad Intelectual y agrupa a los exponentes más destacados de la materia desde Canadá hasta Argentina y cuenta, además, con Asociados en Europa y Asia.

Desde hace varios años, ASIPI ha preparado estudios sobre diversos tratados internacionales sobre la materia, particularmente los referentes al Arreglo/Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (MADRID), al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y otros.  Se anexan copias de estos trabajos para su mejor comprensión.

El texto propuesto para el Capítulo de Propiedad Intelectual del ALCA, pretende que los países apliquen, como mínimo, algunas disposiciones substantivas, entre otros, del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y del PLT, cuyas disposiciones hasta la fecha no han sido determinadas, pero podrían ser las de los artículos 12 y siguientes del TLT y la Regla 15 y siguientes del Reglamento del PLT.

Debe recordarse que en estos dos tratados se contienen disposiciones, que, por una parte, crean inseguridad jurídica para los titulares de derechos y terceros, y, por otra parte, contienen disposiciones, supuestamente para abaratar algunos trámites, pero que en la práctica han resultado en un fracaso, como lo evidencia, a manera de ejemplo, la tramitación mediante una sola petición de la inscripción de transmisiones o licencias de varias patentes y marcas, incluida en la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial, independientemente de los problemas de inseguridad que han creado.

Destaca igualmente, la pretensión, aparentemente del gobierno de los Estados Unidos de América (EUA), de que los países miembros de ALCA se adhieran a MADRID y al PCT, a cuyos instrumentos nos referiremos con más detalle.

PROTOCOLO DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Este instrumento es altamente benéfico para los países industrializados y que exportan sus productos con marcas de su propiedad.  Sin embargo, lejos de beneficiar a los países de América Latina, su adopción generará serios problemas de infraestructura y financieros de las Oficinas Nacionales, como por ejemplo, la traducción al español de todos los documentos en inglés y francés provenientes de MADRID, la contratación de personal trilingüe, etc.

Tomando como ejemplo a México, principal exportador de América Latina, resulta que una parte mínima de sus exportaciones ostentan marcas propiedad de empresas mexicanas.  Es cierto que exporta vehículos automotores y sus motores, pero éstos se exportan con las marcas VOLKSWAGEN CHRYSLER, FORD, etc.  Son mínimas las exportaciones de productos mexicanos con marcas propias y esta situación es igual para el resto de países de América Latina.

MADRID plantea graves problemas de constitucionalidad y legalidad, que aunados a los problemas prácticos que se plantean en los estudios anexos, no hacen recomendable la adhesión de los países latinoamericanos a este tratado.

TRATADO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE PATENTES

Según se dice, el PCT tiene por objeto simplificar y hacer más económica la obtención de patentes y ello se logra, en síntesis, otorgando efectos extraterritoriales, por un lapso de 30 meses, en todos los países contratantes designados, a una solicitud presentada en sólo uno de ellos, aunque esa solicitud de patente no llegue a pedirse jamás, efectivamente, en muchos de esos estados designados.

ASIPI, considera que el PCT es altamente conveniente para los grandes solicitantes de patentes y los países de que son nacionales. 

En el continente americano un país, EUA, genera casi la totalidad de las solicitudes de patentes, siendo el resto de los países fundamentalmente receptores de solicitudes extranjeras. La adopción obligatoria del PCT estaría favoreciendo discriminatoriamente a EUA y por extensión, a Japón y los miembros de la Comunidad Europea que, en su conjunto, de acuerdo a estadísticas vigentes al año 1999, presentan en el ámbito mundial el 95.8% de las solicitudes de patentes. El resto de los países apenas alcanza un porcentaje de un 4.2%, lo que proyecta que todos los países de América Latina alcanzarían a presentar, en conjunto, un porcentaje insignificante, inferior al 0.3% de las solicitudes de patentes.

Al contemplar primordialmente la defensa de los intereses de los grandes solicitantes, el PCT posterga los otros grandes derechos comprometidos en todo el sistema en cuestión, es decir, los de las industrias concurrentes o competidoras de aquellas titulares de las solicitudes y los de las naciones más débiles, en las que se impide a terceros iniciar siquiera el estudio de proyectos de inversión que empleen nuevas tecnologías por, al menos, 30 meses, en razón de lo expuesto en el primer párrafo. 

Por tales motivos, entre otros, ASIPI considera que el PCT no puede ser impuesto en forma obligatoria dentro de un tratado de la amplitud del ALCA, por otorgar beneficios asimétricos a uno de los estados contratantes, los que se extienden, además, a otras naciones que no son parte de dicho acuerdo continental, como es el caso del Bloque Europeo y del Japón.

Proceso de Reforma del PCT en curso
Si los beneficios del PCT para los países en vías de desarrollo, que son la mayoría dentro del ALCA, resultan muy discutibles en su actual texto, ellos son definitivamente preteridos en el proceso de reforma en curso, que tiende a ir centralizando progresivamente el sistema en manos de los grandes países y de las organizaciones internacionales que ellos dominan por su mayor capacidad, conocimiento de la materia y poderío económico. Ello iría dejando el manejo del sistema de patentes absolutamente fuera del alcance de esas naciones en vías de desarrollo, no obstante ser estas naciones parte de tal sistema, aunque sea sólo para tener que respetar los derechos que éste genera para terceros.

ASIPI considera el mejor respaldo de su posición respecto del PCT, es que el Acuerdo TRIPS de la Organización Mundial del Comercio, no contempla su adopción obligatoria de su texto, lo que entiende se ha hecho en beneficio de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, que de otra manera se verían impedidos de implementar un sistema nacional de patentes que tenga por objeto estrechar la brecha tecnológica, lo que es controvertible en el texto actual del PCT y lo que un proceso de reformas del mismo, liderado por los grandes solicitantes y titulares, tenderá a agravar.

José Luis Cea Egaña

Abogado

Profesor de Derecho

MEMORÁNDUM EJECUTIVO

VALOR CONSTITUCIONAL DE CIERTOS

ARTÍCULOS DEL PROTOCOLO DE MADRID

SANTIAGO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997

INTRODUCCIÓN


Con esta fecha he evacuado un Informe en Derecho acerca del valor constitucional de los artículos 3° N° 5°, 5° letra e), 6° N° 3°, 9°, 9quinquies y 13° del Protocolo de Madrid, texto normativo internacional éste que crea un Registro Internacional de Marcas.


Con el objeto de facilitar la consulta y aplicación de las respuestas a las dudas de constitucionalidad resueltas en dicho Informe, he creído conveniente extractar las argumentaciones y conclusiones principales expuestas en tal dictamen, resumiendo el sentido y alcance de la normativa examinada.


El estudio completo y con mayor detalle de cuanto sintetizo enseguida puede, por ende ser leído en el Informe aludido.

I. SENTIDO Y ALCANCE DE LA NORMA EXAMINADA

Las dudas de constitucionalidad planteadas inciden en derechos fundamentales y en la estructura institucional de nuestro Estado de Derecho.  Util es examinar ambos tópicos por separado.

1. Objeciones Sustantivas

Penetrando en el análisis de las infracciones del Protocolo al Código Político, sostiene el dictaminante que ello sucede, desde luego, con respecto al legislador, pues por medio de la aprobación de este acuerdo, aquél abdica su potestad regulatoria del ejercicio del derecho de propiedad sobre marcas, entregándolo a los organismos denominados la Oficina Internacional de Registro y la Asamblea.


Sin perjuicio de lo anterior, necesario es añadir que mediante el Protocolo se crea un servicio público de carácter internacional.  Este es ajeno a los cuadros de la Administración Estatal chilena;  queda  regido  en  su organización y competencia por un acuerdo internacional  y no en virtud de nuestra ley; desenvuelve toda su actividad en un idioma extranjero; y se lo habilita para desempeñar potestades administrativas en consonancia con el Protocolo.


Por ejemplo, son potestades de esa índole las que se asignan a dichos entes internacionales en materias tales como el registro, publicidad, impugnación y cancelación de las marcas.


A la nómina transcrita cabe añadir lo relativo a las facultades de modificación del Protocolo mismo.  Estas, obviamente, exceden lo administrativo y tienen que ser reconocidas como reservadas al órgano estatal que lo creó, el cual es en Chile y como ya se puntualizó, el legislador.  No sucede así, empero, en el texto examinado.


Por otra parte, recuérdese que la publicidad es una de las formalidades que deben cumplirse para que una solicitud internacional tenga validez.  Empero, tampoco puede olvidarse que el Protocolo declara suficiente, como requisito de publicidad, el que la solicitud respectiva sea dada a conocer por medio de una gaceta que será publicada por la Oficina Internacional, sin precisarse el número de ejemplares de ella que recibirán sus destinatarios ni cuándo lo harán.  Claramente, puede reputarse que esta publicidad es insuficiente en ligamen con la finalidad que cumple, es decir, la de cautelar el derecho del titular del privilegio.  Fluyen de esta objeción una serie de secuelas para la protección de aquel derecho, en los términos de igualdad y justicia que garantiza nuestro Poder Constituyente.


En nexo, con las referidas impugnación y caducidad de la inscripción internacional, el Protocolo señala que ésta depende de la mantención del registro nacional.  En efecto, la protección que confiere el registro internacional no puede ser invocada cuando la inscripción base ha sido retirada, ha caducado, se ha renunciado a ella o ha sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional.  Y lo mismo ocurre en caso que la inscripción básica se vea afectada por un recurso denegando los efectos de esa solicitud: o que prospere una acción tendiente a que tal solicitud base sea retirada o revocada, cancelada o invalidada; o, en fin, que surta efecto cualquier oposición formulada a dicha solicitud base.  Despréndese de la complicada y extensa serie de requisitos y exigencias aludidas que, en lugar de ser la regla generalísima la protección del derecho a que se refiere la inscripción internacional, en la práctica, ésta tendrá rara ocurrencia.


Debe observarse, a mayor abundamiento, que también quedará caducado el registro internacional cuando sea retirada la solicitud de base o si se renuncia a la inscripción, tras la expiración del período de cinco años, a condición de que, en el momento del retiro o de la renuncia, dicha solicitud o registro fuesen objeto de un recurso denegando los efectos de esa solicitud; o de una acción tendiente a que tal solicitud base sea retirada o revocada, cancelada o invalidada; o tratándose de una oposición a dicha solicitud base, siempre que cualquiera de esas tres situaciones haya comenzado antes de la expiración de dicho período.  Una vez más, inevitable se torna repetir aquí la crítica formulada en el párrafo precedente, pues en lugar de ser un sistema cierto o seguro, el trazado en el Protocolo surge con los caracteres opuestos a ese valor constitucionalmente previsto en el artículo 19° N° 26° de la Carta Fundamental.


El enunciado de objeciones y reparos prosigue advirtiendo lo  que  puede ocurrir cuando la cancelación del registro internacional provenga de una solicitud de la oficina nacional y la persona que era titular del registro internacional presente una nueva solicitud de registro para la misma marca ante la Oficina de cualquier Parte Contratante en el territorio en el que dicho registro internacional era válido.  En tal caso, el Protocolo prescribe que la nueva solicitud será tramitada como si hubiera sido presentada en la fecha del registro internacional, supuesto que es discutible desde el ángulo de justicia, como de la certeza jurídica, exigencias ambas previstas en nuestra Código Político.


En semejante orden de ideas, agrega el informante que si el registro internacional tenía prioridad, entonces seguirá gozando de la misma cualidad, pero siempre y cuando se cumplan los tres requisitos siguientes: Que la nueva solicitud sea presentada en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en la que el registro internacional fue cancelado; que los productos y servicios enumerados en la solicitud están realmente cubiertos por la lista de productos y servicios contenida en el registro internacional respecto de la Parte Contratante interesada; y que la referida solicitud satisfaga todos los requisitos de la legislación aplicable, incluyendo los relativos a la tasa impositiva.  No se precisa repetir aquí cuanto hemos reprochado en relación con las exigencias del Protocolo para situaciones análogas ya descritas, porque el resultado es el mismo en todos los casos, es decir, que el derecho se vuelve excepción y lo inverso se convierte en principio general.


Aproximándose al término de estas observaciones de fondo, el suscrito incluye otra concerniente al derecho de propiedad.  Efectivamente, menester resulta tener presente que hay dominio industrial sobre cuanto consta de los registros de marcas vigentes en Chile.  La caducidad y transferencia de ese dominio tienen, consecuentemente, que ser realzados respetando lo asegurado al propietario en la Carta Fundamental, sin incurrir en despojo ni confiscación, porque la expropiación indemnizada es la única institución prevista a tal efecto.


Las normas del Protocolo, sin embargo, obedecen a principios distintos, insostenibles ante nuestro Código Político.

2.
Renuncia de Potestad Revisora


En nexo con las atribuciones de la Asamblea, recuérdese que transcurridos diez años desde la entrada en vigor del Protocolo, ella examinará el funcionamiento del sistema, pudiendo modificarlo por decisión unánime de sus miembros.  Pero téngase presente, igualmente, que el artículo 13° se refiere a las modificaciones que se introduzcan a los artículos 10°, 11°, 12° y 13° del Protocolo, o sea, a los atinentes a la Asamblea, a la Oficina Internacional y a las Finanzas, estableciendo que pueden ser presentadas por cualquier Parte Contratante o por el Director General; que deben ser comunicadas a las demás Partes Contratantes; y que requieren, para ser aprobadas, de tres cuartas partes de los votos emitidos, salvo en el caso de los artículos 10° y 13°, respecto de los cuales se exigen cuatro quintos de tales votos.


Fluye de lo expuesto que la Asamblea está obligada a evaluar el Protocolo; y que ella queda habilitada para modificarlo cumpliendo ciertos requisitos.  Tan extremo procedimiento de revisión y enmienda de un acuerdo internacional es inconciliable con el ejercicio permanente, irrenunciable indelegable de la potestad prevista en el artículo 50° N° 1° la de la Constitución.  Por persuasiva que pueda reputarse la exigencia de unanimidad o los elevados quórums referidos, ellos son ajenos al requisito constitucional aludido e insuficiente para suplirlo.

3. Asunción de Potestades Administrativas y Consecuencias

En todos los asuntos mencionados, la Oficina Internacional y la Asamblea se erigen en titulares de un conjunto de atribuciones que son competencia reservada por la Constitución al legislador. Este, si no puede delegarlas en el Presidente de la República, lógicamente se comprende que menos le es permitido hacerlo en entidades internacionales, cuya índole es administrativa.


Esa delegación de facto es en sí grave.  Más delicado es, sin embargo, que tal normativa tiene repercusiones en el ejercicio de derechos constitucionales precisos, de los cuales son titulares los interesados en el registro de marcas en Chile.  Así es, porque el sistema contemplado en el Protocolo asegura que sólo los Estados dotados de una mayor capacidad de personal, infraestructura y recursos puedan mantenerse al día en el registro, seguimiento y cancelación de las marcas, en desmedro de los Estados más pequeños, como Chile.  Y lo expuesto sigue en pie, con nuevos perjuicios, de frente a acuerdos y tratados internacionales sobre libre comercio y competencia efectiva entre los Estados, de los cuales Chile es parte y a cuyo cumplimiento se halla comprometido.


Puntualiza el dictaminante que la vigencia del Protocolo no implica, necesariamente, el cierre de los servicios nacionales de registro de marcas, pero agrega que, sin duda, esa vigencia significa un cambio profundo de la naturaleza y funciones de aquellos servicios, con ostensible menoscabo de lo que han hecho por más de un siglo.  El Protocolo implica, en realidad, que tales órganos públicos nacionales se conviertan en agencias o sucursales de la Oficina Internacional, dependientes de las decisiones de la Asamblea y de las autoridades de ésta.  Ello, con las consecuencias negativas previsibles para quienes prestan labores en dicho servicio público y el ejercicio de la actividad profesional respecto de los particulares que se vinculan con la actividad de registro, impugnación, defensa y cancelación de marcas.


Por otra parte, debe ser observado que no sólo la estructura orgánica, pública y privada, ligada con el Derecho Marcario se verá afectada por el Protocolo, sino que también las personas a quienes la Constitución les asegura la propiedad sobre las marcas de que son titulares.  Efectivamente, pocos de esos titulares podrán acceder al mecanismo regulado en el Protocolo o en las decisiones administrativas emanadas del mismo, tanto con el propósito de registrar su marca cuanto para defenderla de impugnaciones y cancelaciones que se solicitarán, tramitarán y resolverán fuera de nuestro país.  El cúmulo de potestades administrativas se extiende más aún, porque llega incluso a quienes intenten acceder a dicho mecanismo, los cuales pueden quedar en la indefensión, especialmente, ante la publicidad -reducida y selectiva- que el Protocolo autoriza ejecutar respecto de los actos practicados en o por los funcionarios de la Oficina Internacional.  Y no se olvide, tales potestades se ejercen por oficiales extranjeros y en inglés o francés, lo cual constituye otra barrera para la defensa adecuada de los derechos asegurados en nuestro sistema jurídico.


En suma, estima este dictaminante que el Sistema Unico de Registro Internacional de Marcas, creado por el Protocolo, unido a los organismos internacionales, procedimientos y norma sustantivas que establece al efecto, altera la estructura orgánica de los servicios públicos y el ámbito laboral de los particulares que se vinculan con el Derecho Marcario en Chile, lesionando los derechos constitucionales de las personas que intenten registrar una marca en nuestro país o, incluso, en la Oficina Internacional conforme al aludido Protocolo.  A las objeciones expuestas tiene que añadirse la retroactividad de la normativa objetada, de la cual se colige otra serie de implicancias negativas, v. gr., en relación con el dominio.


En el marco de consideraciones expuestas, pasa el dictaminante a concretar los reparos de constitucionalidad, respondiendo para ello las consultas que le fueron planteadas.

II. SISTEMA DE CADUCIDAD QUEBRANTA

DERECHO DE PROPIEDAD Y DOMINIO INDUSTRIAL


Se me consulta, en primer lugar, si el régimen sobre caducidad y cancelación de las marcas, previsto en el Protocolo de Madrid, especialmente por lo dispuesto en sus artículos 6° N° 3°, 9quinquies, vulnera lo dispuesto en el artículo 19° Nos. 24° y 25° de la Constitución, esto es, el derecho de propiedad y la propiedad industrial.

Aunque envuelta en un lenguaje eufemístico, defectuoso en su redacción y en los conceptos aludidos, puede desprenderse que las normas del Protocolo buscan despojar a sus titulares de las facultades esenciales del dominio que tienen sobre las marcas de que son titulares, es decir las de usar, gozar y disponer de ellas, incluso haciéndolas valer, como tales, en litigio y en cualquier otro asunto ejecutado o acto celebrado ante órgano público o con carácter privado, sea a nivel nacional o internacional, todo durante el plazo de vigencia legal del título respectivo.


Dicho despojo o privación se efectúa de modo retroactivo y sin cumplir los requisitos previstos en la Constitución para expropiar, en conformidad a su artículo 19° N° 24° inciso 3° y N° 25° inciso 4°, preceptos que deben coordinarse con lo dispuesto en el decreto ley N° 2.186 de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones.


Por ende, de ser aprobado el Protocolo, lo cual exige cumplir con antelación los trámites de un tratado, pues se trata de materias reservadas a la ley, se pasaría a desconocer el derecho de propiedad ya radicado en el patrimonio de sus titulares y que se manifiesta sobre marcas comerciales pertinentes, con sujeción a la Constitución y a la legislación en vigor.  Y ello porque tal instrumento configura tanto nuevas causales como un procedimiento inédito, ante organismos también recién creados, para obtener la cancelación de las marcas actualmente registradas.  Nada de eso existe hoy en nuestro sistema jurídico, el cual y por el contrario, se funda en la protección del dominio sobre las marcas y se dirige, precisamente, a que tal propiedad goce de un estatuto seguro y legítimo.  Consecuentemente, nuestro sistema jurídico es inconciliable con el régimen que se proyecta implantar.


Tal despojo sobreviene, además, respecto de las marcas que se inscriban en el futuro.  En efecto, la discriminación que genera el Protocolo, en perjuicio de quienes no puedan acceder al sistema que él crea o que, accediendo, no puedan defenderse de todas las impugnaciones de que sean objeto, más aún conforme al régimen de publicidad mínima que establece su artículo 3° N° 5°, significará privar del dominio que los titulares tienen respecto de las marcas, por el solo hecho de crearlas, ya que la norma jurídica, sea un tratado o el Protocolo, sólo reconoce dicho dominio cuando sea originario y no derivativo.


Obviamente, si la Constitución asegura el dominio, en sus diversas especies, y acota o restringe la competencia de la ley para regular su ejercicio, quiere decir que es el mismo Código Político el que prohibe al legislador privar de esas facultades esenciales a los titulares de las marcas comerciales, salvo que se pague la indemnización correlativa y previa la concurrencia de los demás requisitos constitucionalmente exigidos.  Y ello sólo es factible por el legislador, sin que pueda delegar esas atribuciones en organismos internacionales, como una Oficina administrativa o Asamblea normativa y deliberativa constituidas conforma al Protocolo.  Lo cierto es, como ya se observó, que el proyecto examinado altera, retroactivamente, el estatuto del dominio incorporado a las respectivas marcas comerciales y, peor todavía, lo hace en términos sustantivos de una ablación o despojo no resarcido.


Con vigor ha de ser afirmado que no es el legislador, ni por mandato de éste después el órgano administrativo correspondiente -nacional o internacional-, quien ampara, mediante el otorgamiento  de un registro y del titulo pertinente, las marcas comerciales.  Por el contrario, es la propia Carta Fundamental, en virtud de las normas citadas, la que, directamente, asegura el derecho de propiedad sobre ellas, correspondiendo al legislador nada más que -de acuerdo al artículo 19° N° 24° inciso 2°- determinar el modo de adquirir el dominio y las demás facultades que allí se señalan.  Ya ha observado este informante que en lo expuesto se encuentra involucrado el principio de reserva legal, excluyente de la potestad reglamentaria, pero que tal principio se halla delimitado por el texto y contexto de la Constitución, especialmente las restricciones y prohibiciones que aquella impone a la ley en los artículos 1° inciso 4°, 5° inciso 2°, 7° inciso 2° y 19° Nos. 3°, 23°, 24°, 25°, 26°, 61° y 62° inciso 4° N° 2°.

En consecuencia, cuando el legislador establece un procedimiento para inscribir marcas comerciales no está, junto con éstas, concediendo o dispensando discrecionalmente la propiedad sobre la marca.  Antes bien, tal dominio se haya reconocido y de manera inequívoca por la Carta Fundamental, siendo equivocado entender que se está de frente a una especie de gratuidad estatal, magnánima decisión unilateral del jerarca administrativo o de la Oficina Internacional que la inscribe.  La resolución de tales órganos administrativos es declarativa y no constitutiva del dominio marcario el cual consta como tal en el título y en el registro respectivo.


Por lo mismo, si el legislador obra sobre la base que es soberano para registrar o inscribir marcas comerciales, sume en la incertidumbre el derecho aludido agregando una nueva excepción a la libre apropiabilidad  de  bienes, contemplada -con carácter cerrado o taxativo- en el artículo 19° N° 23° inciso 1° de la Constitución.  Secuela de esa doble infracción a la Carta Fundamental será que tal disposición adolezca de nulidad insubsanable e ipso iure por inconstitucionalidad sustancial.


En suma, al dictaminante le asiste la convicción que los artículos analizados del Protocolo pugnan con lo amparado en el artículo 19° N° 24° incisos 1° a 5° de la Carta Fundamental, en coherencia con el numeral 25° incisos 3° y 4° de ella, desde que priva a sus titulares, al margen de la Constitución, de facultades esenciales del dominio, cuales son las de usar, gozar, administrar y  disponer de la propiedad que tienen sobre las marcas comerciales, lo cual hace con efecto retroactivo y sin expropiación debidamente indemnizada, en los términos que exige nuestro Código Político.

III.  NORMA SOBRE NOTIFICACION ES INCONSTITUCIONAL


Se me consulta, en segundo lugar, si se ajusta o no a la Constitución el mecanismo de información previsto en el artículo 3° N° 5° del Protocolo.  Conforme a él basta -para que se notifique el registro de una marca en la Oficina Internacional- que ello se publique en una gaceta de la cual cada oficina nacional recibirá cierto número de ejemplares gratuitos y, también, un número determinado de ejemplares a precio reducido.


En síntesis y de frente a tales características, sostiene el dictaminante que tal notificación es más exactamente una ficción de tal, un supuesto destinado a obviar las exigencias intrínsecas de tal actuación procesal.  Por esa y las demás razones que se explican enseguida, la respuesta, en concepto del informante, es que dicho procedimiento resulta insuficiente y lesivo, sustantivamente, de la Carta Fundamental.  Paso a demostrar ambas aseveraciones.
4. Vulnera Igualdad de Trato y Proceso Justo


El artículo 3° N° 5° del Protocolo infringe este deber del Estado y sus organismos en materia económica, puesto que no existe ni se divisa razón que justifique la estructuración de un sistema, como el que impone el Protocolo, retroactivamente y sin considerar que no todos los titulares de marcas podrán acceder al medio descrito de notificación, con la consecuencial indefensión en que quedarán sus derechos.  La vaga o ambigua redacción del texto es, adicionalmente, insostenible de frente al principio de la seguridad jurídica contemplado en la Constitución.


Repárese que la discriminación o diferencia injusta se configura tanto respecto de quienes no puedan acceder al procedimiento del Protocolo, como en relación con toda persona que forma parte de un Estado con menos recursos que otros.  En contra de estos últimos y sus ciudadanos, los Estados con mayores recursos lograrán acceder a todas las marcas que sean de su interés sin dificultad.  Así, la discriminación se verifica no sólo entre particulares, sino que entre los propios Estados, con la secuela que ello tiene para la sana convivencia internacional.


La igualdad en el trato económico asegurada en el Código Político permite, a quienes sean dueños de marcas comerciales, tanto registrarlas como inscribirlas y hacerlas valer en cualesquiera gestión judicial o extrajudicial, nacional o internacional.  Consecuente con lo anterior, el procedimiento de notificación, emplazamiento, comparecencia, asesoría, defensa y otros requisitos del proceso justo en ligamen con dicho registro debe ser expedito, fácilmente accesible y suficientemente confiable para que todos los interesados tengan certeza acerca de sus derechos.  Lo contrario, sume en la inseguridad y, eventualmente, en la indefensión a los que carecen de recursos y a quienes forman parte de un Estado que no cuente con elementos equivalentes a los que poseen mayores medios de comunicación, información, gestión, acceso, asesoría, defensa, etc.  En la misma línea de razonamiento hállase, en fin, la relevante circunstancia de que el inglés y el francés son los idiomas en que deben desenvolver su actividad los órganos del Protocolo, idioma no usualmente dominado entre nosotros, menos en su vocabulario técnico-científico.


En suma, el informante estima que el mecanismo de publicidad previsto en el artículo 3° N° 5° del Protocolo no sólo lesiona la igualdad ante la ley, sino que quebranta el principio del proceso previo y con racional a la vez que justo procedimiento, previsto en el artículo 19° N° 3° inciso 5° de aquélla.

5. Afecta Esencia de los Derechos


Cuanto se ha explicado y demostrado en las secciones precedentes de este Informe deja de manifiesto que los artículos 6° N° 3°, 9° y 9 quinquies infringen, en su esencia, los derechos e igualdades propugnados en el artículo 19° N° 3°, 24° incisos 1° a 5°, N° 25° incisos 3° y 4°, todos en nexo con el numeral 26° del mismo artículo del Código Político.


Efectivamente, esos artículos del Protocolo afectan la esencia de esos derechos garantizados por la Constitución, en cuanto dejan en la indefensión a quienes son titulares de marcas comerciales, privan de facultades esenciales del dominio y lo hacen retroactivamente sin expropiación indemnizada, perjudicando a los dueños de tales marcas protegidas por el derecho de propiedad industrial.


Además, aclara el dictaminante que cuanto se ha explicado y demostrado en las secciones precedentes de este Memorándum deja de manifiesto que el artículo 3° N° 5° del Protocolo infringe, en su esencia, las igualdades propugnadas en el artículo 19° N° 2° y N° 3°, en nexo con el N° 22° y el numeral 26° del mismo artículo del Código Político, pues afecta la esencia de esos derechos garantizados por la Constitución, en cuanto sume en la indefensión a los titulares de marcas y discrimina arbitrariamente entre quienes puedan acceder al régimen que crea el Protocolo respecto de los que no cuenten con medios para ello.

V.  DELEGACIÓN EN LA ASAMBLEA ES INCONSTITUCIONAL


Por último, se me consulta si los artículos 5° letra e) y 13°, en cuanto delegan facultades legislativas en la Asamblea que crea el Protocolo, vulneran lo dispuesto en el artículo 61° y demás conexos de la Constitución.


Es menester manifestar, desde luego, que en virtud del Protocolo se crea un verdadero servicio público internacional que vendría, en la práctica, a reemplazar a -o, al menos, restringir la competencia de- las entidades nacionales que cumplen cometidos en el registro de marcas.  Los órganos chilenos se transformarán, entonces, en agencias, sucursales u oficinas subsidiarias, de enlace o recepción de la Oficina Internacional.  Materia de ley orgánica constitucional es, no cabe duda, la sustancia del asunto expuesto, pues conlleva una modificación de la estructura y competencia de la Administración del Estado y de los mismos rubros del Código Orgánico de Tribunales. Uno y otro texto legal tiene que ser aprobado con quórum más elevado, sus contenidos no pueden ser materia de DFL y están sujetos al control preventivo por el Tribunal Constitucional.


Empero y como se ha visto ya, ocurre que el Protocolo asume que el legislador delegue parte de sus atribuciones, algunas de ellas directamente vinculadas con el ejercicio de los derechos constitucionales, los cuales serían regulados por la Asamblea y por la Oficina Internacional que en dicho Protocolo se crean.


Lo anterior es, sin duda, sustantivamente inconstitucional, por cuanto la Carta Fundamental prohibe delegar facultades legislativas en dichas materias, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61° inciso 2° del Código Político.


Más grave se toma dicha delegación si, al cabo de diez años de vigencia del Protocolo, éste debe ser revisado y puede ser modificado con la sola voluntad de la Asamblea, sin intervención de los Estados Partes.  Encuéntrase allí, entonces, más que una delegación de facultades legislativas, una verdadera renuncia anticipada al ejercicio de la soberanía, sin posibilidad de que sea recuperado a los actos así ejecutados o acordados sean cuestionados, a menos que el Estado infrinja lo dispuesto en el Protocolo, alternativa obviamente desestimada en el presente dictamen por ser una vía de facto.


En suma, opina el suscrito que los artículos 5° letra e) y 13°, en cuanto delegan facultades legislativas en la Asamblea que crea el Protocolo, vulneran lo dispuesto en el artículo 61° y demás conexos de la Constitución.  Más aún, ello es así si se considera que lo que se contempla en el Protocolo es una renuncia ex ante, hecha en favor de un servicio público internacional no controlado por el Estado de Chile ni tampoco responsable ante sus instituciones ni los órganos de éstas.

V.
SE ALTERA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y PODER JUDICIAL


Finalmente, añade el informante que es importante destacar que el Protocolo altera la estructura y atribuciones de la Administración del Estado y del Poder Judicial.


Lo primero sucede al crear un servicio público internacional, con lo cual el Departamento chileno respectivo, si bien no desaparece, pasa a servir papeles de sucursal, agencia subsidiaria o de oficina con rol de recepción, a través del cual presentar y tramitar las solicitudes a ser incorporadas en el registro internacional.  Y lo segundo al configurar procedimientos de reclamación propios del Protocolo, con órganos llamados a resolverlas en carácter de tribunales o, en todo caso, de entes que ejercen jurisdicción.


Ambas enmiendas no llevan, necesariamente, a derogar normas legales y reglamentarias que rigen a las instituciones actualmente vigentes en Chile, como son el Departamento de Propiedad Industrial y el Tribunal Arbitral.  Sin embargo, su importancia se vería seriamente disminuida y desnaturalizada por las nuevas entidades a nivel internacional.  Ello es lamentable cuando se repara en lo injustificado de una medida como esa, de cara a la centenaria trayectoria de servicio público eficiente, por todos reconocida, que tiene aquel Departamento.


Es preciso, entonces, destacar que ambos grupos de normas del Protocolo, esto es, las que modifican la estructura y organización básica de la Administración, al crear un servicio público internacional, y la que enmienda la organización y atribuciones del Poder Judicial, deben ser aprobadas con quórum orgánico constitucional; eliminadas de ella toda disposición regulatoria del ejercicio de derechos fundamentales y cualquiera posibilidad de dictar DFL.; en fin, recordar que deben ser sometidas al control obligatorio y preventivo de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 38° inciso 1°, 74° y 82° N° 1° de la Constitución.

CONCLUSIONES


Fundado en las consideraciones expuestas, estima el dictaminante que los artículos 6° N° 3° y 9°, este último en nexo con el artículo 9quinquies del Protocolo de Madrid, adolecen de inconstitucionalidad sustantiva por cuanto infringen los derechos de propiedad y de propiedad industrial de las personas que son titulares de marcas comerciales, discriminándolas, dejándolas en la indefensión o sumiéndoles en la incertidumbre jurídica cuando no puedan acceder al sistema contenido en el Protocolo o sean miembros de un Estado que no cuente con los recursos necesarios para operar, eficazmente, en dicho sistema.


Asimismo, el artículo 3° N° 5° afecta en su esencia el derecho a la igualdad ante la ley y de trato, dejando en la indefensión a los titulares de marcas comerciales por el insuficiente mecanismo de publicidad, incluida la notificación que allí se contempla, la cual es más una ficción de tal, carente de los elementos esenciales del emplazamiento, la comparecencia, la asesoría y la defensa jurídica.


En fin, lo dispuesto en los artículos 5° letra e) y 13°, en cuanto tales normas delegan facultades legislativas en la Asamblea que crea el Protocolo, quebranta lo dispuesto en el artículo 61° y demás conexos de la Constitución.


Debe observarse, además, que el Protocolo contiene normas propias de la legislación orgánica constitucional, circunstancia que exige cumplir todos los requisitos que el Código Político contempla al efecto.


Finalmente, el sistema jurídico vigente franquea diversos cursos de acción para impugnar la normativa examinada, preventivamente mientras se aprueba por el Congreso, y ex post si llega a ratificarse.  Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de que las normas relativas a la creación de un servicio público internacional para el registro de marcas, así como la alteración del Poder Judicial sean, obligatoriamente, revisados por el Tribunal Constitucional dado su rango orgánico constitucional, quedando siempre abierta la posibilidad de formular un requerimiento a esa misma Magistratura durante la tramitación parlamentaria correspondiente.

Santiago, 25 de Septiembre de 1997

JOSE LUIS CEA EGAÑA

XIV Congreso ASIPI

Buenos Aires – Argentina

Octubre del 2000

EL PCT Y SU APLICACIÓN A LOS PAÍSES DE AMÉRICA

Sergio Amenábar Villaseca


CHILE

EL PCT Y SU APLICACIÓN A LOS PAÍSES DE AMÉRICA

1.
INTRODUCCIÓN.-

Quiero agradecer al Comité Organizador de este Congreso; al Comité de Patentes de ASIPI y a todas las autoridades de la Asociación por darme la oportunidad de exponer en este evento.

Aunque el tema es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, nos referiremos únicamente a sus efectos en los países menos desarrollados, englobando en dicha expresión a los países subdesarrollados y a los países en vías de desarrollo y, específicamente, a los de América Latina.  Esto ultimo, ya que la realidad concreta de los países de nuestro sub-continente es completamente diferente a la de los Estados Unidos de Norteamérica y no queremos caer en el mismo error en que incurre comúnmente, salvo excepciones más formales que reales, la política internacional sobre Propiedad Industrial, que trata a todos los países uniformemente, a pesar de las inmensas diferencias objetivas existentes entre ellos.

En materia de patentes de invención, las diferencias antes aludidas quedan en evidencia de las estadísticas elaboradas en base a los datos proporcionados por las Oficinas Trilaterales, es decir de las Oficinas de Patentes de Estados Unidos; la Europea y la del Japón que indican que, en promedio, el 95,8% de tales derechos que se solicitan en dichos bloques, que marcan el grueso de la economía mundial, se originan, precisamente, en las naciones que los conforman procediendo, en cambio, sólo el 4,2% del resto del mundo, todo lo cual se demuestra en los gráficos que a continuación se insertan.
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A la generalización interesada y al afán de normar uniformemente realidades tan distintas, resulta plenamente aplicable lo que dijera el Papa Juan Pablo II el año 1987 con ocasión de la encíclica “Solicitudo Rei Socialis”, escrita con el propósito de trazar las líneas maestras respecto del “desarrollo de los pueblos, bien lejos todavía de haberse alcanzado”.  Señala el Pontífice en dicho documento que “el verdadero desarrollo humano, no puede consistir en una mera acumulación de riquezas o en la mayor disponibilidad de bienes y servicios, si esto se obtiene a costa del subdesarrollo de muchos, y sin la debida consideración social, cultural y espiritual del ser humano”.

En una afirmación que constituye una advertencia, agrega que es una manifestación del imperialismo moderno el que “bajo ciertas decisiones aparentemente inspiradas solamente por la economía o la política, se ocultan verdaderas formas de idolatría: dinero, ideología, clase social y tecnología”. 

Me siento plenamente interpretado por las palabras de quien me he atrevido a citar, pues evidencian la necesidad de luchar en contra de mitos o medias verdades, que las naciones o comunidades que han acumulado bienes en exceso, utilizan para mantener o aumentar su posición privilegiada, manipulando las regulaciones internacionales e instrumentalizando los organismos que las preparan o administran, todo ello aprovechando, particularmente en el campo de la propiedad intelectual, el desconocimiento de la materia por las autoridades de las naciones afectadas.  Esta ignorancia es dramática respecto de los medios de desarrollo tecnológico materia que, pese a la abundancia de frases rimbombantes, las autoridades de nuestros países desconocen, constituyéndose por ello en víctimas de sofismas que sustentan una idolatría dorada y las llevan a aceptar como cierto y universal, lo que es muy discutible o simplemente se aleja de la realidad. 

2.
CÓMO SE PROMUEVE EL TRATADO DE COOPERACIÓN EN

  MATERIA DE PATENTES.-

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes se promueve señalando que como consecuencia de éste se producen los siguientes hechos, que se describen como ventajosos:

2.1. Que la prioridad de que goza el solicitante –doce meses-, de acuerdo al Convenio de París, se amplía en ocho o dieciocho meses más, es decir, a veinte y treinta meses.  Cabe hacer notar, que de aceptarse la propuesta de establecer el certificado internacional de patentabilidad, próximo paso dentro de la línea del PCT, el plazo de treinta meses se ampliaría a cuarenta y ocho meses;

2.2. Que el trabajo de búsqueda y examen de las oficinas nacionales se ve virtualmente reducido o prácticamente eliminado, por cuanto las búsquedas y, en su caso, el examen de patentabilidad, es realizado por las Administraciones encargadas de la búsqueda y el examen internacional;

2.3. Que como la solicitud internacional se publica junto con la búsqueda internacional, cualquier interesado puede formarse una idea de la patentabilidad de la solicitud; y

2.4. Que al simplificarse los trámites, se abaratan los costos de la obtención de patentes y que así los titulares pueden proteger sus inventos en un gran número de países.

3.
CRÍTICA A LA PROMOCIÓN DEL TRATADO.-

No podemos decir que el fondo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes sea en sí mismo bueno o malo, no obstante poder constatar que, en cualquier caso, su complejidad lo hace extremadamente engorroso.

Lo que encontramos altamente criticable, desde el punto de vista del equilibrio de los Derechos de Propiedad Industrial entre los diferentes grupos de naciones, es decir, de los países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados, es que se le promueva como un instrumento que es conveniente para toda esta variedad de países, en circunstancias que él es claramente ventajoso solo para los primeros, siendo claramente perjudicial para los otros, al servir de instrumento para expandir la brecha existente entre unos y otros. 

Esto se explica claramente en las estadísticas de las Oficinas de la Trilateral, expresadas en los siguientes gráficos, que demuestran que a medida que pasa el tiempo y que se consolida el sistema PCT disminuye alarmantemente  la cantidad de solicitudes presentadas por los nacionales 

o residentes del resto de los países, entre los que se encuentran los nuestros.
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Esta evidente inconveniencia del PCT respecto de los países menos desarrollados, es reconocida en conversaciones y documentos “off the record” cuyo origen se encuentra, incluso, en nacionales de países miembros del tratado. Pero hoy en día, en el ámbito universal, está de moda abogar por el PCT, lo que demuestra lo muy costoso que puede ser el seguir las usanzas y lo fatal de la timidez de ir contra la corriente que ha llevado  a sectores de países a los que nada conviene el tratado en cuestión, a abogar por su adopción. 

4.
MITOS ESPECÍFICOS UTILIZADOS EN LA PROMOCIÓN DEL


PCT, RESPECTO A LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS.-

A continuación nos referiremos a los mitos con que se promueve el Tratado por los interesados y sus voceros, por las empresas interesadas y por los organismos internacionales, 

Ellos son los siguientes: 

4.1 La existencia de un mayor número de patentes es conveniente para los países en vías de desarrollo.-
Se parte de la base, que refutaremos, que el PCT atrae un mayor número de solicitudes de patentes y que siendo ellas siempre un instrumento de desarrollo, la obtención de un mayor número de privilegios en nuestros países significaría necesariamente una mejoría económica.

Lo anterior se desmiente recordando que la regla general es que el conocimiento debe ser compartido sin restricciones por toda la humanidad y que las patentes, como excepción al principio anterior, sólo se constituyen en elementos de desarrollo cuando el privilegio constituye un aporte efectivo a la economía del país que las otorga. 

Corolario de lo precedente es que las naciones, por regla general, progresan en cuanto mayor sea la libertad de industria, comercio y trabajo, siendo la concesión de derechos exclusivos, una especialísima excepción a este principio general.

Lo que debe promoverse es, en consecuencia, el desarrollo de las referidas libertades, correspondiendo a quienes invocan derechos excepcionales hacer  valer y constituir los privilegios exclusivos, pagando los costos e incurriendo en los gastos correspondientes, otorgando así  una garantía de que el interés en obtenerlos es consistente con el fin para los cuáles el Estado los ha constituido y no para pretender obtener una posición ilícitamente dominante y peyorativamente monopólica. 

El PCT, por el contrario favorece, por sobre la libertad de trabajo, de industria y de comercio de los nacionales, el que los extranjeros constituyan  privilegios restrictivos de la actividad general y, según veremos más adelante, con un claro peligro de que esta herramienta pueda ser usada únicamente para consolidar una posición dominante y monopólica y no para el objeto específico que justifica su obtención.

La adhesión de los países subdesarrollados o en vías del desarrollo al PCT significa otorgar a los extranjeros, por la bonificación que a ellos se concede, un trato superior que el otorgado a los nacionales, cosa que nadie con conceptos éticos y políticos claros, debiera siquiera sugerir.

4.2 El PCT favorece a los países en vías de desarrollo, puesto que les permite exportar a un costo más bajo su tecnología patentada.-
Para sustentar el PCT, se intenta hacer creer que éste tiene algunos visos de conmutabilidad o de reciprocidad para nuestros países e, incluso, que pretendería bonificarlos otorgando la posibilidad de que sus inventores pudieran proteger sus invenciones en el exterior a un costo mucho más bajo.  El sólo sostener este argumento, significa jugar con el desconocimiento que existe sobre la materia entre los países afectados, sosteniendo que no exportan tecnología patentada por el costo que ello significaría.  Lo equivocado de este argumento, se advierte del examen de las estadísticas, tanto internas como externas.

Es evidente que un índice fundamental para medir la posibilidad de exportar patentes es su protección en los países de origen.  Pues bien, el porcentaje de solicitudes de patentes de titulares locales que se piden en las naciones latinoamericanas no excede del 6 % del total de las patentes que en cada uno de ellos se solicitan.  De diferentes índices, referidos todos al año 1998, estimamos que el número de solicitudes de patentes que nuestros países exportan no supera el 0,51% del total de las solicitudes de titulares locales, lo que equivale a un 0,0306% del total de las patentes que se piden en cada cual.

Suponiendo que el PCT aumentara en un 100% el número de solicitudes que nuestros países exportaran, lo que de acuerdo a los antecedentes que manejamos dudamos, dicho instrumento permitiría se exportara en cada país, en total, un 1,02% de las solicitudes de titulares locales, es decir, en promedio, 0,0612% del total de las patentes que se solicitan en cada una de nuestras naciones.  Esto significaría que para apoyar la exportación de un número insignificante de patentes nacionales, estaríamos subvencionando la obtención en nuestras naciones del 94% de solicitudes de patentes que provienen de las naciones desarrolladas y super desarrolladas, lo que desde todo punto de vista resulta inconveniente, absolutamente injusto y contrario a nuestro desarrollo tecnológico.

Si estudiamos el efecto que esto produciría en ciertos, países altamente demostrativos, como lo son los casos de Argentina, Chile y Colombia, llegamos a comprobar que cualquier medio para sustentar la exportación de patentes nacionales resultaría más cierto, efectivo y conveniente que el PCT.

En el cuadro que insertamos más adelante, se grafica la situación caricaturesca que significaría en los países de América Latina antes referidos la adopción del PCT y que es demostrativo de la situación de todo el sub-continente.

En efecto, de acuerdo a nuestras estimaciones, Colombia exporta 0,38 solicitudes de patentes por año; Chile, 1,09 solicitudes de patentes por año; y Argentina, 4,39 solicitudes de patentes por año.  Por lo tanto, nada justifica que estos países adopten el PCT para, en el mejor de los casos, exportar el doble de solicitudes de patentes, otorgando como contrapartida todas las ventajas que el tratado implica para los países ricos.

Frente a las cifras que estimamos, el hablar de derechos y obligaciones compartidas o proporcionales resulta pura y simplemente un absurdo.


[image: image4.wmf]Colombia

Chile

Argentina

1736

2717

6320

74

215

861

0.74

2.15

8.61

0.37

1.08

4.31

0.00

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

Solicitudes de Patentes de Invención Totales versus Residentes en Países 

No Miembros del PCT, Año 1998

Proyección Solicitudes de Patentes Actualmente Exportadas

Proyección si PCT aumentara 100% Solicitudes Exportadas

Solicitudes de Patentes por Residentes

Total

Fuentes: Estadística OMPI 1998, Departamento de Propiedad Industrial de Chile; Estimaciones Propias sobre Proyecciones de Exportación de 

Solicitudes de Patentes


Lo único que cabe hacer al tenor de esta realidad, es llamar a los que equivocadamente piensan que el tratado en cuestión sería favorable para nuestros países, a meditar profundamente sobre el tema y a reevaluarlo, ante lo dramático de una situación que todavía puede racionalmente revertirse. 

4.3 El PCT aumentará automáticamente el número de patentes efectivamente pedidas en los países que lo suscriban.-

Como dijéramos en el punto 4.1, este argumento en favor del PCT se suele aceptar sin mayor análisis por algunos agentes de los sectores público y privado de nuestras naciones. En primer término, desde el punto de vista del desarrollo económico, tal argumento no debiera en ningún caso ser ponderado por quienes deben velar por el crecimiento económico global del país, puesto que en ningún caso el número de patentes concedidas es un índice de desarrollo económico presente o futuro, ya que si ellas no se explotan de alguna forma en el país, no generan ventajas económicas reales e, incluso, se pueden considerar como barreras al progreso económico, al impedir que los nacionales o extranjeros no titulares del privilegio puedan explotarlo localmente. 

Por otra parte, no es real que el PCT genere un mayor número de solicitudes de privilegios en los países de menor desarrollo.  El efecto principal del referido tratado es una ficción, por la cual una solicitud presentada en un país determinado se considera presentada también en otros países que son designados para proteger el objeto de dicha solicitud.

Pues bien, de acuerdo a la tabla de Tasas del PCT, resulta gratuito designar cualquier número en exceso de 11 naciones en una solicitud de este tipo.  Sin embargo, como veremos más adelante, tal gratuidad no es tal para los países designados, ya que el solicitante, después del proceso de búsqueda o examen internacional, es libre para continuar o no, a su arbitrio, la tramitación de la solicitud internacional de patente en el plano nacional.

Además, y esto es gravísimo, los países designados se ven obligados a ampliar, en perjuicio de las inversiones y de las investigaciones locales y extranjeras residentes, el plazo de prioridad de que goza el solicitante de la patente, aún cuando puede que ella no sea nunca pedida efectivamente en el plano local en muchos de esos países.

Es evidente, entonces, que para gozar de la ampliación del plazo de prioridad, conviene designar el mayor número de países en exceso de los 11 que tienen costo.  Pero, al momento de medir los mayores gastos que significa la entrada real en la fase nacional, las solicitudes internacionales sólo se concretarán en las naciones para las cuáles el titular tiene más interés y no en el resto.
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Esto se demuestra claramente en los cuadros estadísticos, de donde aparece que países miembros del PCT como Brasil y México, a pesar de ser los mercados más importantes de América Latina, sólo ingresan a la fase nacional apenas el 16% en el primer país y el 11% en el otro, de las solicitudes internacionales en que resultaron en un comienzo designados.

La realidad prueba, entonces, que el número de solicitudes efectivas de patentes en América Latina, para nada depende de pertenencia o no al PCT, sino que de otros factores, como lo son la economía del país de destino, el equilibrio de sus instituciones y su estabilidad. 

Acredita lo precedentemente expuesto, el comportamiento que observamos en tres países de América Latina, en relación a las solicitudes de patentes que se presentaron entre 1991-1998, que demuestra que en países no miembros del PCT, como lo son Chile y Argentina, las solicitudes de patente efectivamente presentadas en las Oficinas Nacionales aumentaron en el período en un promedio superior al 284%, en contra de sólo un promedio de un 187% en que efectivamente aumentaron para el mismo período, las solicitudes totales en Brasil y México.
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4.4 El PCT es ventajoso al ampliar los plazos de prioridad.-

Como lo hemos visto anteriormente, el PCT amplía de hecho el plazo de prioridad, permitiendo solicitar efectivamente la patente en el país designado veinte o treinta meses después de su presentación en el país de origen.

Según los promotores del tratado, ello es favorable.  De nuevo nos encontramos frente a una situación creada para un mundo irreal de países iguales, que no existe.

El ampliar el plazo de prioridad es claramente conveniente para quienes pretenden concentrar el dominio universal de las tecnologías de punta y netamente inconveniente para quienes desean aprovechar a la brevedad posible las tecnologías disponibles, ya sea para los efectos de fomentar en ese campo las inversiones nacionales o atraer inversiones extranjeras.

Pues bien, quienes requieren de inversión para desarrollar las tecnologías que quedan libres son generalmente los países que no tienen privilegios nacionales que exportar.  De ahí que en dichos países, y con los medios actuales de comunicación, parezca incluso excesivo el plazo actual de prioridad de 12 meses.

Quien sostenga que esto favorece a nuestros países, necesitados del empleo real de tecnología y de inversiones concretas, a nuestro juicio no ha entendido para nada el resultado perverso que para ellos acarrea el PCT, ni ha comprendido tampoco que dentro del actual esquema económico mundial, se valoriza el acumular bienes que no se utilizarán, en cuanto permite a los grandes países y a las grandes compañías cuotas inmensas de poder, a costas de otros. 

Al respecto, no deja de llamar la atención que grandes potencias que, en el plano interno, estiman como un acto monopólico la acumulación de propiedad de patentes que no se utilizarán, en el ámbito internacional, donde detentan ventajas, promuevan un sistema que tiende precisamente a excluir la competencia por vía del subsidio de solicitudes de patentes de papel.

Así como la acumulación aún irracional de riquezas es un signo de los tiempos, lo expuesto demuestra también el doble estándar para medir situaciones similares. 

5.
FRANCAS DESVENTAJAS.-
A los mitos con que se vende el PCT hay que agregar las desventajas que conlleva el sistema mismo del tratado para los países de Latinoamérica, a saber: 

5.1 Afecta la cultura nacional sobre Propiedad Industrial.-
En los países que no son exportadores de patentes, y en los que el sistema tradicional juega un importante papel educativo esta cultura se adquiere, entre otros, por la preparación y el ejercicio de personas para que realicen la búsqueda y, especialmente, el examen de patentes.  Frustra el PCT, en este sentido, por una parte, el derecho de nuestras naciones a ejercer plenamente su soberanía en una materia que afecta su desarrollo económico y, por la otra, perjudica la preparación de profesionales de los sectores público y privado para ejercer a futuro la exportación de los derechos en cuestión. 

Si en los países en desarrollo se concretara y se cumpliera cabalmente el objetivo final que la propia OMPI señala en sus documentos, que es eliminar prácticamente el trabajo local de búsqueda o examen de patentes, se descapacitaría actual y potencialmente al sector público y al sector privado nacional, al dejarlos al margen de las operaciones básicas para determinar la patentabilidad de los inventos. Hay una verdadera contradicción en este sentido, puesto que de un lado se señala que los países en vías de desarrollo deben fortalecer sus sistemas de Propiedad Industrial (Trips), precisamente para ser capaces de asimilar la transferencia de tecnología y, por otra parte, pretende privárseles de los instrumentos indispensables para tal fin.

Dentro de este capitulo no podemos callar el hecho que, además de afectarse la cultura sobre Propiedad Industrial, se causa daño a la cultura general de países iberoamericanos, al no comprenderse como idioma de trabajo del PCT el español, a pesar de su indiscutible importancia y potencial crecimiento. 

5.2 Autoritarismo, monopolio y neocolonialismo.-
A nuestro juicio, el sistema internacional de Propiedad Industrial es una manifestación de una forma de neocolonialismo, en el que las naciones desarrolladas y las empresas que ellos cobijan buscan sacar la mayor ventaja al menor precio, a costa de disminuir el protagonismo de terceros en el quehacer de la Propiedad Industrial, juntando la administración con la propiedad, produciendo de esta manera, una posición dominante incontrarrestable.

En el campo sustantivo, los acuerdos ADPIC, han reducido drásticamente las obligaciones de los titulares de patentes. Si a ello se agrega la facultad extra de bloquear las investigaciones y las inversiones de terceros por designar países en una solicitud de patente, se llega a la conclusión necesaria de que lo que se busca no es la transferencia de tecnología ni el desarrollo industrial de nuestras naciones, sino que simplemente sostener y ampliar una supremacía existente.

También existen en el PCT, aspectos monopólicos que van más allá de la propiedad intelectual y que imposibilitan a los profesionales de los países menos desarrollados competir en la presentación de las solicitudes internacionales.  En efecto, tales solicitudes deben presentarse necesariamente en el país de nacionalidad o domicilio del solicitante.  Dado que más del 95% de los inventos provienen de nacionales o residentes de los países del norte, resulta que tales naciones en conjunto, son las que manejan sin contrapeso los aspectos públicos y privados de la tramitación en fase internacional de las solicitudes PCT, dejando así fuera de servicio a los organismos públicos y profesionales especializados de los restantes países. 

Para demostrar que todo el sistema va dirigido a restar preponderancia al sector público de nuestros países, hay que mirar los tratados y aspiraciones en conjunto y es evidente que tanto las grandes potencias como las grandes compañías miran el certificado internacional de patentabilidad o la patente mundial como el próximo paso en el sistema internacional de administración de patentes.

Pues bien, la patente mundial, por razones obvias, deja fuera al sector público de las naciones menos favorecidas, haciéndolo también el del certificado internacional de patentabilidad, que sugiere que los países pequeños puedan delegar en la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, el otorgar las patentes.  Se nos podrá decir que esto es facultativo, pero sabido es que cuando se conceden “facultades” a los grandes, ello equivale prácticamente a establecer obligaciones a los pequeños, vía la presión que ejercen los poderosos. 

La actividad del sector privado se ve resentida siempre que se sustraen facultades a las oficinas nacionales.  A ello hay que añadir el propósito reiterado de ciertos instrumentos de prescindir de las funciones de los profesionales de los países en desarrollo.  Ello se comprueba no solamente en el PCT sino que en otros acuerdos internacionales, como son los que componen el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y el Tratado de Derecho de Patentes (PLT), recientemente modificado para impedir a las leyes locales exigir el concurso de especialistas nacionales para una serie de funciones.

Al igual que estimamos un deber patriótico, ético y cultural proteger las funciones soberanas de nuestros organismos públicos, desde aquí invitamos a nuestra Asociación para que, en defensa de los mismos valores, así como del derecho al ejercicio de toda actividad lícita por los particulares, llame a los gobiernos de los países latinoamericanos a no suscribir o ratificar estos instrumentos en su actual texto.

El PCT por otra parte, es una manifestación evidente de neocolonialismo, entendiendo como tal, el sometimiento sustantivo de los países más débiles por los más poderosos, aunque formalmente ellos parezcan reconocer la independencia de éstos.  

Así, el PCT se gestó, redactó y preparó para ser impuesto a los países más débiles, como un elemento de dominación tecnológica, en reuniones de los países desarrollados, que lo oficializaron posteriormente por la instrumentalización de los organismos internacionales.  Este se ha ido extendiendo por presión política, moral y económica a los países menos desarrollados.

El PCT, constituye por su concepción misma la consagración de la ley del más fuerte.  En efecto, desde la adopción por todos los países de un Derecho de Propiedad Industrial y del principio de trato nacional, cualquiera puede constituir en país extranjero derechos sobre patentes, sin que para ello sea necesario el apoyo financiero y la intervención de órganos foráneos u organismos internacionales.  Sin embargo, el PCT pretende sustituir el quehacer nacional por la acción de oficinas extranjeras o entes internacionales, lo que vulnera la institucionalidad fundamental de los países menos desarrollados, que quedan fuera de juego. 

5.3 Violación del principio ético de solidaridad.-
Este es un principio ético fundamental de claras connotaciones políticas. Nacional e internacionalmente, dice relación con la distribución de la riqueza y el bien común de la humanidad.  Es absolutamente contrario a este principio que quienes menos poseen subsidien a quienes más poseen, para que estos últimos aumenten su riqueza.

Por el contrario, el principio de la solidaridad indica que los que más poseen deben otorgar facilidades a los menos favorecidos para que obtengan determinados bienes.

El PCT, en contravención a tal principio, pretende que los menos poderosos en el campo de la tecnología patentable subsidien a quienes son abrumadoramente más ricos en tal campo en términos de tiempo, de investigación nacional, de la industria local, de la cultura, y del actuar de los organismos privados y públicos, para que extiendan este tipo de bienes.

Expresado en números, significa que unos pocos que poseen alrededor del 96% de las solicitudes de patentes y que desean ampliar el derecho de exclusividad que ellas les otorgan, puedan hacerlo al más bajo costo posible y a expensas del resto, que va viendo claramente constreñida la obtención para sí esta clase de derechos.  Así, aumenta la dependencia tecnológica del mundo subdesarrollado, a expensas de él mismo. 

5.4 Atentado en contra de la soberanía y la institucionalidad.-
Tratados como el PCT significan un atentado flagrante a la soberanía nacional de los países que de ellos nada obtienen.

Algunos creen que el principio de la soberanía nacional es un principio fuera de vigencia, lo que obviamente constituye una equivocación.  En efecto, el principio de la soberanía permite y exige a cada una de las naciones respetar los derechos de las otras y tratarse mutuamente como entes jurídicamente independientes.

Sostener que el principio de la soberanía nacional ha desaparecido es propugnar que existen naciones que pueden ser ignoradas en sus aspiraciones económicas, políticas o jurídicas, lo que estamos claro es inaceptable.

Es dable para las naciones convenir tratados que impliquen beneficios mutuos para quienes los suscriben.  Sin embargo, es absolutamente atentatorio a la independencia de los países, el inducirlos a renunciar a facultades de sus servicios públicos u organismos gubernamentales, sin que tal renuncia importe un beneficio equivalente al derecho a que se renuncia.

Cuando ciertos países renuncian a una cuota de soberanía unilateralmente en el exclusivo favor de otras partes contratantes, como ocurre en el PCT, existe un claro atentado en contra de la integridad del Estado renunciante y su independencia, más aún cuando el instrumento en cuestión es el resultado de presiones de los favorecidos en contra de los menos favorecidos.

Según hemos visto, la renuncia de poderes soberanos que hacen los países subdesarrollados con ocasión del instrumento que se analiza, favorece sólo a la otra parte del Tratado, es decir, a los países desarrollados, dándose en este caso una clara situación de renuncia indebida a facultades soberanas.

Al entregarse parte importante de la tramitación de la solicitud de patente internacional a la Oficina Receptora y a la Oficina Internacional, amén de las Oficinas de Búsqueda y Examen, se está entregando sin título, jurisdicción a foráneos, lo que además, es contrario a la institucionalidad de países que, por disposición constitucional, como Chile, prohíben delegar en entes extraños funciones que son propias de los servicios públicos nacionales. 

6.
PERJUICIO A LOS TITULARES DE DERECHOS DE PATENTE.-

El respeto efectivo de los derechos conferidos en un país determinado a una institución jurídica cualquiera, depende de que esa institución forme parte de la cultura de la comunidad, ya que de lo contrario son superestructuras jurídicas sin apoyo nacional alguno, destinadas en definitiva a desaparecer.

La cultura que un país desarrolla sobre ciertos derechos depende directamente de la vivencia que se tenga de esos derechos y que está dada por la participación de los sectores pertinentes de la sociedad en la constitución, efectos y manejo de los mismos.  Si esto es verdadero, incluso para instituciones de derecho natural, es mucho más cierto para los derechos de patente, que son creaciones artificiales y que constituyen una de varias alternativas válidas.

En los países en vías de desarrollo, el respeto aún muy insuficiente que se ha logrado del derecho de patentes resulta de la acción local de los actores del sector público y privado, acción que el PCT disminuiría notablemente en América Latina.

De esta manera, una institución todavía no convenientemente afianzada, por una inserción incompleta en la de la sociedad, volvería en la práctica a fojas cero.  Ello implica una verdadera contradicción, ya que siempre los organismos nacionales e internacionales relacionados con la propiedad industrial han predicado que hay que extender el conocimiento y la acción relacionada con el derecho y la función de las patentes a un mayor número de personas.

La situación a que nos referimos es tremendamente adversa a los titulares, cuando se trata de hacer valer efectivamente las patentes frente a infracciones.

En efecto, para poder oponer judicialmente los derechos de patente a terceros se necesita de abogados especializados; de jueces que hayan oído siquiera hablar de la materia, auxiliados por peritos, que no sólo deben conocer del aspecto técnico del privilegio, sino que también de una noción clara de lo que éste significa tanto en el plano económico como en el plano jurídico.

En países en que las controversias judiciales por utilización o infracción de patentes no son comunes, los abogados y peritos especializados en la materia se han ido formando en los trámites de constitución del derecho. Asimismo, la judicatura ha comenzado a conocer, aún insuficientemente, de los privilegios de propiedad industrial, por intermedio de peritos y abogados especializados.

Pues bien, el adherir en esta etapa del desarrollo al PCT y tratados de similar especie, que apuntan a futuro a una línea muy clara de centralización, donde se prescinde nacionalmente, al menos en forma parcial, de los referidos actores, significa propinar un golpe a la protección efectiva de las patentes en dichas naciones.

Los titulares de derechos de propiedad intelectual los protegen para que se respeten, lo que exige la acción de abogados, peritos, jueces y otros actores locales.

Si con el fin de ahorrar costos, dichos titulares sacrifican a tales actores, se verán en la imposibilidad de encontrar a quienes los hagan valer, pues ellos ante lo incierto del presente y lo negativo del futuro que se trata de imponer habrán desplazado su labor a tareas que sí exijan su participación habitual, las que no estarán precisamente relacionadas con el derecho de patentes.
7. PERJUICIO AL AVANCE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO.-

Dado el escaso número de inventos locales, lo antes expuesto significaría para los países de nuestro sub-continente sacrificar el obtener provecho de sus instituciones de propiedad intelectual.

El tratado materia de este trabajo pretende convertir las oficinas nacionales de los  países subdesarrollados y en desarrollo, en órganos que no realicen búsquedas o exámenes o que los realicen en la forma más superficial posible.  Su labor, de esta manera, se vería deteriorada cualitativamente.

Después de que Trips ha disminuido las obligaciones de los titulares de patentes y habiéndose constatado que el número de patentes de origen nacional en los países en desarrollo es ínfimo, encontramos difícil justificar el transformar progresivamente las oficinas locales en simples receptáculos de derechos exclusivos de las empresas transnacionales, multiplicándolos “al por mayor” en perjuicio de la libertad de industria y comercio.

8.
LA ACCIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES.-

Después de haber analizado el verdadero contrasentido que significa el PCT para las aspiraciones de los países en desarrollo en general y, en particular, de los países de América Latina; de constatar que éste promueve la propiedad industrial no como herramienta de desarrollo sino que como una subvención otorgada por los países más débiles a los países fuertes para que monopolicen, sin contraprestaciones, las tecnologías de punta y se asignen monopólicamente mercados; todo lo que a la larga desprestigia la propiedad industrial como herramienta verdadera de desarrollo y de transferencia de tecnología, no cabe otra cosa que preguntarse qué papel están jugando en esta materia los organismos internacionales y, en particular, la Organización  Mundial de la Propiedad Intelectual.

Esta pregunta surge del solo examen de las estadísticas, que indica una clara tendencia a la concentración del poder en materia de tecnología patentada y de la lectura de los principios mismos de las Naciones Unidas, de la cual la OMPI es un organismo especializado.

La interrogante nace también de la opción preferencial que ética y políticamente debieran tener los organismos internacionales por los países menos favorecidos, que son los que con mayor urgencia necesitan de su  cooperación.

El cuestionamiento surge, asimismo, de la historia de las  Naciones Unidas y del papel que la OMPI y sus antecesores, jugaron para que la propiedad intelectual cumpliera realmente su papel y no se transformara en un instrumento de abusos monopólicos, de concentración de la riqueza y de la ampliación del abismo existente entre los países pobres y los países ricos, situaciones todas que, según hemos visto, favorece el PCT y su proyección, en cuanto dicho Tratado se aplique a las naciones menos desarrolladas.

ASIPI ante esta disyuntiva y consciente de que su superación pasa por el contacto de los organismos de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo con otras partes en el sistema, se ha acercado a OMPI, en un plano de lealtad y amistad.  Ha ejercido crítica transparente, con el fin de comprender lo que está sucediendo dentro de dicha institución y lograr el mayor diálogo con sus funcionarios, apoya su labor en los campos en que la estima positiva y fundamenta debidamente sus reparos de tal manera de contrapesar, aunque sea en parte, los intentos de instrumentalización de que trata de ser objeto, y la contradicción que existe entre los beneficios económicos que le reportan la universalización de los tratados, por una parte y la protección efectiva de la Propiedad Industrial, por la otra.

Sabemos que este diálogo amistoso, pero controversial tiene que rendir frutos y, a nombre de nuestra Asociación, agradecemos la acogida que hemos recibido, en lo que comienza a constituir un análisis de nuestras posiciones, labor en la que se ha comprometido su actual Director General, y los funcionarios de los departamentos que se relacionan con nuestro actuar.

9.
CONCLUSIONES Y EVENTUALES SOLUCIONES.-

9.1 Para nosotros resulta claro de las cifras que hemos expuesto y de los argumentos que hemos esgrimido que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, como instrumento de vocación universal, es claramente inconveniente para los países menos desarrollados.  Es por eso que creemos que debe adoptarse para estos países un régimen intermedio, hasta que ellos adquieran una situación en relativo equilibrio respecto de las grandes potencias, que pueda permitirles entrar al Tratado en términos equitativos, conmutativos y justos.

Consideramos, en consecuencia, necesario que estos países vayan incrementando un sistema que, solucionando los problemas que presenta actualmente la constitución de derechos de patentes, resulte acorde con nuestra realidad; otorgue sentido a la protección de estos derechos y progresivamente vaya permitiendo una mayor participación internacional, sin causar perjuicio al desarrollo de la investigación y de la industria nacional.

9.2 Pensamos que en esta etapa deben adoptarse políticas nacionales que implementen e introduzcan en cada uno de los países de América Latina una cultura de propiedad industrial, haciendo participar al máximo a las comunidades locales de la institución, lo que hace altamente conveniente celebrar acuerdos con organismos locales de investigación y docencia, a los niveles adecuados, para la búsqueda y examen de solicitudes de patentes.

9.3 Asimismo, nos parece que en tanto se establezca una relación razonable entre el número de privilegios que se importan y exportan y en preparación de una situación de mayor participación, los organismos internacionales y especialmente la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, deben cooperar al máximo al fortalecimiento de las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial e invertir generalmente en ellas las energías y parte de los medios materiales que actualmente se gastan en promover, a nuestro juicio inoficiosamente, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en las naciones en cuestión.

9.4 El respeto a los derechos de Patentes en América Latina requiere que los Estados desarrollados honren en su integridad la soberanía nacional de nuestros países, de tal manera que en un futuro mediano adquieran un interés propio y autónomo en materia de  protección de la Propiedad Industrial.

9.5 Para los efectos señalados en el acápite anterior, es altamente conveniente permitir que los países en cuestión, sin adherir al PCT, ni alargar los plazos de prioridad, lleguen a convenios con oficinas u organismos internacionales para obtener ayuda en la búsqueda de patentes, a costa y voluntad del solicitante; especialmente en los casos que no existen alternativas nacionales eficientes para dichos fines.

Esta solución, además de resultar satisfactoria para los peticionarios, eliminaría en parte la presión internacional, que resulta del todo inconveniente, poco ética y negativa para la protección efectiva de los derechos respectivos.

De hecho, herramientas de este tipo se aplican, por ejemplo, en el auxilio que la OMPI presta actualmente a las Oficinas Nacionales de los países menos desarrollados en las labores de búsqueda y en las disposiciones legales de las legislaciones nacionales que requieren que las solicitudes de origen extranjero acompañen los informes de búsqueda y los exámenes de que han sido objeto, lo que resulta de una decisión local y desemboca en un actuar nacional y no sería resultado de la presión internacional.

Esperamos, con modestia, que el texto de este trabajo, no obstante sus limitaciones, sea de utilidad a los sectores público y privado latinoamericano para juzgar adecuadamente el Tratado del que nos ocupamos, instando a los organismos internacionales competentes a centrar su labor de cooperación de acuerdo a las distintas situaciones concretas de las naciones, para ir logrando paulatinamente un equilibrio que, en definitiva, además de contribuir al desarrollo universal, fortalezca de verdad y no sólo en el papel, los derechos de propiedad industrial en general y de los derechos de patente en particular.

Muchas Gracias.

Sergio Amenábar Villaseca

CHILE
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ASSOCIAÇÂO INTERAMERICANA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RESOLUCIÓN PCT CONGRESO BUENOS AIRES

OCTUBRE 2000

Reunión Plenaria 3:
“El PCT y su aplicación a los países de América”

ASIPI considera:

· Que el PCT contiene disposiciones que preocupan a los países en vías de –desarrollo, integrantes de esta Asociación.

· Que las propuestas para modificar el PCT, tales como ampliación de los plazos de prioridad, emisión de certificados de patentabilidad y eliminación de designación de países para la fase nacional entre otros, con el objetivo de intensificar la internacionalización y centralización del derecho de patentes, son puntos que necesitan de una profunda evaluación.

Por estas razones, ASIPI propone:

1.
Declarar que la internacionalización y centralización constante y progresiva del derecho de patentes para la cual el PCT está siendo utilizado como instrumento, es incompatible con las normas constitucionales de algunas naciones de América Latina, además de poder resultar en un deterioro de los derechos de los titulares de patentes.

2.
Profundizar los estudios respecto del PCT con la OMPI para que pueda haber compatibilidad con los intereses y las necesidades de los países en vías de desarrollo, creando un sistema internacional equilibrado de constitución y administración del derecho de patente.
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ASSOCIAÇÂO INTERAMERICANA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
En Montevideo, Uruguay, a 08 de marzo de 2001, el Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial adoptó la siguiente Resolución sobre el Artículo 7 (2) de la Propuesta Básica para el Tratado de Derecho de Patente.

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ASIPI SOBRE EL ARTÍCULO 7(2) [REPRESENTACIÓN OBLIGATORIA] DE LA PROPUESTA BÁSICA PARA EL TRATADO-DE DERECHO DE PATENTES

La Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial –ASIPI– siempre ha opinado que todos los países deberían ser libres para determinar si un representante local es o no necesario para representar a las partes y, en especial a los extranjeros, en los procedimientos ante los Institutos Nacionales de Patentes. Esta libertad es un derecho garantizado por el Artículo 2.3 de la Convención de París y por Artículo 2.2 y 3.2 del acuerdo TRIPS para evitar impactos que desequilibren el comercio de servicios de Propiedad Intelectual como los que podría causar la prohibición de requerir tal representación.

Según las estadísticas de las Oficinas Trilaterales el 95,8% de las solicitudes de patentes de invención se generan en ellas, es decir, en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, en la Oficina Europea de Patentes y la Oficina de Patentes del Japón, originándose sólo el 4,2% en el resto del mundo.

Por ello, el eliminar la representación nacional en Institutos de Patentes, reduciría significativamente, salvo en las Oficinas Trilaterales (el JPO, el USPTO y el EPO), el número de técnicos especializados dispuestos a trabajar en el Sistema de Patentes en todos los demás países. En estas naciones, la eliminación de la mayoría, o de un gran número de profesionales que trabajan en el Sistema de Patentes, resultaría no en un Sistema más barato, pero si en un Sistema menos eficaz.

Los miembros de ASIPI estiman que sus países, salvo Estados Unidos, se verían afectados por el Artículo 7(2) del PLT, según texto adoptado por la Conferencia Diplomática en Junio de este año que produciría, en las Américas, los efectos siguientes:

(i)
eliminar la existencia de profesionales capaces de trabajar efectivamente con el Sistema de Patentes y de dar asistencia para los inventores nacionales que se verían perjudicados por la falta de orientación legal adecuada; 

(ii)
concentrar todavía más las solicitudes en las Oficinas Trilaterales (la JPO, la USPTO y la EPO), donde los inventores nacionales requerirán también de orientación legal adecuada;

(iii)
eliminar inversiones muy significativas en países que han sufrido históricamente con problemas de balanza de pagos;

(iv) aumentar los costos de las Oficinas Nacionales de Patentes lo que se requerirá para tratar de manejar, por lo menos, parte del trabajo anteriormente realizado en un ambiente competitivo por representantes locales del sector privado.

Los miembros de ASIPI desean que sus países aumenten su participación en el Sistema Internacional de Patentes y opinan que de las propuestas de la OMPI para eliminar costos reducen drásticamente tal participación creando efectos negativos descritos en los acápites (i) a (iv) y serían susceptibles de crear nuevos problemas.

En este sentido, ASIPI tomó conocimiento de la propuesta americana (documento de la OMPI PCT/A/29/3) que sugiere un examen centralizado de las patentes a nivel regional/mundial, y notó que fue aprobado el inicio de los estudios para la conclusión de la primera etapa de esta propuesta de reforma del Tratado de Cooperación en Material de Patentes – PCT (ítem 51 del documento de la OMPI PCT/A/29/4 Prov.), especialmente para incluir las reformas basadas en el PLT dentro del PCT para, entonces, considerar la migración para un sistema PCT donde los resultados del examen pueden obligar los Estados contratantes del PCT.

 ASIPI favorece la reducción de costos relacionados con el Sistema Internacional de Patentes. Cree, sin embargo que ello no puede ser alcanzado sacrificando la  participación de los países menos desarrollados, así como la distribución geográfica de los beneficios que otorga el Sistema, ni las realidades específicas de cada país.

Montevideo, marzo 2001.

Hugo T. Berkemeyer



Alberto Berton Moreno

Secretario ASIPI




       Presidente ASIPI

PRIMER FORUM IBEROAMERICANO SOBRE INNOVACIÓN, PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Y DESARROLLO

ANÁLISIS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE

 ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL DESDE UNA PERSPECTIVA

IBEROAMERICANA

Sergio Amenábar Villaseca

CHILE

ASIPI

ANÁLISIS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DESDE UNA PERSPECTIVA IBEROAMERICANA

I.-
ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
a)  Generalidades.- El análisis del Sistema Internacional de Administración y Protección a la Propiedad Industrial requiere, como antecedente, el establecer la naturaleza de la Propiedad Industrial  a fin de determinar si ella es una institución anterior al Estado o si obedece a una simple creación de la autoridad, destinada a proveer lo temporalmente conveniente para el bien común, distinción de importantes consecuencias. 


Este ejercicio lo referiremos al privilegio de Propiedad Industrial más rico y controvertido, esto es, a las patentes de invención, muchas de cuyas características se aplican, con las diferencias del caso, a las demás instituciones de la disciplina.

b)  La Propiedad Industrial no es de derecho natural o anterior al Estado, sino que una mera creación humana.-  En efecto, ella no es indispensable para la subsistencia del hombre ni para su desarrollo como persona.  El pensar y crear corresponden a la racionalidad humana, pero nada dice que el derecho a excluir a los demás del producto de los pensamientos y de las creaciones, convenga al ser del hombre y de la sociedad.  Por el contrario, la creación y el pensamiento y sus resultados - aunque se apliquen a la industria - son parte de la cultura y están originalmente destinados a ser compartidos por la sociedad toda, tan pronto como se hayan hecho públicos. 


El conocimiento aplicado a la industria es básico para el desarrollo de la humanidad, por lo que el otorgar exclusividad a su fruto coloca una represa al progreso común y a la vocación humana de dominar la naturaleza.

c)  Razones que demuestran el carácter de institución de derecho positivo de la Propiedad Industrial.-  Son múltiples las razones que demuestran que la Propiedad Industrial - como objeto de un derecho de exclusión erga omnes - no es una institución anterior al Estado.  Baste señalar que ella, aisladamente considerada, es restrictiva del derecho básico de libertad, en sus formas de libertad de industria, comercio y trabajo.  El derecho positivo ha justificado dicha restricción, argumentando - y no sin  detractores - que ella, en definitiva, revertiría en progreso industrial y tecnológico, al alentar las invenciones y otras producciones inmateriales útiles para el progreso industrial, económico y comercial.

d)  Consecuencias de que la Propiedad Industrial sea una institución de derecho positivo.-  Del carácter positivo de la institución se siguen consecuencias importantísimas, como la facultad de cada país de otorgar o no derechos de Propiedad Industrial;  de determinar libremente en qué forma y para qué instituciones los concede; y el que tales derechos tengan carácter intrínsecamente territorial. 

Sin embargo, siendo derecho humano elemental – en razón de su naturaleza -  el poder mantener la intangibilidad del patrimonio material  y la privacidad, constituye una obligación de las legislaciones el evitar las falsificaciones, imitaciones o indicaciones fraudulentas, así como los actos de fuerza física o engañosos atentatorios a los derechos de integridad del peculio personal o a la intimidad. Esto no necesariamente por vía de la Propiedad Industrial, puesto que tal protección puede ser materia de otros institutos jurídicos, sin perjuicio de que tal vez ella sea la institución más efectiva en lo que refiere al resguardo de la  veracidad sobre la calidad y procedencia de los productos y servicios y para la protección de las soluciones técnicas aplicables a la industria.  

Por último, del carácter positivo de la institución se deriva que la adhesión a cualquier Tratado Internacional sobre Propiedad Industrial sea decisión soberana de cada nación, siendo indebido ejercer sobre ellas presión o coacción para que los ratifiquen.


Lo anterior es de fundamental importancia, ya que se ha pretendido que existe obligación ética de adoptar una legislación de Propiedad Industrial; que tal legislación debe contemplar ciertas instituciones o normas mínimas y que deben suscribirse determinados tratados sobre la materia.  Este  es uno de los tantos mitos que existen y que puede derivar en un sistema  cuya imposición a la colectividad se funde no en la naturaleza, la razón y la justicia, sino que en los intereses particulares, la presión o la coacción y así conduzca,  paradójicamente, a la destrucción de lo que se pretende construir. 

e)  Corolario.-  No siendo la Propiedad Industrial una institución anterior al Estado, su incorporación práctica a las diversas legislaciones indica que es útil al desarrollo, siempre que la forma y grado de protección que otorgue sea la que cada país elija, conforme a sus necesidades de crecimiento y al provecho tecnológico que le reporte. Tales fines sustentan la institución, siendo la utilidad de los titulares de derechos sólo un medio para su logro. 

II.-
EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

a)  Bases de opinión.-  Habiendo analizado la naturaleza y jerarquía de los derechos de Propiedad Industrial, corresponde analizar el sistema internacional que rige la materia, desde una perspectiva iberoamericana


 Examinaremos los instrumentos fundamentales que se ocupan o se propone se ocupen, a escala universal, de los principales derechos de Propiedad Industrial, es decir, de las marcas y las patentes,  tanto desde un punto de vista estructural o sustantivo así como en relación a su constitución o administración.  Se analizarán el Convenio de París; los ADPIC; el Sistema de Madrid y el PCT.

Nuestro estudio no representa posición oficial alguna, sino lo que hemos asimilado en el ejercicio profesional y en las asociaciones de especialistas en las que hemos actuado.   

b)  Juicio Inicial.-  Parece evidente que el sistema internacional es absolutamente asimétrico, encaminándose a aumentar la brecha entre los países del mundo industrializado y el resto.  Centraliza la institución en favor de los titulares de derechos y en detrimento de la cultura, de la economía, de las instituciones y del provecho que podrían obtener los demás de este tipo de propiedad.


Hay contradicción entre la ética y la presión que ciertos países ejercen, directa o indirectamente, para que otros adhieran a instrumentos internacionales en que estos últimos renuncian perjudicialmente a su soberanía regulándose, a mayor abundamiento, verdaderos paquetes jurídicos internacionales sobre instituciones de distinta índole, con el objeto de utilizar la necesidad de las naciones menos desarrolladas de comerciar sus materias primas o productos básicos, para imponerles regímenes u obligaciones que resultan favorables al mundo desarrollado. Adicionalmente, se imponen iguales obligaciones a naciones que son desiguales en su grado de progreso, lo que constituye una forma de discriminación arbitraria.


Especialmente asimétrico parece el que en resguardo de intereses exclusivamente privados de Propiedad Industrial puedan aplicarse represalias o sanciones,  a personas  y actividades productivas sin responsabilidad en una supuesta falta a ellos, igualándose así el resguardo a tales conveniencias únicamente particulares, con la protección de materias que inciden en un orden público internacional de carácter económico o comercial. 

III.-
EL SISTEMA INTERNACIONAL ESTRUCTURAL O SUSTANTIVO

a)  El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.-  Este Convenio, en lo formal, respeta debidamente la soberanía de los países y es esencialmente igualitario.  
El dominio absoluto del principio del trato nacional deja en claro que debe ser la ley local la que regule los derechos de Propiedad Industrial de nativos y foráneos.  Se entrega a cada Estado, el fijar las características y modalidades de los derechos, así como lo que dice relación con los procedimientos judiciales, administrativos y la competencia.  Ha habido consideración por la independencia de adherir o no al Tratado. Así,  varios países iberoamericanos no lo ratificaron hasta hace poco, sin que por ello sufrieran represalias directas o indirectas.  Esta situación cambia a partir de la institucionalización de Trips, que incorpora por referencia las disposiciones sustantivas de París, por lo que el no acatarlas significa ahora quedar al margen de los beneficios del sistema mundial de comercio, lo que deja sin alternativa.


Al iniciar este trabajo, señalamos que los derechos de exclusiva eran una creación arbitraria de la ley, pero que - por el contrario - las normas que impedían el violentar física o moralmente la intimidad de las personas o el engañar, eran anteriores al Estado y merecían una garantía universal.

Pues bien, como excepción a la parquedad de las normas del Convenio de París, se destaca el detalle con que él obliga a reprimir la competencia desleal, represión que implica un medio jurídico idóneo para resguardar los mencionados derechos de carácter universal y natural.  Ello demuestra su apego a principios doctrinales fundamentales que es causa de que se le haya motejado de “demasiado legalista”, al impedir el domino del poder político y económico sobre el derecho, que es la fuerza de los débiles.


No obstante los elogios doctrinales que merece el Convenio, no podemos ignorar en sus disposiciones un gran vacío, que ha producido graves problemas y que, incluso, ha sido el responsable del curso que en la práctica ha tomado la Propiedad Industrial como herramienta exclusiva de poder de las potencias desarrolladas.  En efecto, el Convenio fue extremadamente claro en el texto de las disposiciones estructurales que sustentaban derechos, pero no  fue eficiente en establecer herramientas jurídicas realmente funcionales para  fomentar la transferencia efectiva de tecnología  y la industrialización de las naciones menos desarrolladas. De esta manera  los titulares de patentes en los países relativamente más débiles, fueron gozando progresivamente de todos los derechos del privilegio, pero sin que éste cumpliera eficazmente - en tales naciones - con la contribución que constituye la causa y objeto de su concesión.

Se verificó entonces, por los países afectados, que los resultados principales de las patentes en sus territorios no eran los buscados, sino que ellas eran utilizadas  para constituir monopolios de importación; para impedir se instalaran inversiones extranjeras competitivas; para  bloquear la transferencia de tecnología concurrencial foránea, distinta de la del titular de la patente y para desincentivar  la investigación local directamente ligada al desarrollo nacional.


 Ello los hizo mirar lo que debía constituir una sana exclusividad como un monopolio de dudosa legitimidad, al no estar respaldado el derecho concedido por el Estado por la contraprestación esperada, debilidad que no tardó en ser utilizada en contra de la institución por los enemigos del sistema de patentes.  Además, esto fue motivo de que en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo tal sistema fuera muy criticado, sosteniéndose que para ellos la concesión de este privilegio en la gran mayoría de los casos no conllevaba beneficios, sino que lo contrario.

Cuando en la década de 1970, a  instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas  y de la UNCTAD, la OMPI  convocó a una Conferencia Diplomática para solucionar esta situación, las grandes potencias argumentaron que se intentaba “una erosión a los derechos de patente" y, en definitiva, la reunión se diluyó, sin que las naciones interesadas obtuvieran  modificación alguna al status existente.

b)   Trips.- Trips, gestado dentro del sistema del GATT, es la respuesta de los países desarrollados al intento del resto de las naciones para lograr un régimen más favorable de Propiedad Industrial dentro de la OMPI, así como el resultado del déficit comercial experimentado por los Estados Unidos en la década de los 80 y de las pérdidas ocasionadas a los países industrializados por el comercio de mercaderías falsificadas. 

La estructura del  foro en cuestión es susceptible de ser utilizada por las grandes potencias para ejercer con comodidad su poder político y económico, por lo que las otras naciones impugnaron el traslado del asunto, argumentando que la competencia del GATT recaía sobre el sistema  mundial de comercio,   y no sobre el régimen  particular de derechos  inmateriales jurídicamente independientes, como los derechos de Propiedad Intelectual, lo que excluía que  en sus negociaciones  se entrara - como se hizo - a establecer un régimen mínimo global a tales bienes inmateriales, de objeto anterior y distinto al comercio. Podían entender que se normaran dentro del campo del GATT asuntos de interés público y consistentes con el tratado, como la  represión a la imitación fraudulenta, a la falsificación y al engaño realizado mediante distintivos  exteriores de las mercaderías, naturalmente repudiables y cuya generalización podía distorsionar el  intercambio universal.  Sin embargo, no les parecía propio se trataran en dicho ámbito, derechos que miran al interés particular  y que son diferentes y previos al comercio. Así, les parecía impropio se tratara en el foro aludido la existencia y alcance de los derechos de Propiedad Industrial y la protección contra cualquier infracción a este tipo de dominio, como es el caso de la mayoría de las infracciones a derechos de patente, materias que estimaban correspondían a las jurisdicciones nacionales y que debían ser objeto de un tratamiento especializado y separado.

 Los países en vías de desarrollo cederían en este foro posiciones respecto de la Propiedad Industrial, constreñidos por la necesidad de poder colocar sin cortapisas sus productos en los mercados de los países desarrollados.  El traslado al GATT de la discusión, significó consolidar, universalizar y profundizar los derechos de los titulares a costa de jibarizar y- hasta cierto punto- hacer desaparecer las obligaciones de éstos.  

  
Trips se aparta de los postulados jurídico-filosóficos básicos que dieron origen a la Propiedad Industrial. En él la globalización no equivale, en la práctica, a mayor participación, sino que a la marginación de los frágiles y a la centralización y concentración del poder lo que, mirado como característica general del sistema, ya está provocando reacciones  adversas al régimen de la OMC.


El Acuerdo se introduce en lo privativo de las autoridades locales, al establecer instituciones obligatorias y su alcance mínimo. Las sanciones o represalias, si estas normas mínimas no se adoptan por los Estados, pueden  afectar a  sectores que nada tienen que ver con  una supuesta falta. El tratamiento conjunto limita, además, la libertad, independencia e igualdad jurídica de los Estados, reemplazándolos por la presión del poder, restringiendo la aplicación objetiva de la ley y la competencia de los tribunales de justicia.

En el plano histórico jurídico se ha afectado la conmutatividad de la concesión de patentes, fundamento de la institución,  haciendo, al menos bajo la interpretación de los titulares y de los países industrializados, más fuertes sus derechos y aún más ambiguas sus obligaciones,  al ignorarse en la operatividad concreta del Acuerdo los postulados en pro de la transferencia de tecnología y del desarrollo industrial de los países menos favorecidos, presentes en su prefacio y en sus disposiciones generales, así como - imperfectamente - en las disposiciones sustantivas del Convenio de París, incorporadas al mismo



 Trips  establece una institucionalidad mínima que va mucho más allá de la observancia de los derechos directamente relacionados con el comercio, la que se  impone a los países en vías de desarrollo "desde afuera hacia dentro".  Se establece - en todo lo medular - un trato supranacional a voluntad de las naciones industrializadas, hecha solo la salvedad de la redacción local formal de las disposiciones que gobiernan el Acuerdo, lo que deja manifiesto el menoscabo que sufrieron los países menos importantes.  Este trato supranacional ignora el principio de subsidiariedad,  también presente en el orden internacional, que señala que los organismos que establecen este orden sólo pueden regular aquéllas materias que no corresponde normar a las legislaciones nacionales. Se puede advertir entonces, fácilmente, la razón de porqué muchos nacionales de los países pequeños ven en este  Acuerdo un atentado en contra de derechos básicos que garantizan la libertad de las naciones y una imposición de la "ley de la fuerza", que jamás podrá ser justificada ni ética ni jurídicamente. 

  
Se encuentra
demostrativo de la falta de simetría del Acuerdo en cuestión, destinado a facilitar el libre comercio,  el que no se haya resuelto el tema de agotamiento de los derechos de Propiedad Industrial, lo que desconoce otro principio elemental, que es el de la libre circulación de los bienes legítimos una vez introducidos a los circuitos comerciales por personas autorizadas, ya que el comercio es por naturaleza internacional y lo que se introdujo en él no puede posteriormente sustraerse.  El agotamiento nacional de derechos permite a los titulares, en desmedro de los usuarios, utilizar los derechos de Propiedad Intelectual como un instrumento de asignación de mercados y para hacer valer varias veces un derecho ya extinguido - en el ámbito universal - por la primera comercialización.  El dejar abiertas este tipo de materias, que sí dicen relación con principios doctrinarios sobre circulación de bienes y con el comercio, favorece en forma inequitativa a las naciones más fuertes, quienes aprovechándose de la indefinición, presionan para que el resto adopte la alternativa que más les conviene, habiendo precedente de presiones de países industrializados para que los países iberoamericanos apliquen el sistema de agotamiento nacional de derechos.


Otro aspecto crítico de Trips, dada la importancia de las marcas en los países en desarrollo, es el de la supresión del principio de la especialidad en la definición de marca. 

La especialidad de la marca es un rasgo fundamental de las mismas, cuyo debilitamiento afecta especialmente a las industrias y a las naciones nuevas.   No se trata de favorecer la dilución de marcas de especial renombre ni el enriquecimiento sin causa, pero  la especialidad de la marca debe ser la regla y la protección más allá de ella la excepción, distinción a la que no contribuye la nueva definición. Al poder adquirir la marca un poder absoluto de exclusión por su inscripción más su uso cuantitativo y  su promoción publicitaria, podrá independizarse fácilmente de los productos y servicios para los cuáles esté protegida y en un instrumento fabuloso de adquisición de posiciones dominantes omnímodas. Ello, de ser aceptado con laxitud, se constituye en un obstáculo a la industrialización de los países en desarrollo  y en un aumento de su dependencia de las naciones poderosas, al transformarse los signos "ómnibus" en una barrera para nuevas inscripciones, cualquiera sea el rubro de que se trate.

Esto, agregado al subsidio que para los países industrializados significa el sistema de registro internacional de marcas que se  pretende imponer y la amplitud y apertura que el Acuerdo otorga a eventuales derechos conferidos por el sólo uso, potencia apabullantemente los privilegios de las grandes naciones.

Como se ha visto, ADPIC significa una revolución  en todas las instituciones de la Propiedad Industrial que regula, de las cuáles hemos estudiado solamente las marcas y las patentes, pero  dicha revolución sólo refuerza los derechos de los titulares privilegiados, apareciendo solo tímidamente sugeridas o casi disimuladas, alternativas  que podrían  compensar levemente esta situación y  transformar estas  ambiguas insinuaciones en verdaderas obligaciones para los países desarrollados que ya se han encargado de interpretar  lo  ambivalente en su beneficio. 

IV.-
EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL


 Si ya antes de Trips tales sistemas, nos referimos al PCT y Madrid, tenían una connotación  inmensamente favorable para los países industrializados, ellos ahora se han transformado en una herramienta de singular eficacia para favorecer los derechos que se originan en las superpotencias y para eliminar la participación de los demás Estados.

Siendo la Propiedad Industrial un privilegio frente a la legislación común, quienes se benefician de esta institución deberían hacer los esfuerzos necesarios para consolidar - en cada país - este tipo de derechos, y a ellos debiera tocar, como consecuencia lógica del beneficio que reciben, sujetarse en forma irrestricta a los requisitos que las administraciones nacionales que los otorgan, prescriben. Así se verificaría, aunque sea en forma muy imperfecta, una participación universal respecto  de dichos derechos, es decir, el dominio para  las naciones que agrupan a la gran mayoría de los titulares, y los trámites de constitución y administración para los órganos nacionales de todos los países  que los confieren.

Sin embargo, los países desarrollados y las empresas transnacionales  estiman que no basta con que se les reconozcan sus derechos de Propiedad Industrial, sino también que debe subvencionárseles la constitución de ellos. Propician  se concentre su gestión, apartando la institución lo más posible de las naciones menos favorecidas y sacrificando la participación de ellas en el sistema. 

 La propaganda sobre este particular ha llegado a tal grado de eficacia que algunos sectores piensan - equivocadamente - que el oponerse a estos convenios constituye una falta grave en contra de la obligación contraída por los países en los tratados universales estructurales o sustantivos sobre Propiedad Industrial.

 
ASIPI ya ha expresado oficialmente los graves reparos que le merece el Sistema de Madrid, por considerar que atenta en contra de la institucionalidad, integridad y soberanía de los países de América Latina, todo lo cual se encuentra respaldado en un extraordinario Informe en Derecho del Profesor Chileno de Derecho Constitucional, don José Luis Cea Egaña.  Si bien el PCT discrepa en ciertos aspectos funcionales del sistema de Registro Internacional de Marcas, las objeciones a ambos son similares,  ya que el segundo persigue  los mismos objetivos que el primero, lo que ha quedado en claro después de las propuestas para la  patente mundial y de la iniciativa para instaurar el certificado internacional de patentabilidad.

Los principales principios  que son objeto de menoscabo por los Tratados a los que nos venimos refiriendo, en lo que refiere a los países iberoamericanos y, en general, a todos los países en vías de desarrollo, son los que se señalan a continuación:

a) Equidad.-  Este principio ético de trascendencia política y jurídica indica que son los países más poderosos los que deben ayudar a los débiles y no viceversa.  Pues bien,  alrededor del  95 a 98% de las patentes y aproximadamente entre el 80 al 85 % de las marcas que tienen presencia transnacional, pertenecen a titulares de países industrializados. Los sistemas internacionales de constitución y administración de derechos de Propiedad Industrial pretenden abaratar  los trámites de su protección, de donde resulta que el 90 % de las naciones menos favorecidas en la materia estaría subvencionando al 10% de los países que poseen más derechos de propiedad intelectual, lo que constituye un absurdo.

En efecto, estamos frente a derechos excepcionales de exclusión; que restringen la libre competencia en los países en que se otorgan.  Si bien el subvencionar su constitución podría justificarse en naciones en las que existe una proporción razonable entre la Propiedad Industrial que se  importa y la que se exporta, ello es completamente inequitativo en los países en que la relación de importación de derechos frente a su exportación es apabullante, como es el caso de las naciones iberoamericanas. Ellas cumplen con su deber al consagrar un sistema local racional de Propiedad Industrial, apareciendo como abusivo el que  se les presione  para que estructuren un sistema que abarata, a favor de los más pudientes, lo que a la postre constituirá nacionalmente un factor limitante de la libre concurrencia, de la circulación de tecnología y de  bienes, susceptible de afectar a su industrialización y crecimiento.

 b) Principio de subsidiariedad.- El principio de subsidiariedad, elemental para evitar todo tipo de totalitarismo o colonialismo, señala que las instancias de poder se construyen desde abajo hacia arriba.  Este principio tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo.  Desde el punto de vista negativo impone que aquello que los países pueden realizar por sí mismos, no debe ser realizado por organismos o administraciones internacionales ni por cualquier otro conjunto de  países.  En el aspecto positivo,  indica que los países deben realizar individualmente todo aquello que por naturaleza les corresponde, debiendo las autoridades o entes internacionales ayudar y cooperar en estos planos con las iniciativas locales.  Como es fácil de concluir, este principio también tiene por objeto salvar la diversidad política, cultural e institucional y, en suma, la independencia, permitiendo a cada nación organizarse de la manera que más convenga a sus intereses, sustrayéndose a las injerencias externas y resguardando su soberanía.  En el plano de la Propiedad Industrial este principio tiene plena vigencia, ya que ella por su naturaleza es territorial, correspondiendo a cada Estado el instituir y administrar sus instituciones de la manera que más conveniente le parezca.  Sistemas como el de Madrid y el PCT hacen tabla rasa del principio político elemental que estamos tratando y establecen una especie de colonialismo en materia de Propiedad Industrial el que, curiosamente, se caracteriza por los rasgos principales de este vicio, que son el centralismo y la uniformidad, concebidos en la dirección de quienes ordenan el proceso.

Sin menospreciar su labor, debemos señalar que las organizaciones y administraciones de carácter internacional involucradas, han dejado de lado  el principio de subsidiariedad. En efecto, ellas debieran haber procedido  a invertir los cuantiosos fondos que reciben - de los países a que convienen dichos tratados - por  la administración del PCT y del Arreglo de Madrid, no en promover esos convenios en los países iberoamericanos - a los que ellos no benefician - sino que en desarrollar las oficinas nacionales de esos países. 

Pero no solamente por los conceptos antes señalados se falta al principio de subsidiariedad.  Este principio señala que las autoridades públicas nacionales o internacionales deben permitir a los particulares realizar todo aquello que ellos pueden hacer por sí mismos y no asumir funciones profesionales o empresariales que pueda desempeñar el sector privado.  Se advierte, sin embargo, una tendencia cada vez mayor de los entes internacionales a realizar ellos por sí mismos o a alentar a los Estados a desarrollar directamente labores que tradicionalmente han estado a cargo de profesionales especializados. Existe, así, el peligro de  establecer una especie de monopolio oficial en todas las funciones relacionadas con la administración y constitución de la Propiedad Industrial, de lo  que tarde o temprano se lamentarán quienes por  excesivo afán de lucro  alientan la situación, que quedarán en poder de una burocracia que, de desarrollarse indefinidamente, se tornará fatalmente en impersonal, ineficiente y paralizante.

c) La institucionalidad.-  El sistema de Madrid y el PCT colisionan, en diferentes formas, con principios institucionales fundamentales para los países iberoamericanos que, en su gran mayoría, tienen cuerpos constitucionales y legales que consagran garantías básicas irrenunciables y que defienden con fuerza la soberanía nacional.  Me referiré específicamente al caso chileno, pero muchas de estas referencias, tienen validez para otros países que tienen un sistema constitucional y legal similar.

c-i)  Delegación de funciones públicas.- Las funciones públicas, entre las cuales están las de tramitar y otorgar en forma exclusiva los derechos de Propiedad Industrial, son privativas de servicios públicos nacionales.  Constitucionalmente, ellos no pueden delegar, ni siquiera parcialmente, sus funciones en órganos  foráneos en virtud de Tratados que tienen un valor jerárquico inferior a la Carta Fundamental, como son los casos del Sistema de Madrid  y el PCT que requieren de estas delegaciones a la Oficina Internacional y\o a la Oficina Receptora  o de Origen.

c-ii) Isometría.-  El principio de la isometría constituye una consecuencia de la garantía constitucional de igualdad e implica el no poder aceptar desigualdades arbitrarias  ni consolidar diferencias injustas.  El Sistema de Madrid y el PCT   otorgan asistencia especial a un sector más afortunado de personas naturales o jurídicas para que multipliquen sus derechos de Propiedad Industrial, en desmedro de los titulares nacionales actuales y potenciales de dichos derechos y de otros que pueden entrar en conflicto con los de Propiedad Industrial, como los de los titulares del derecho a la libertad de trabajo, de industria y de comercio, también de rango constitucional.   

c-iii)  Derecho de Propiedad.-  El Arreglo y el Protocolo de Madrid, al hacer depender indefinida o parcialmente el registro internacional - válido localmente - de la solicitud y registro base, atenta en contra de la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad, la que una vez concedida a una persona por el Estado, es intocable, no pudiendo ser privado su titular de ella ni de ninguno de sus atributos sino  por la vía de  expropiación, previo pago de su valor.  Además, tal dependencia afecta la seguridad jurídica de los derechos conferidos por la Constitución, al hacer depender de decisiones extranjeras el dominio sobre una especie de bienes incorporales, lo que lesiona también la soberanía nacional, al otorgar competencia, con efecto en el territorio nacional, a órganos administrativos o tribunales foráneos.

c-iv)  Modificación de los Tratados.-  Los tres Tratados a que nos estamos refiriendo, que versan sobre materias de  competencia de la administración del Estado y que inciden en garantías constitucionales, disponen que la modificación de algunas de sus disposiciones, una vez aceptada por un determinado número de Estados miembros de la Asamblea, obliga a todos los miembros del Tratado.  En consecuencia, la modificación del Tratado sería obligatoria para los países una vez lograda dicha mayoría, aunque no se hubieren cumplido dentro de sus territorios los trámites constitucionales para aprobar la modificación.  Ello impide  ratificar cualquiera de tales Tratados,  porque implicaría una renuncia anticipada a la soberanía, delegándose en poderes extranjeros una materia que debe ser exclusiva y excluyentemente aprobada por el poder legislativo nacional.

      c-v)  Afecta la actividad privada.-   Al delegar, en menoscabo de  garantías y disposiciones constitucionales, parte de los procesos de administración y constitución de la Propiedad Industrial en organizaciones internacionales o gobiernos extranjeros, los convenios en cuestión perjudican la actividad de los profesionales locales que desempeñan funciones especializadas relacionadas con tales materias, lo que resultaría en detrimento de la garantía constitucional del libre ejercicio de toda actividad económica.  Se ha reconocido que es objeto de estos tratados ahorrar a las empresas contratantes, al menos en parte, los servicios de estos profesionales, de donde resulta que éste sería uno de los sectores que estaría subvencionando a los interesados en constituir internacionalmente su Propiedad Industrial.  Es decir, el sector privado sería uno de los más afectados por el desconocimiento del principio de la isometría y de igualdad ante la ley, a los que nos hemos referido en este acápite, párrafo c-ii).

      c-vi)  Aspectos procesales.-  Tanto el Sistema de Madrid como el PCT establecen claros beneficios en favor de los titulares extranjeros, lo que también vulnera las garantías constitucionales de igualdad.   Dentro de un mismo país y para unos mismos bienes, existen dos clases de solicitudes, gozando unas y sus titulares - las internacionales- de claros privilegios frente a las solicitudes nacionales, lo que implica obviamente una discriminación arbitraria, injustificada y contraria a la institucionalidad de los países.

 
De otro lado, el sistema limitado de publicación de resoluciones  en la Gaceta de la OMPI  que prácticamente no tiene una circulación en el ámbito ciudadano, contemplado en los Tratados Internacionales aludidos y que puede afectar derechos de terceros, constituye infracción al principio de un debido procedimiento administrativo y, además, al principio de igualdad ante la ley, ya que permite a ciertas personas, en razón de su posición, influencia u otras razones, tomar conocimiento de resoluciones que pueden tener interés para un número indeterminado de ciudadanos, los que no tienen acceso abierto a ellas.

  d) Desarrollo Cultural.-. El impacto  que significaría la centralización de la Propiedad Industrial sería tremendamente negativo para la cultura especializada en los países iberoamericanos.  En efecto, la cultura dice relación con el aprendizaje y desarrollo de las instituciones. Siendo la Propiedad Industrial una creación arbitraria del hombre, y dado su carácter territorial, debe ser cultivada por los nacionales de cada país.   

En los países latinoamericanos han sido los sectores público y privado relacionados con la Propiedad Industrial los que han gestado una cultura relacionada con la institución, que ha empezado a enraizarse y a traspasarse a los sectores judiciales y a otros segmentos de la sociedad, todo gracias a los cultores principales referidos. La concentración de su administración afectaría el aprendizaje, desarrollo y respeto de la misma, la que  volvería a sentirse como una institución ajena.  Los Tratados en cuestión  no deben, en consecuencia, aplicarse hasta que se genere un relativo equilibrio entre derechos que se importen y se exporten, tanto por el bien  de los países que requieren del cultivo de la Propiedad Industrial para aprender su sentido y encontrarle su utilidad, como para el de los titulares de los derechos que dependen del respeto efectivo de los mismos por la comunidad. La administración de esta clase de dominio cuya propiedad  es mayoritariamente ajena a dichos países, es lo único que queda en el plano nacional.  Si ella se centraliza, la institución pasará a ser una institución "de otros", con todo el impacto que esto significa. Entonces, lo que en teoría se ahorre en virtud de la centralización, y mucho más, se perderá en la observancia de sus derechos y ello, además, por ignorar una regla de lógica elemental.  Los derechos persiguen la exclusividad y en ningún campo se puede lograr una mayor exclusividad a un menor costo.  De esta manera, de insistirse en la adopción de estos tratados  en nuestros países se estarían comprando sueños de prerrogativas, pero no exclusividad efectiva. 

Incide fuertemente en este acápite, el que en el Sistema de Madrid el español, no obstante su innegable importancia, no sea idioma oficial de trabajo y que lo sea solo parcial y circunstancialmente en el PCT, lo que es inaceptable para nuestras naciones.
e) Consecuencias económicas.- Un sistema subvencionado de Propiedad Industrial  es tanto más atentatorio al crecimiento económico local, cuanto menor sea el desarrollo nacional. En efecto, significa detener el libre flujo de las tecnologías de punta y de las inversiones realizadas en dichas tecnologías  por terceros que no sean titulares del privilegio respectivo, cuya constitución habría sido bonificada mirando únicamente el interés particular. El otorgamiento subvencionado de signos distintivos coparía los registros,  ya  saturados, en perjuicio de la posibilidad de adoptar localmente signos para productos de nuevas industrias, en los países que más lo requieren.  Además, el sistema propuesto aumenta el costo de administración de las oficinas locales de los países iberoamericanos,  por el aumento de las funciones cuantitativas, en desmedro de las cualitativas, lo que sería asumido por las industrias locales, a quienes el sistema lesiona.

 En este sentido piénsese exclusivamente en el problema del idioma en el Sistema de Madrid que obligaría a que el personal administrativo  de los países que lo adoptaran fuera trilingüe, lo que implicaría indudablemente un mayor costo que tendría que ser subvencionado también por los usuarios nacionales y, en definitiva, por los contribuyentes locales quienes una vez más aparecerían bonificando a los países más desarrollados en contra de toda lógica, justicia y consistencia.

V.- 
CONCLUSIONES

a) En cuanto al sistema sustantivo.-

a-i) Diálogo para la unidad de interpretación e implementación.- Es evidente que el sistema, en contra lo que señalan el prefacio, las disposiciones generales y los principios básicos  de Trips, tiende a privilegiar los derechos de los grandes titulares de propiedad industrial por sobre las facultades de los países en vías de desarrollo para obtener las debidas contraprestaciones a los privilegios otorgados. 

Ello hace necesario que los países iberoamericanos dialoguen constantemente para realizar su aplicación en forma uniforme, con el fin de:

a-i-a)  Darle contenido al prefacio y a la declaración de principios en la interpretación de su texto.  Ello debe hacerse adecuando las normativas y directrices nacionales de una manera uniforme, interpretando el texto del Acuerdo en conformidad a las partes referidas, que deben servir para establecer su trama ya que- de lo contrario- la aplicación se someterá  al contenido aislado de cada disposición, como está sucediendo ya con la interpretación que le están dando los grandes titulares de derechos de Propiedad Industrial; y

a-i-b) Ejercer conjuntamente presión para que se hagan realidad y se transformen en hechos concretos las disposiciones del sistema internacional que dicen relación con la necesidad que se adopten medidas para obtener la transferencia de tecnología y el desarrollo industrial de los países en crecimiento, evitando que ellas permanezcan en calidad de meras declaraciones de carácter romántico y distractivo, como ha sucedido hasta la fecha;

a-ii) Agotamiento internacional.- Si se trata de liberalizar el comercio mundial, los países iberoamericanos deben adoptar e instar porque otros adopten el sistema internacional de agotamiento de derechos de Propiedad Industrial. Deben cooperar a crear conciencia de que el que los derechos de Propiedad Industrial sean territoriales no quiere decir que se revaliden cada vez que el objeto sobre el cuál recaen cruce una frontera, sino que el que exista exclusividad del titular para ponerlos en circulación en el primer país en que universalmente ingresen en los circuitos comerciales.  Entre tales países se crea una suerte de obligación indivisible de tal manera que extinguida la exclusividad en uno de ellos, por haberse puesto el objeto de ella lícitamente en el  comercio, se extingue respecto de todos los demás, ya que la  obligación de respetar la exclusiva ha sido satisfecha.

De otra manera, los privilegios de Propiedad Industrial se transforman en instrumentos de asignación de mercados y, por lo tanto, en barreras al comercio internacional.  Además, el sistema de agotamiento nacional o regional de derechos significa llevar a grados insospechados el sistema de monopolio de importación mediante el impedimento de entrada de productos legítimos.

a-iii). Organización internacional del trabajo.- Si bien hoy podría parecer absurda la obligación de que todas las patentes se trabajen en cada país, también es contrario a una racional y equitativa división internacional del trabajo el que ellas sirvan en los países en vías de desarrollo, únicamente para impedir la fabricación de su objeto por quien no es su titular. En consecuencia, los países iberoamericanos deben tender a establecer un sistema que incentive e incluso obligue al titular de la patente a trabajarla, cuando por motivo de existir ventajas comparativas de carácter natural o de mercado o por estrategias de desarrollo verosímiles en  materias precisas y concretas, ello resulte racionalmente ventajoso para el titular del privilegio o racionalmente necesario para el otorgante del mismo. A nuestro juicio, esta es la única manera de entender equitativamente la obligación de no discriminar en la patentabilidad de los productos por campos completos de tecnología y de ir tendiendo a una división internacional del trabajo que integre a los países en vías de desarrollo a la manufactura de objetos que incorporen tecnología de punta y valor agregado. 

b) En cuanto a los sistemas de constitución y administración de la Propiedad Industrial.-  

b-i) Inconveniencia de adherir.- Los sistemas que hoy se proponen no son convenientes para los países en los que no existe una proporcionalidad racional entre los derechos que exportan y los que importan, como es el caso de los países iberoamericanos. En consecuencia, mientras se mantengan las actuales circunstancias, ellos no debieran adherir ni al Sistema de Madrid ni al PCT.-

b-ii) Concentración de poderes.- En el escenario existente, los sistemas de Propiedad Industrial van encaminados a producir una integración universal vertical- en manos de los mismos poderes- del dominio y los sistemas de constitución y  administración de la Propiedad Industrial, lo que sería inaceptable en el plano nacional y también lo debiera ser en el plano internacional. Dicha integración vertical va en contra de la institucionalidad y los intereses de la totalidad de los países subdesarrollados y en vías de desarrollo;

b-iii) Observancia.- Los sistemas internacionales de administración y constitución de la Propiedad Industrial, se volverían - en los países en desarrollo - por razones culturales y económicas, en contra de los propios titulares de los derechos de Propiedad Industrial, quienes verían disminuida la observancia de ellos en estas naciones entre las que se incluyen las iberoamericanas; y

b-iv) Diferenciación.- Las instituciones internacionales que debieran velar por una mayor participación en el sistema, requieren  diferenciar  entre los países a los que conviene la adopción de los instrumentos propuestos y aquéllos a quienes los perjudica, y actuar en consecuencia. 

c) En lo que respecta a ambos sistemas

Consideramos indispensable que se produzca una reacción valórica inmediata dentro de los países iberoeuropeos e iberoamericanos, para que actuando como bloque insten por una modificación de la situación de la Propiedad Industrial, de tal manera que el sistema internacional que rija a la especialidad vuelva a ser un sistema libremente acordado entre Estados soberanos, y se guíe por la razón y la justicia y no constituya  resultado de la  presión, cuando no de la coacción.

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Por: Mariano Soní
Estos comentarios tienen por objeto señalar algunos de los inconvenientes, legales y de carácter administrativo, que para México representa el adherirse al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (en lo sucesivo “el Protocolo”).

1.-
Son miembros del Protocolo los Estados contratantes y las “organizaciones” contratantes.  Estas organizaciones pueden ser como ejemplo, la Comunidad Europea,
 ya que reúne las condiciones del artículo 14.1) b),
 y tendrá la CE como tal, un voto adicional en las Asambleas y en todas las reuniones relacionadas con el Protocolo, independientemente del voto individual de cada uno de los países que integran la CE, por lo que resulta injusto para el resto de los países que se adhieran a este Tratado.

2.-
El registro de marcas se efectúa por conducto de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y surte efectos en todos los Estados contratantes.
  Aquí se plantea un problema de constitucionalidad y de soberanía, al delegar el registro de marcas a una Oficina Internacional extranjera.  Además, El Reglamento del Arreglo y del Protocolo es establecido por la Asamblea de países miembros,
 lo cual constituye una violación al artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la facultad reglamentaria de las leyes es conferida al Presidente de la República y tal facultad es indelegable.

3.-
Los idiomas oficiales que se manejarán conforme al Protocolo, son el inglés y el francés (Regla 6 del Reglamento Común al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y al Protocolo relativo a tal Arreglo).  Los registros marcarios efectuados conforme al Protocolo deben publicarse en una Gaceta  de la OMPI, Gaceta que se publica en inglés y en francés.  La publicación en la Gaceta tiene efectos de notificación a terceros.  En consecuencia, todas las solicitudes internacionales formuladas en inglés o en francés y la Gaceta de referencia, tendrán que ser traducidas al español, por cuenta de cada Oficina Nacional de Propiedad Industrial de habla española y difundida para que puedan surtir efectos de notificación para los fines del Protocolo.

Por otra parte, se permite el registro de una marca que ampare dos o más clases de bienes o de servicios, circunstancia que no es permitida en la actual legislación mexicana.  Este sistema implica un trabajo administrativo extraordinario por parte de las Oficinas Nacionales de la Propiedad Industrial, ya que por ejemplo, al hacer el examen de fondo de una solicitud de marca, se tendrán que efectuar tales exámenes en las 42 clases que establece la Clasificación Internacional, lo que significará un aumento del costo y del tiempo.

Finalmente, debe tomarse en cuenta que dado que las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial cuentan con un plazo de entre doce y dieciocho meses para comunicar a la Oficina Internacional de cualquier objeción a la registrabilidad de una marca internacional, significará que el resto de las solicitudes que se presenten ante dichas Oficinas, y que pudieren ser semejantes a la marca internacional, tendrán que permanecer, sin ser resueltas durante dichos plazos, lo cual aumentará los rezagos en la tramitación de marcas,
 y un perjuicio para los solicitantes de marcas nacionales.

4.-
La Oficina Internacional contaba a 1995, con aproximadamente 295,000 registros internacionales de marcas en vigor.
  Se debe tomar en cuenta que al adherirse un país al Protocolo, los titulares de los registros internacionales pueden solicitar la “extensión territorial”, por lo que las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial deben estar preparadas adecuadamente, tanto en personal, equipo y local, para recibir las solicitudes de “extensión territorial”.  También deberá preverse la traducción al español de los registros que se presenten en las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial de los países de habla española.

En el párrafo 1), del artículo 3ter, se establece un peligroso aspecto de retroactividad, sobre todo en el caso de solicitudes de “extensión territorial”, pues se podrían lesionar derechos de terceros que previamente tuvieren registrada su marca en determinado país, pero que en virtud de esta disposición habría un registro internacional que no se pudiera impugnar.

5.-
Algunas leyes nacionales, como por ejemplo la Ley de la Propiedad Industrial
 de México, establecen como requisito para poder reconocer el derecho de prioridad, el que se exhiba una copia certificada de la solicitud de marca original.  El Protocolo dispensa de esta obligación a los registros internacionales, por lo que, por una parte se estaría en contra de un precepto legal nacional y, por otra parte, se establecería un trato desigual hacia los nacionales de otros países que quisieran prevalerse de un derecho de prioridad y que no fueran miembros de este Tratado.

6.-
En virtud de las disposiciones del Protocolo, las Oficinas Nacionales de la Propiedad Industrial deben prever una división en sus archivos, para el efecto de controlar separadamente los registros de marca nacionales y los registros internacionales.  También en este aspecto las Oficinas Nacionales de habla española tendrán que incurrir en un gasto adicional, consistente en la traducción al español de los expedientes de los registros internacionales, ya que el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial exigen que todas las promociones que se presenten deben ser en español o en su caso, acompañarse de la correspondiente traducción.

7.-
Conforme al Protocolo, el registro nacional solamente puede ser negado por las causas que se establecen en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El Artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece únicamente como causas para denegar el registro de una marca, las siguientes:

1)  Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

2)  Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; 

3)  Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.  Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

Como consecuencia de lo anterior, cualesquiera otras causales de negativa de registro de una marca, establecidas por las legislaciones nacionales, no podrían servir de base para negar la protección de un registro internacional.  Por ejemplo, la legislación mexicana de la materia, señala como causas de negativa de un registro marcario, además de las señaladas en el Artículo 6 quinquies del Convenio de París, las siguientes:

a.-  Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

b.-  Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;

c.-  Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

d.-  Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

e.-  Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

f.-  Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

8.-
Las Oficinas Nacionales deben notificar a la Oficina Internacional, dentro de un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de que se le comunique a la Oficina Nacional de la “extensión territorial”, la negativa de protección en su territorio de una marca internacional.  Debe recordarse que todas las comunicaciones con la Oficina Internacional deben ser formuladas en inglés o en francés, por lo que los dictaminadores nacionales de marcas y sus mecanógrafos deben ser trilingües, lo que requerirá indudablemente de una debida capacitación, así como prever un aumento en los emolumentos de los dictaminadores y mecanógrafos.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial de México, contra la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que niega en definitiva el registro de una marca, no existe ningún recurso ordinario y se tiene que acudir al juicio de amparo.  El juicio de amparo debe ser interpuesto dentro de los quince días siguientes a la notificación de la negativa, por lo que materialmente el afectado difícilmente podría interponer el juicio de amparo en el plazo señalado.

Por otro lado, deberá tomarse en cuenta el retraso que sufrirán las solicitudes en trámite, no presentadas como marcas internacionales, y cuya tramitación se dilatará  debido a los plazos extensos que establece el Protocolo.

Como se sabe, el juicio de amparo contra actos de la autoridad administrativa, debe promoverse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el acto haya sido notificado al particular.  Dado que conforme al Protocolo, el particular es notificado de la negativa de registro de la marca en un país determinado la efectúa la Oficina Internacional, habría una incertidumbre de la fecha real de la notificación, creando inseguridad jurídica, no sólo para el solicitante de la marca, sino para cualquier otro tercero que posiblemente pudiera ser afectado por tal resolución.

9.-
El Protocolo no establece causales de nulidad o caducidad de los registros internacionales después de que transcurren cinco años contados desde la fecha del registro internacional.  Esta circunstancia es altamente perjudicial, ya que puede darse el caso que una marca no se use en un país determinado y no obstante ello se encuentre registrada, obstaculizando a otros industriales, comerciantes o prestadores de servicios que puedan utilizar una marca que sea semejante o aun la misma marca, cuando ésta no sea notoriamente conocida.

10.-
El aspecto de las tasas a que tienen derecho las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial, también representa inconvenientes que vale la pena destacar.

Por una parte, tales Oficinas Nacionales sólo perciben una parte de las tasas, respecto de las solicitudes de registro y su renovación, pero no perciben cantidad alguna por otros conceptos que requieren de la prestación de un servicio por parte de las Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial, como lo son las transmisiones de derechos, cambios de nombre del titular, etc.

Por otro lado, cada país miembro actual del Protocolo, percibe aproximadamente 11.70 francos suizos (653 entre 55
 países miembros = 11.70
), más 73 francos suizos, o sea, un total de 84.70 francos suizos (aproximadamente $585.90
 M. N., a razón de $7.00
 M. N. por franco suizo), contra $1,051.00 M. N., que percibe actualmente, lo que resultaría en una injusticia hacia los solicitantes de registros de marcas nacionales.

Además, la Oficina Internacional hace la repartición de las tasas solamente una vez al año, lo cual también representa un costo financiero para las Oficinas Nacionales,
 ya que éstas deben seguir sufragando sus gastos mensuales con otros ingresos.

10.-
Las Oficinas Nacionales no perciben ninguna tasa por concepto de la inscripción los cambios de titular del registro marcario, lo que resulta injusto si se toma en cuenta el trabajo que se debe realizar y que los particulares nacionales sí tienen que efectuar pagos por estos conceptos,
 estableciendo una discriminación más hacia los titulares nacionales.

CONCLUSIONES

1.-  La adhesión de México al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, representa más desventajas que ventajas.

2.-  Los empresarios mexicanos con capacidad de exportar productos manufacturados e identificados con marcas propias, son los mínimos, por lo que se estaría favoreciendo solamente a la minoría, en perjuicio de la mayoría, que sufriría bloqueos para registrar en México sus marcas, dilaciones y la carga de financiar a los registros internacionales.  Además, se bloquearían los registros por virtud de registros internacionales que en realidad no se usen en México.

Muestra de lo anterior lo es el que en seis años de vida de la Marca Comunitaria, de la Oficina de Harmonización del Mercado Interno de la Comunidad Europea, solamente se hayan solicitado 513 marcas propiedad de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

3.-  El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se vería afectado al tener que contratar personal adicional y altamente remunerado, para manejar los trámites de las solicitudes internacionales.  También tendría afectación el local que sirve de sede al IMPI, ya que no resultaría suficiente para el manejo de tales registros internacionales.

4.-  Se tendría que modificar la Ley de la Propiedad Industrial, para conformarla con el Protocolo.

5.-  El Arreglo/Protocolo, solamente favorece a empresas extranjeras que fabrican y exportan productos manufacturados y amparados por sus marcas propias.

México, D. F., 31 de mayo de 1998

ANEXO Nº 1

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

Países miembros de la Unión de Madrid

(Enero de 2002)

	*Kenia (AP) 

	*Lesotho (AP)

	*Liberia (A) 

	*Marruecos (A) 

	*Mozambique (AP)

	*Sierra Leona (AP) 

	*Sudán (A) 

	*Swazilandia (AP)

	*Zambia

	Albania (A) 

	Alemania (AP)**

	Antigua y Barbuda (P)

	Argelia (A) 

	Armenia (AP) 

	Australia (P)

	Austria (A)**

	Azerbaiyán (A) 

	Belarús (AP) 

	Bélgica (AP)[1]**

	Bhután (AP)

	Bosnia y Herzegovina (A) 

	Bulgaria (AP) 

	China (AP)

	Croacia (A) 

	Cuba (AP) 

	Dinamarca (P)**

	Egipto (A) 

	Eslovaquia (AP) 

	Eslovenia (AP) 

	España (AP)**

	Estonia (P)

	Ex República Yugoslava de Macedonia (A) 

	Federación de Rusia (AP) 

	Finlandia (P)**

	Francia (AP) 

	Georgia (P)

	Grecia (P)**

	Hungría (AP) 

	Irlanda (P)**

	Islandia (P) 

	Italia (A)**

	Japón (P)

	Kazajstán(A) 

	Kurgizstán (A)

	Letonia (AP) 

	Liechtenstein (AP) 

	Lituania (P) 

	Luxemburgo (AP)[1]**

	Mónaco (AP) 

	Mongolia (AP) 

	Noruega (P) 

	Países Bajos (AP)[1]**

	Polonia (AP) 

	Portugal (AP)**

	Reino Unido (P)**

	República Checa (AP) 

	República de Moldava (AP) 

	República Popular Democrática de Corea (AP) 

	Rumania (AP) 

	San Marino (A) 

	Singapur (P)

	Suecia (P)**

	Suiza (AP) 

	Tayikistán (A)

	Turkmenistán (P)

	Turquía (P)

	Ucrania (A) 

	Uzbekistán (A) 

	Viet Nam (A) 

	Yugoslavia (AP) 

	

	

	Total:  70 países


(A) indica una parte en el Arreglo [52 países]

(P) indica una parte en el Protocolo [55 países]

(AP) indica una parte tanto en el Arreglo como en el Protocolo

[1] No se podrá solicitar una protección por separado para Bélgica, Luxemburgo o los Países Bajos, sino únicamente para el conjunto de estos tres países (Benelux) con sujeción al pago de un complemento único de tasa.

** indica a una parte miembro de la Unión Europea

ANEXO Nº 2

	TABLA DE TASAS CONFORME AL ARREGLO DE MADRID Y SU PROTOCOLO
	

	
	

	
	Francos

	
	suizo

	
	

	1. Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Arreglo

 Se pagarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años:
	

	1.1 Tasa de base (Artículo 8.2)a) del Arreglo)
	

	1.1.1 cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color 
	653

	1.1.2 cuando se presente alguna reproducción de la marca en color 
	903

	1.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda de la tercera (Artículo 8.2)b) del Arreglo) 
	73

	1.3 Complemento de tasa por la designación de cada Estado contratante designado (Artículo 8.2)c) del Arreglo) 
	73

	
	

	2. Solicitudes internacionales regidas exclusivamente por el Protocolo

Se pagarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años:
	

	2.1 Tasa de base (Artículo 8.2)i) del Protocolo)
	

	2.1.1 cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color 
	653

	2.1.2 cuando se presente alguna reproducción de la marca en color
	903

	2.2 Tasa suplementaria por cada clase de productos y servicios que exceda de la tercera (Artículo 8.2)ii) del Protocolo), excepto si únicamente se designan Partes Contratantes respecto a las cuales se deban pagar tasas individuales (véase el punto 2.4, infra) (véase el Artículo 8.7)a)i) del Protocolo) 
	73

	2.3 Complemento de tasa por la designación de cada Parte Contratante designada (Artículo 8.2)iii) del Protocolo), excepto si la Parte Contratante designada es una Parte Contratante respecto a la cual se deba pagar una tasa individual (véase el punto 2.4 infra) (véase el  Artículo 8.7)a)ii) del Protocolo) 
	73

	2.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual se debe pagar una tasa individual  (en lugar de un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo): la cuantía de la tasa individual es determinada por cada Parte Contratante interesada 
	

	
	

	3. Solicitudes internacionales regidas tanto por el Acuerdo como por el Protocolo

 Se abonarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años:
	

	3.1 Tasa de base 3.1.1 cuando no se presente ninguna reproducción de la marca en color 
	653

	3.1.2 cuando se presente alguna reproducción de la marca en color 903
	

	3.2 Tasa suplementaria por cada clase de producto y servicios que exceda de la tercera 
	73

	3.3 Complemento de tasa por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual no se deban pagar tasas individuales 
	73

	3.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una tasa individual (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo), excepto cuando el Estado designado sea un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo y la Oficina de origen sea la Oficina de un Estado obligado (asimismo) por el Arreglo (respecto a ese Estado, se deberá pagar un complemento de tasa): la cuantía de la tasa individual la determinará cada Parte Contratante interesada
	

	

	4. Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios

Se abonarán las tasas siguientes (Regla 12.1)b)):
	

	4.1 Cuando los productos y servicios no estén agrupados en clases 77 más 4 por cada término que exceda de 20
	

	4.2 Cuando la clasificación que figure en la solicitud sea incorrecta en uno o más términos en el entendimiento de que, cuando la cuantía total adeudada en virtud de este punto respecto a una solicitud internacional sea inferior a 150 francos suizos, no se deberán pagar tasas.
	20 más 4 por cada término clasificado incorrectamente

	
	

	5. Designación posterior al registro internacional 

 Se deberán pagar las siguientes tasas, correspondientes al período que medie entre la fecha en que surta efecto la designación y la expiración del período de vigencia del registro internacional:
	

	5.1 Tasa de base 
	300

	5.2 Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada que se indique en la misma petición y respecto a la cual no deba pagarse una tasa individual (el complemento de tasa abarcará el resto del período de 10 años) 
	73

	5.3 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una tasa individual  (y no un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo): la cuantía de la tasa individual la determinará cada Parte Contratante interesada.
	

	
	

	6. Renovación

Se abonarán las siguientes tasas, correspondientes a un período de 10 años:
	

	6.1 Tasa de base 
	653

	6.2 Tasa suplementaria, excepto si la renovación se efectúa sólo para Partes Contratantes designadas respecto a las cuales se deban pagar tasas individuales 
	73

	6.3 Complemento de tasa para cada Parte Contratante designada respecto a la cual no se deba pagar una tasa individual 
	73

	6.4 Tasa individual por la designación de cada Parte Contratante designada respecto a la cual se deba pagar una tasa individual  y no un complemento de tasa) (véase el Artículo 8.7)a) del Protocolo): la cuantía de la tasa la determinará cada Parte Contratante interesada 
	

	6.5 Sobretasa por la utilización del plazo de gracia El 50% de la cuantía de la tasa requerida en virtud del punto 6.1
	

	
	

	7.  Modificación 
	

	7.1 Transferencia total de un registro internacional 
	177

	7.2 Transferencia parcial (para algunos de los productos y servicios o para algunas de las Partes Contratantes) de un registro internacional 
	177

	7.3 Limitación solicitada por el titular con posterioridad al  registro internacional, a condición de que, si la limitación afecta a más de una Parte Contratante, sea la misma para todas ellas 
	177

	7.4 Modificación del nombre y/o de la dirección del titular de uno o más registros internacionales para los que se solicita en la misma petición la inscripción de la misma modificación 
	150

	
	

	8.  Información relativa a los registros internacionales
	

	8.1 Establecimiento de un extracto certificado del Registro Internacional consistente en un análisis de la situación de un registro internacional (extracto certificado detallado), 
	

	hasta tres páginas
	155

	por cada página que exceda de la tercera 
	10

	8.2 Establecimiento de un extracto certificado del Registro Internacional consistente en una copia de todas las publicaciones y de todas las notificaciones de denegación que tengan relación con un registro internacional (extracto certificado sencillo),
	

	hasta tres páginas 
	77

	por cada página que exceda de la tercera 
	2

	8.3 Un solo certificado o una sola información por escrito, para un solo registro internacional  
	77

	para cada uno de los registros internacionales adicionales, si se solicita la misma información en la misma petición 
	10

	8.4 Reimpresión o fotocopia de la publicación de un registro internacional, por página 
	5

	
	

	9.  Servicios especiales 
	

	La Oficina Internacional estará autorizada a percibir una tasa cuya cuantía fijará ella misma por las operaciones que se efectúen con carácter urgente, así como por servicios no previstos en la presente Tabla de tasas.


(1 Franco Suizo equivalente aproximado de $5.80 M. N.)

ANEXO N° 3
EXPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO. MILLONES DE DÓLARES
Periodo: Anual /p enero-diciembre
	 País
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000 /p
	%



	TOTAL 
	51,832.0
	60,817.2
	79,540.6
	96,003.7
	110,236.8
	117,459.6
	136,391.1
	166,424.0
	100.000

	NORTEAMÉRICA 
	44,419.5
	53,127.9
	68,260.1
	82,746.0
	96,340.9
	104,442.9
	122,784.2
	150,993.6
	90.728

	Estados Unidos 
	42,850.9
	51,645.1
	66,272.7
	80,574.0
	94,184.8
	102,923.9
	120,392.9
	147,639.9
	8.713

	Canadá 
	1,568.7
	1,482.8
	1,987.4
	2,172.0
	2,156.1
	1,518.9
	2,391.3
	3,353.7
	2.015

	ALADI 
	1,601.6
	1,598.8
	2,853.3
	3,457.3
	3,737.2
	2,992.2
	2,172.7
	2,681.2
	1.611

	Argentina 
	282.9
	247.7
	312.9
	519.8
	497.6
	384.5
	256.1
	288.7
	0.173

	Bolivia 
	17.1
	13.4
	24.1
	30.4
	31.6
	34.6
	31.6
	26.6
	0.015

	Brasil 
	292.2
	376.1
	800.2
	878.6
	703.0
	535.5
	399.4
	517.4
	0.310

	Colombia 
	238.8
	306.0
	453.5
	438.2
	513.3
	449.1
	367.6
	461.8
	0.277

	Chile 
	199.7
	204.4
	489.8
	688.7
	842.3
	625.0
	366.4
	431.3
	0.259

	Ecuador 
	56.5
	109.8
	116.0
	120.9
	143.0
	123.2
	68.9
	108.0
	0.064

	Paraguay 
	12.6
	10.5
	21.6
	30.2
	23.8
	14.8
	8.5
	9.9
	0.005

	Perú 
	94.2
	110.4
	178.9
	211.4
	238.4
	195.6
	178.1
	210.0
	0.126

	Uruguay 
	179.5
	46.8
	76.7
	115.6
	69.1
	83.8
	59.9
	108.0
	0.064

	Venezuela 
	228.0
	173.8
	379.6
	423.6
	675.0
	546.1
	436.2
	519.5
	0.312

	CENTROAMÉRICA 
	502.3
	560.2
	721.9
	889.0
	1,147.0
	1,321.1
	1,296.9
	1,407.0
	0.845

	Belice 
	26.8
	27.4
	22.3
	33.2
	33.0
	37.7
	37.9
	43.7
	0.026

	Costa Rica 
	99.6
	94.6
	141.9
	188.1
	221.2
	282.1
	250.5
	286.2
	0.171

	El Salvador 
	113.0
	128.5
	147.7
	158.1
	214.2
	218.0
	244.4
	245.1
	0.147

	Guatemala 
	203.8
	218.3
	310.2
	360.2
	498.4
	591.1
	543.6
	534.8
	0.321

	Honduras 
	38.5
	70.0
	68.7
	96.9
	116.0
	134.6
	156.1
	203.7
	0.122

	Nicaragua 
	20.7
	21.3
	31.1
	52.6
	64.2
	57.5
	64.5
	93.4
	0.056

	UNIÓN EUROPEA 
	2,788.6
	2,805.9
	3,353.5
	3,509.8
	3,987.6
	3,889.2
	5,202.7
	5,620.8
	3.377

	Alemania Rep. Fed. 

	430.4
	394.7
	515.4
	640.9
	718.7
	1,151.6
	2,093.1
	1,544.3
	0.927

	Austria 1/ 
	43.7
	10.1
	12.8
	10.0
	15.8
	10.5
	10.8
	17.1
	0.015

	Bélgica 
	226.0
	270.8
	486.5
	408.6
	372.7
	230.4
	240.7
	227.1
	0.136

	Dinamarca 
	17.9
	21.6
	7.6
	18.6
	30.6
	35.5
	49.1
	44.9
	0.026

	España (Excluye Canarias)
	917.7
	857.9
	796.9
	906.9
	939.0
	713.5
	822.4
	1,528.5
	0.918

	Finlandia 1/ 
	1.5
	4.6
	1.9
	1.5
	5.1
	1.7
	8.2
	4.3
	0.002

	Francia 
	456.2
	517.8
	483.5
	425.9
	429.9
	401.4
	288.8
	375.2
	0.225

	Grecia 
	5.6
	5.0
	8.4
	8.9
	10.7
	9.4
	7.5
	10.3
	0.006

	Holanda 
	193.2
	174.4
	177.1
	191.8
	261.7
	338.7
	487.7
	439.6
	0.264

	Irlanda(Eire) 
	121.0
	111.6
	70.5
	146.1
	113.0
	37.1
	67.0
	112.1
	0.067

	Italia 
	84.3
	86.1
	197.3
	139.9
	273.4
	181.4
	170.3
	222.2
	0.133

	Luxemburgo 
	0.1
	0.3
	2.9
	2.6
	2.7
	6.2
	5.9
	8.0
	0.004

	Portugal 
	72.4
	60.0
	81.4
	56.8
	97.3
	87.2
	180.4
	193.7
	0.116

	Reino Unido(Incluye canal
	201.7
	267.3
	481.0
	531.9
	664.2
	639.0
	747.0
	870.1
	0.522

	Suecia 1/ 
	16.8
	23.9
	30.4
	19.6
	52.8
	45.5
	23.7
	23.5
	0.014

	ASOC. EUROPEA DE LIBRE COM. 
	151.7
	169.7
	624.9
	399.2
	358.5
	275.6
	456.0
	586.5
	0.352

	Islandia 
	0.9
	0.3
	0.4
	0.4
	1.0
	0.7
	0.9
	0.6
	0.000


	Noruega 
	9.8
	11.9
	16.3
	38.3
	13.5
	17.4
	10.5
	32.7
	0.019

	Suiza 
	140.9
	157.5
	608.1
	360.5
	343.9
	257.6
	444.6
	553.2
	0.332

	NICS 
	277.3
	305.2
	813.0
	907.9
	781.4
	789.9
	902.5
	716.2
	0.460

	Corea 
	28.3
	41.3
	91.2
	197.6
	68.3
	73.5
	153.8
	188.9
	0.113

	Taiwan 
	23.4
	23.1
	44.0
	41.6
	42.7
	49.9
	91.2
	143.6
	0.216

	Hong Kong 
	94.6
	173.5
	504.3
	433.6
	283.1
	217.1
	177.8
	187.2
	0.112

	Singapur 
	131.1
	67.3
	173.5
	235.1
	387.2
	449.4
	479.6
	196.4
	0.118

	JAPÓN 
	686.4
	997.0
	979.3
	1,393.4
	1,156.3
	851.3
	776.1
	931.5
	0.559

	PANAMÁ 
	147.1
	123.7
	224.1
	280.7
	334.3
	351.1
	303.4
	282.8
	0.169

	REPUBLICA DE CHINA POPULAR 
	44.8
	42.2
	37.0
	38.3
	45.9
	106.0
	126.3
	203.5
	0.122

	ISRAEL 
	103.8
	3.4
	10.5
	9.5
	30.4
	17.9
	37.9
	54.6
	0.032

	RESTO DEL MUNDO 
	1,108.8
	1,083.1
	1,662.9
	2,372.5
	2,317.4
	2,422.4
	2,332.5
	2,946.4
	1.770


Fuente:  SECOFI con datos de Banco de México. 
Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros y las importaciones son valor aduanal. 
Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila. 
Nota 3: Las cifras por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores. 
1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995.

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ASIPI)

Capítulo 2: Protocolo de Madrid.TLT.

EL PROTOCOLO DE MADRID
Alfredo Barreda Moller

INTRODUCCIÓN
El tema que nos ocupa es el Protocolo de Madrid, el que enfocaré desde el punto de vista de un Latinoamericano.  Los colegas que también han sido encargados de hablar sobre este mismo tema son uno nacional de un país miembro del Protocolo y el segundo funcionario de la OMPI, por lo cual supongo que ellos enfrentarán el tema desde sus propias experiencias.  Distinto es el caso de los latinoamericanos, quienes no somos miembros del Protocolo de Madrid y por lo tanto no tenemos experiencias sobre este tema.  El mío será un enfoque eminentemente crítico del Protocolo, es decir, trataré de hacer un análisis de las razones por las cuales el Protocolo, aún cuando pueda ser conveniente para otros, es claramente inconveniente para Latinoamérica.

1.
LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE MARCAS.
Antes de entrar al tema del Protocolo de Madrid consideramos necesario hacer una aproximación a lo que son los Tratados Internacionales de Marcas, para efectos de situar al Protocolo de Madrid dentro del contexto de los Tratados.

Existen tres tipos de Tratados Multilaterales de Marcas:

1.
Los Tratados de protección marcaria que son aquellos cuyo objetivo es proteger las marcas en terceros países miembros del Tratado.  Los ejemplos más importantes de Tratados de protección marcaria son el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y la Convención Panamericana de protección Marcaria y Comercial de Washington de 1929.

2.
Los Tratados de armonización de legislaciones nacionales que son aquellos que buscan uniformizar los procedimientos y normas sustantivas sobre marcas en los distintos países.

Los ejemplos más claros de Tratados de armonización de legislaciones nacionales son el Arreglo de Niza para la Clasificación de Productos y Servicios y el Tratado de Derecho de Marcas (Trademark Law Treaty).

3.
Los Tratados de marcas internacionales que son aquellos que crean una marca que tenga vigencia en toda una región o grupo de países.  Estos son el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, la Marca Comunitaria de Benelux, la Marca Comunitaria Europea y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid.


El Protocolo de Madrid pertenece a este tercer tipo de Tratados, que crea una marca de vigencia internacional, es decir, que su registro tiene validez en varios países, sea porque dichos países constituyen una unidad geográfica, o una comunidad económica de naciones, o simplemente la agrupación de países sin mayor relación especial entre ellos, sino el de ser miembros de un mismo tratado para compartir un mismo objetivo, que es la marca internacional.

2.
LA MARCA INTERNACIONAL.

La marca internacional es la marca concedida por la Oficina Internacional del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid con vigencia en principio en todos los países miembros de dichos tratados.


El objetivo de la marca internacional es lograr que con un trámite centralizado se logre una marca que tenga vigencia en muchos países, de tal manera que las empresas que son activas en el comercio internacional de productos y servicios puedan proteger sus marcas por esta vía, dejando los registros de marcas nacionales para aquellas empresas cuya actividad comercial se limita a su ámbito nacional.

3.
PRINCIPAL BENEFICIO DEL PROTOCOLO.  REDUCIR COSTOS.


El principal beneficio del Protocolo es reducir los costos de las grandes corporaciones multinacionales al procurarse protección marcaria en el mayor número de países evitando la intervención de Abogados y agentes en cada país.


El trámite de registro, de renovación y de modificaciones se hace a través de la Oficina Internacional de la OMPI, que reemplaza en forma directa a los Abogados y Agentes.


Los Abogados y Agentes sólo serán requeridos para intervenir en los casos litigiosos, y en una muy reducida medida cuando la solicitud sea objetada por la Oficina de Marcas del país designado.

4.
IMPORTANTE BENEFICIO DEL PROTOCOLO.  SIMPLIFICACION DE LOS TRÁMITES PARA OBTENER REGISTROS DE MARCAS.
Otra de las razones principales del Protocolo de Madrid es simplificar el sistema de registro de marcas, al permitir mediante un procedimiento centralizado registrar la marca internacional en un gran número de países.  Asimismo la simplificación es aún más ambiciosa en el mantenimiento de las marcas, es decir, en las renovaciones y modificaciones.

El Protocolo de Madrid claramente simplifica:

·
Las renovaciones

·
Las anotaciones de modificaciones del titular.

·
En cuanto a la simplificación de los trámites de solicitudes, esto es muy discutible, como veremos más adelante.

5.
ASPECTO NEGATIVO DEL PROTOCOLO.  LENTITUD EN OBTENCIÓN DE DERECHO QUE PERMITA EL USO DE LA MARCA.

Las empresas tienen interés en obtener protección marcaria al menor costo y a la mayor velocidad posible.  Nuestras oficinas de marcas tendrán un plazo de 20 meses desde que reciben la solicitud de marca internacional para emitir resolución, de tal manera que el derecho marcario y el consecuente derecho al uso de la marca sólo será posible como promedio a los 20 meses de presentada la solicitud.

De ello se desprende que con el Protocolo de Madrid el proceso de registro y disponibilidad de uso de una marca es excesivamente lento, en contrario a países como Perú en que el certificado de registro se otorga a los 4 meses de presentada la solicitud.

El hecho es que las corporaciones necesitan obtener los registros de marcas al menor costo en el menor tiempo, pero vemos que el Protocolo reduce el costo pero aumenta sustancialmente el tiempo.

El sistema del Protocolo es claramente lento e ineficiente comparado con los registros nacionales, y hoy día la introducción de nuevos productos en el mercado es una cuestión de velocidad y oportunidad.

La pregunta es si para los titulares de las marcas es más importante la velocidad de la introducción al mercado de los nuevos productos y servicios o el ahorro en la reducción de costos en el registro de las marcas.

6.
ASPECTO NEGATIVO DEL PROTOCOLO.  FALTA DEL IDIOMA ESPAÑOL.
Los idiomas del Protocolo de Madrid son inglés y francés.  Los formularios de registro deberán ser preparados en inglés o francés.  Las Oficinas de Marcas de los países designados deberán trabajar las solicitudes en inglés o francés y efectuar sus propias traducciones.  Las notificaciones entre la Oficina Internacional y las Oficinas de Marcas nacionales deberán igualmente hacerse en inglés o francés.

Muchos países europeos que fueron miembros del Acuerdo de Madrid, y que siempre hicieron sus trámites en francés, lo siguen haciendo en francés, por lo que los funcionarios de nuestros países deberán dominar el francés.

Esto presenta la situación que los funcionarios de las oficinas de marcas de todos los países latinoamericanos deberán dominar además del español, el inglés y francés, y tendrían que hacer un permanente trabajo de traducción.

En el caso particular de Perú, la Constitución Política señala en su artículo 48 que el idioma oficial es el castellano, lo cual significa que los funcionarios públicos tienen que hacer todos los trámites de documentos oficiales en castellano.  Esto está confirmado en la nueva Decisión 486 de la Comunidad Andina, que en su artículo 7 señala que "el petitorio de las solicitudes ante la Oficina de Marcas deberá presentarse en idioma castellano".  En este aspecto el Protocolo colisiona con la legislación interna peruana, lo cual nos pone en un impase insalvable.

Si se modificara nuestra legislación interna, lo cual dudamos debido a que es un tema jurídico de índole constitucional y no sólo marcario, los documentos emitidos en idioma extranjero requerirían necesariamente que sean traducidos al castellano y mientras los documentos no sean traducidos estos no tendrían validez legal alguna.

Si el objeto principal de la marca internacional es simplificar y abaratar el procedimiento, la constante labor de traducción por todas las oficinas de marcas latinoamericanas provoca justamente lo contrario, es decir, complica y encarece el procedimiento.  Es por ello que Estados Unidos de América nunca se adhirió al Arreglo de Madrid, y la inclusión del idioma inglés soluciona su problema y el de los países anglo parlantes, pero no soluciona el mismo problema que sufren todos nuestros países.

Como un ejemplo de la ineficiencia del sistema del Protocolo de Madrid podemos señalar el caso en que una solicitud típica entre países latinoamericanos en que el país de origen es de habla hispana y los quince países designados son todos también de habla hispana, el titular tendría que preparar la solicitud en inglés, enviarla a la Oficina Internacional para que dicha oficina la transfiera a las quince oficinas de Marcas designadas, todo esto en inglés.  Cada una de ellas tendría que traducir su formulario de vuelta al español, para luego traducir las notificaciones y resoluciones nuevamente al inglés.  Evidentemente el resultado es de mayor lentitud y mayor costo, es decir, todo lo contrario a eficiencia.

Si uno de los objetos principales de la marca internacional es simplificar y abaratar el procedimiento, la constante labor de traducción por todas las oficinas de marcas latinoamericanas, por no ser el idioma español una lengua oficial de Protocolo, provoca justamente lo contrario, es decir, complica y encarece el procedimiento.

7.
ASPECTO NEGATIVO DEL PROTOCOLO.  PUBLICIDAD DEL REGISTRO INTERNACIONAL.
La Oficina Internacional publica el registro de las marcas internacionales en su boletín llamado Les Marques Intemationales en Suiza.  El Protocolo señala que esta publicación se considerara suficiente y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.

Esta norma significa que la publicación hecha por la Oficina Internacional es la única publicación, y que a partir de ella empieza a correr el plazo de oposición.  Esto evidentemente atenta contra el sistema jurídico de nuestros países, pues es norma de orden público que todas las notificaciones sobre registro de marcas deben hacerse en una gaceta oficial de circulación nacional que esté a disposición del público en general, siendo absolutamente inaceptable que se considere como notificación válida la publicación hecha en un boletín en Suiza y en francés.

8.
ASPECTO NEGATIVO DEL PROTOCOLO.  DETERIORO DE LAS OFICINAS DE MARCA DE NUESTROS PAÍSES.

Si bien la marca internacional parece ser conveniente para los intereses económicos de las corporaciones que registran sus marcas en muchos países, contrariamente, es inconveniente para las economías de las Oficinas de Marcas de nuestros países, por las razones siguientes:

a.     
La publicación tendría que hacerla la Oficina de Marcas del país designado, por su cuenta y costo.

b.
Mayor costo en contratación de personal que domine los idiomas inglés y francés.

c.     
Mayor costo de correo, al tener que hacerse notificaciones a la Oficina Internacional en Suiza.

d.
Mayor costo por traducciones, al estar los formularios escritos en inglés o francés, y al ser necesario que las resoluciones y notificaciones a la Oficina Internacional se hagan en inglés o francés.

e.
No se cobrará tasa alguna por las modificaciones de registros.

f.
Debido a que la tasa que se cobra por las marcas internacionales está pegada a lo que se cobra Por las marcas nacionales, para aumentar la tarifa a las marcas internacionales para compensar los mayores costos tendría que aumentarse las tarifas de las marcas nacionales.

g.
Las Oficinas de Marcas tendrán que reemplazar al personal que habla un sólo idioma por personal que hable tres idiomas, es decir, castellano, inglés y francés, con la consecuente pérdida del empleo de funcionarios antiguos.

h.
A pesar que la marca internacional provocará un mayor costo para la Oficina nacional que el que provoca la marca nacional, la Oficina de Marcas del país designado no podrá cobrar por dichos sobrecostos debido a la norma del Protocolo que señala que la tasa individual de la marca internacional tiene que ser equivalente a los derechos fiscales de la marca nacional.


Del análisis de los ocho puntos arriba citados se desprende que tenemos los ingredientes perfectos para una receta de quiebra, mayores costos y menores ingresos.

Resulta clarísimo que la reducción de costos para los usuarios de las marcas internacionales no será como consecuencia de la adopción de un sistema más eficiente, sino como resultado de trasladarle esos costos a las Oficinas de Marcas de nuestros países, y en consecuencia, a nuestros contribuyentes que deberán sostener con sus impuestos los nuevos déficits de estas oficinas.

9.
ASPECTO NEGATIVO DEL PROTOCOLO.  UN PASO ATRÁS HACIA EL CENTRALISMO

El sistema capitalista procura, entre otros aspectos, el delegar en el sector privado el mayor número de actividades sociales y económicas.  El sistema comunista al contrario procuraba el centralismo, es decir, el que todas las actividades sociales y económicas estuvieran centralizadas bajo el control estatal.


La experiencia nos ha demostrado que los países con sistemas capitalistas y liberales basados en la actividad diversificada de sus ciudadanos son más eficientes que los países comunistas que se basan en el centralismo.


El Protocolo de Madrid, y antes el Arreglo de Madrid, son sistemas de registros de marcas centralizados, que si bien pudieron tener sentido hace cien años, hoy día caminan en contra de las corrientes del pensamiento económico moderno.

El centralismo del Protocolo de Madrid se da principalmente en los siguientes aspectos:

·
una oficina central.

·
manejada por burócratas internacionales.

·
sin intervención de la actividad privada.

·
un sólo idioma, el inglés, teniendo en cuenta que el francés se usa poco.

·
a  tarifas pre-establecidas.

La principal ventaja del Protocolo es reducir costos para las corporaciones multinacionales y de esta forma aumentar sus utilidades.  El procurar reducir costos es en esencia bueno, y asimismo el generar mayores utilidades también es bueno.  Eso es indiscutible, pero más importante que las utilidades son los principios, sean principios morales, éticos o ideológicos.


En este caso se están pasando por alto los principios ideológicos.  En el mundo de hoy es universalmente aceptado que el sistema político debe ser el democrático, siendo las dictaduras inaceptables y que el sistema económico que debe prevalecer es el capitalista, siendo el sistema comunista y centralista inaceptable.  Esto es una cuestión de principios.


Es inconcebible que las grandes corporaciones propongan y apoyen la adopción de este sistema centralista, burocrático y anacrónico que es el Protocolo de Madrid, que indudablemente constituye un paso atrás hacia el centralismo.

Más lógico sería que hoy día, en el siglo XXI, la forma de reducir los costos de obtención de registro de marcas sea el de privatizar las Oficinas de Marcas, y aún más, que hayan dos o tres Oficinas de Marcas en cada país, que compitan entre ellas.  Esta idea de privatizar las Oficinas de Marcas y que hayan varias Oficinas de Marcas en cada país puede parecer hoy día una idea descabellada, pero recuerden hace sólo diez años, a quien no le parecía una idea descabellada pensar que los servicios públicos, como son la electricidad, el agua y el teléfono, que eran servicios estatales básicos, fueran a dar a manos privadas, y peor aún, a empresas extranjeras.  Hoy día, sólo diez años después, esto nos parece normal.


A mi francamente me parece más lógico y más normal que en cada país hayan dos o tres oficinas de Marcas privadas a que en todo el mundo haya sólo una Oficina de Marcas central.

10.
ASPECTO NEGATIVO DEL PROTOCOLO.  REDUCCION DEL TRABAJO PARA ABOGADOS Y AGENTES DE MARCAS.


Con el sistema del Protocolo, no sólo desaparece el trabajo del trámite de registro, renovaciones y modificaciones, sino también el trabajo proveniente, de solucionar las objeciones de las oficinas de marcas.

Las personas favorables al Protocolo nos han dicho siempre que si bien el trabajo de preparar y presentar las solicitudes se reduciría, esto se compensaría con el mayor trabajo de resolver las objeciones, debido a que al haber mayor número de solicitudes, habría proporcionalmente mayor número de objeciones.


Esto no es así.  Las objeciones por nuestras oficinas de marcas también se reducirían al mínimo, dejando a los abogados y agentes sólo con el eventual trabajo de oposiciones e infracciones.

La razón por la cual las objeciones a las solicitudes por nuestras oficinas de marcas se reduciría al mínimo es porque más del ochenta por ciento de las objeciones provienen de observaciones a la clasificación de productos y servicios y el otro veinte por ciento son consecuencia de otras razones, como inadecuada descripción de la marca figurativa o errores en las legalizaciones de los poderes.

Es el caso que las Reglas 12 y 13 del Reglamento del Arreglo y del Protocolo establecen que cuando la Oficina Internacional recibe una solicitud, la examina, y verifica que la indicación de la clasificación de productos o servicios sea correcta, de tal modo que cuando considera que algún producto o servicio no pertenece a la clase o que la indicación es vaga o imprecisa, hará la observación a la oficina de origen, y no tramitará el expediente hasta que la cuestión haya sido resuelta. De esta forma, las solicitudes llegarán a nuestras oficinas de marcas oleadas y sacramentadas, por lo cual no se objetarán las solicitudes con respecto a la clasificación de productos o servicios porque esa cuestión ya fue resuelta.

Si a este hecho le agregamos que las solicitudes de marcas internacionales no llevan poderes y adicionalmente la descripción de la marca figurativa tiene que ser uniforme, no existirán objeciones por parte de nuestras oficinas de marcas con respecto a estos temas y en consecuencia no habrá trabajo para los abogados y agentes de marcas.

A la desaparición del trabajo de registro deberá también sumarse la desaparición del trabajo de renovaciones y modificaciones, por lo cual la reducción del trabajo será tal que prácticamente desaparecerán la mayoría de los especialistas en marcas.

Esta es una cuestión de suma gravedad y la defensa del trabajo de todas las personas que laboran en los estudios de abogados y de agentes de marcas latinoamericanos es una razón muy importante para oponerse al Protocolo de Madrid.  Es perfectamente legítimo defender nuestro trabajo y el de nuestros colegas, socios y empleados.  Los países ricos, como son Estados Unidos, Japón y todos los Europeos, tienen legislaciones sobre migraciones que son muy severas e inflexibles, para evitar que sus ciudadanos pierdan su trabajo frente a la competencia de inmigrantes provenientes de países más pobres.  Si los países ricos defienden el trabajo de sus ciudadanos, nosotros también tenemos el derecho de defender nuestro trabajo.


Es legítimo oponemos al Protocolo de Madrid porque se trata de un intento claro de transferir riqueza y beneficios económicos de países más pobres a países más ricos.

CONCLUSIONES

De la exposición de este trabajo se desprende claramente que el Protocolo de Madrid es un cuerpo legislativo que tiene aspectos muy negativos, que en nada beneficia a nuestros países y en mucho nos perjudica.


En resumen, los aspectos negativos del Protocolo de Madrid son:

·
La lentitud en la obtención del derecho registrar que permita el uso oportuno de la marca en los países designados.

·
El uso de los idiomas inglés y francés y no del español.

·
Falta de publicidad en nuestros países de las solicitudes de marcas internacionales.

·
Deterioro de las Oficinas de Marcas de nuestros países.

·
La Oficina Internacional de la OMPI constituye un paso atrás hacia un sistema centralizado y anacrónico.

·
Desaparición de la mayoría de los especialistas en Derecho Marcario.
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� .-	Estas notas se prepararon en mayo de 1998 y se le han hecho algunas actualizaciones en 2002.


� .-	Actualmente “Comunidad Europea”.


� .-	Artículos 1, 10  y 14.1) b).  Todas las referencias a artículos son del Protocolo, a menos que se indique lo contrario.  En el Anexo Nº 1 aparece la lista de los países miembros del Arreglo y del Protocolo.


� .-	Artículo 2.


� .-	Artículos 2), a) iii) del Arreglo y 10, 2) iii) del Protocolo.


� .-	Artículo 3.


� .-	Lamentable e increíblemente, la OMPI no sabe con certeza cuantos registros internacionales se encuentran en vigor.


� .-	Artículo 3ter, 2).


� .-	Art. 118, Ley de la Propiedad Industrial.


� .-	Artículo 4, 2).


� .-	Artículo 4bis.


� .-	Artículo 5.


� .-	Art. 90, Ley de la Propiedad Industrial.


� .-	En 2000 se reformó la Ley Federal de Procedimiento y en una de sus disposiciones se estableció que tal ordenamiento también sería aplicable a los procedimientos seguidos por los organismos públicos descentralizados, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  Conforme a la Ley de referencia, las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de negativas de registro de marcas, deben ser combatidas mediante juicio de nulidad seguido ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.  El juicio respectivo debe interponerse dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución, lo que aumenta la falta de seguridad y certeza jurídica.


� .-	Artículo 6.


� .-	En el Anexo Nº 2 aparece la tarifa de las tasas pagaderas conforme al Arreglo y al Protocolo.


� .-	En 2002, los países miembros son 70, por lo que se reduce la cantidad de referencia.


� .-	La cantidad para 2001 es de $9.74 M. N., para cada país miembro.


� .-	La cantidad para 2001 es de $4.91 M. N.


� .-	El tipo de cambio del franco suizo el 13 de mayo de 2001, era de $5.80 M. N. por franco suizo.


� .-	Artículo 8.


� .-	Artículo 9.


� .-	Las exportaciones totales de México a países miembros del Arreglo/Protocolo durante 2000, ascendieron al 4.574% del total de exportaciones del país.


* .-	Dado que se trata de un país de Derecho Consuetudinario (Common Law country), no aplica las disposiciones del Arreglo/Protocolo, debido a que no ha promulgado la legislación de aplicación (Implementing Legislation) correspondiente.  Fuente:  INTA Bulletin, Dec. 1, 2001.  Vol. 56, N° 22.


� .-  Al 13 de marzo de 2001.


� .-	Los porcentajes no aparecen en la tabla de SECOFI.


� .-	Los países cuyos porcentajes aparecen con sobre una trama clara pertenecen al Arreglo/Protocolo de Madrid.


� .- El porcentaje es de 0.0003
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				Estados Convenio Europeo de Patentes (EPC)		E.E.U.U		Japón		Resto del Mundo

		Estados Convenio Europeo de Patentes (EPC)		18371		9382		7701		1263

		E.E.U.U		25693		80292		30841		10694

		Japón		6843		7046		125704		1855

				1998

		Principales Bloques		311873		95.7590923745

		Resto del Mundo		13812		4.2409076255

				1994		1995		1996		1997		1998

		Resto del Mundo		16		13		9		7		3

		Estados Convenio Europeo de Patentes (EPC)		52		51		48		48		46

		E.E.U.U		56		58		55		53		54

		Japón		86		86		85		84		82

				Proyección Patentes Exportadas		Proyección 100% Exportadas		Residentes		Total

		Colombia		0.26		0.52		74		1736

		Chile		0.75		1.51		215		2717

		Argentina		3.01		6.03		861		6320

				Solicitudes Fase Nacional		Designaciones PCT

		Brasil		4756		41621		11.4%

		México		7188		41016		17.5%

				1991		1998

		Argentina		2198		6320		287.5%

		Chile		964		2717		281.8%

		México		5271		10893		206.7%

		Brasil		7325		12206		166.6%
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