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I. INTRODUCCION

La presente colaboracién se divide en cinco partes basicas: en la primera, se hard referencia a las licencias obliga-
torias o compulsivas en general; en la segunda, a esas licencias en Ia ley 10.089 y en el Convenio de Paris para la
Proteccién de la Propiedad Industrial; en la tercera, a las licencias compulsivas u obligatorias en el Acuerda TRIPs; en 1a
cuarta, a las caracteristicas que esas licencias podian asumir en el marco de una nueva ley de patentes; en la quinta, a
dichas licencias en tanto son tratadas en la ley 17.164; y en la sexta, se establecerdn algunas conclusiones generales.

La idea nuclear de la misma es mostrar la evolucién normativa de esas licencias, las posibilidades que ofrecia el
Acuerdo TRIPs et la materia, la forma o medo en que las soluciones del Acuerdo TRIPs podian recogerse en una nueva
legislacién nacional de patentes y su potencial influencia y aplicacién en la realidad viviente.

El enfoque o énfasis de esta colaboracién se centra de manera especial en la temitica de los casos en que era posible
legislar sobre el otorgamiento de csas licencias, més alld de las especificas causales enumeradas en el Acuerdo TRIPs, y las
soluciones legales que en definitiva se adoptaron en la especie.

II. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN GENERAL

HistSricamente, las leyes de patentes establecieron la obligacién del patentado de explotar la invenci6n patentada
so pena de caducidad, salvo fuera mayor, siendo tal vez el primer ejemplo de incorporacién legal de esa obligacién la ley
francesa de patentes, de 1791, en una solucién seguida por la préctica unanimidad de las legislaciones con la connotada
excepcién de los Estados Unidos de América.

Dicha obligacién se ha justificado, siguiendo inicialmente las ensefianzas de Pouillet ( Traité des brévets d"invention,
Paris, 1915), en que el beneficio que reclama el interés general de la sociedad es la de gozar del invento, a cambio del
monopolio que se le acuerda al inventor, por lo que éste no puede dejarlo infecundo, improductivo, y perjudicar con su
inactividad la posibilidad de progreso, la industria nacional, el trabajo de la gente y el disfrute del consumidor.

No obstante, la experiencia luego demostr que en muchos casos el inventor no estaba en posibilidades materiales,
técnicas, finanderas 0 comerciales de explotan su inverto, a pesar de sus esfuerzos, y que podrda resultar injusto privarlo

*  Este trabajo se basa e un Informe que fue originariamente preparado a solicitud de ta Asociacion de Laboratories Nacionales con anterioridad a faley 17,164, el que
contribuyé a promover y sustentar la inclusién de Ja “negativa a tratar” como causal auténoma e independiente de licendias compulsorias u cbligatorias en la ley
citada. El texto referido se ajusts en su redaccion ¥ se complementé y ampli6 a sus efectos con los comentarios a las normas sobre esas licencias contenidas en esta ley.
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porello de sus derechos, en unalinea de razonamiento y pragmatismo que recogio la ley de patentes alernana de 1877,
qute admiti6 que la caducidad por falta de explotacion sélo operaba si el patentado era negligente o no hacia todo lo
necesario para asegurar la explotacién de su invencién, y si era decidida por las autoridades competentes.

En ese contexto las soluciones legislativas 1racioirales ¢ internacionales dominantes en la materia cran en sintesic la¢ ™
siguientes:

a) obligacién del patentado de explotar la invencién por si, 0 por un tercero a través de la concesion de una
licencia voluntaria de base contractual;
b) exoneracién de dicha obligacién durante un plazo determinado a partir de la concesién de la patente, por
razones de fuerza mayor o caso fortuito, o por otras causas debidamente justificadas por el patentado;
) caducidad de la patente en la circunstandia de que no se produjera alguna de las situaciones anteriores.

Dichas soluciones fueron recogidas de alguna manera, direca o indirectaenty, por o Convenio de Parfs para la
Proteccién de la Propiedad Industrial, en la revision efectirada en Washington en 1911, aunque tienen antecedentes en
el Acta Adicicnal de la Conferencia de Bruselas de 1900.

En ese marco no se prevefa las licencias obligatorias o compulsivas.

Estas licencias se advirtieron en primera instancia en la ley inglesa de 1884, que admitié la concesi6n estatal delas
[mismas en ciertos casos de falta de explotacién, explotacién insuficiente, 0 impedimento de explotacién de una patente
ulterior dependiente de una patente preexistente, solucién incorporada posteriormente en otras legislaciones y consa-
grada definitivamente en la revision de la citada Convencion de Parfs, realizada en La Haya eu 1925, en la que se
abandon la solucién de explotacion obligatoria y se la sustituy6 por el sistema de licencias obligatorias, segan el cual
se reconocié a los paises miembros de la misma “la facultad de tomar las medidas legislativas necesarias para impedir
los abusos que podrian resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, por falta de
explotacion ... medida (que) no podrd prever la caducidad de la patente, sino cuando la concesion de licendas obliga-
torias no fuera suficiente para impedir esos abusos” (art. 5, 2).

Esta solucién fue objetada por Ladas (La protection international de la Propriété Industrielle, Parfs, 1933} en el
entendido de que la obligacién de explotacion, cumplida voluntanamente por $i, O por un Tercero a wavés de una
licencia contractual, o practicada compulsivamente mediante la concesién de una licencia obligatosia, podria desalen-
tar a los inventores, perjudicar a los consumidores y trabar el libre desarrollo de la industria, en una posicién seguida de
alguna manera por Breter Moreno (Iratado de Patentes de Tnvencién, Ruenos Aires, 1957) argumentando que la
experiencia demostraba la inexistencia de esas licencias en la prictica del instituto y que ello también probaba que el
interés general, institucién subyacente en aquel, tampoco existia en la realidad, por lo que no eran sicjuiera necesarias.

Mas modernamente, se ha sefialado (Grondona, El derecho de patentes en el contexto de la realidad, en Cavallari -
Alonso - Grondona, La apropiacién del saber, Buenos Ares, 1993) que “El principal inconveniente que presenta el
sisterna del Convenio de Paris consiste en que, no habiendo ningtin productor local que solicite una licendia obligato-
ria, se le permite al titular de la patente no residente en el pais otorgante conservar el monopolio de la importacién,
climinando toda forma de competencia durante todo el plazo de vigencia del privilegio. A ello se agrega que la
necesidad de recurrir a trimites administrativos y judiciales desalienta a quienes podrian tener interés en explotar el
invento, y prolonga el lapso durante el cual el titular de la patente maneja su privilegio a discrecién”. Ello, sin perjuicio
de las citicas globales que ha ameritado dicho Convenio en tanto particularmente ventajosa para los paises industria-
lizados y no necesariamente conveniente para los pases en vias de desarrollo (Di Guglielmo, La Invenaon I’atentable,
Buenos Aires, 1968, Rippe, Régimen de la Propiedad Industrial en el Uruguay, Montevideo, 1975).

Mas alld de las eventuales objeciones doctrinarias, correspondientes en general a etapas superadas del devenir
histdrico, lo cierto s que las licencias obligatorias son una realidad negocial, instituida en pricticamente todas las
legislaciones del mundo, en el Convenio de Paris, cit, y actualmente en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercaderfas Falsificadas, mds conod-
do como Acuerdo TRIPs {0 ADPIC, en su sigla en espafiol), que constituye un Anexo al Tratado de la Organizacion
Mundial det Comercio (OMC), sustitutivo del GATT; cuya justificacién tedrica y prictica sigue siendo impuesta por
necesidades y razones de interés general en tanto posibilita o permite que un tercero interesado tenga la efectiva opor-
tunidad de la explotacién de un invento con aptitud de aplicacién industrial en el caso de que su titular no lo explote,
$ea por si misiio, v sed pur otio mediante una licendia contractual (Rippe, La propiedad industrial en el Uruguay,
Montevideo, 1992).

En efecto. Las licencias compulsivas u obligatorias se han constituido en parte fundamental y organica del sisterna
de patentes porque tienen como objetivo y funcién garantizar la realizacién de los objetivos y funciones propios del
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istema mismo y prevenir la distorsién que puede provocar el interés privado del patentado respecto de la necesaria y
onveniente proteccién del interés puiblico de Ja comunidad social, en tanto puede comprometer el logro de los fines -
- fupetioves de la sociedad en su conjunto, msttos en la legislacién de patentes (. Comea - Bergel, Patentes y Competen-
¢la, Santa Fe, 1996). _
El hecho de que mis de cien paises hayan incorporado el instituto en sus respectivas normativas de patentes y que
| mismo ha sido integrado en convenciones internacionales como el Convenio de Paris ~ sin perjuicio de las renuncias
¥ tlemoras que ello implicé en su momento a la hora de su implementacidn legal en el 4mbito interno de algunos
pafses (Naciones Unidas, La Funcién de las Patentes en la Transmision de Tecnologia a los Paises de Desarrollo, Nueva
York, 1964) -, y el Acuerdo TRIPs, cits., demuestran suficientemente dicho aderto.

IIL. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN LA LEY 10.089

Y EN EL CONVENIO DE PARIS

1. LaLey 10.089 de 12 de diciembre de 1941 previé las licencias obligatorias en dos supuestos fundamentales:

a) con cardcter general y para toda clase de patentes en el art. 10. luego de tres afins de la concesidén de la
patente cuando el titujar de la patente o sus sucesores:

i) todavia nola hubieran explotado, o la explotacién se hubiera interrumpido al menos durante
tres afios; ¥

ii) hubieran denegado al interesado la autorizacion para utilizar la invencién o la hubieran subor-
dinado a condiciones excesivamente onerosas, o no hubieran concretado sus condiciones;

b) con caricter particular y para toda clase de patentes cuando el titular de una patente de perfecciona-
miento no hubiera podido obtener el acuerdoe del titular de 1ima Ppatente principal para explotar libre-
mente su invento, caso que no requeria la configuracién de los presupuestos anteriores, a la vez queel
titular de la patente principal tenia la misma posibilidad si ésta hubiera tenido una importancia supe-
rior a aquelia (art. 37). '

Las licencias obligatorias tenian y estaban sujetas a las caracteristicas esenciales siguientes:

a) debian ser expresamente solicitadas y tramitadas a pedido del tercero interesado, que debia acreditar
los extremos indicados anteriormente {supra, lit. a), salvo en el caso de licencias de patentes de peifiec-
cionamiento (supra, lit. b); _

b} Ia solicitud y trmite correspondientes debfan realizarse ante el Ministerio de Industria, Energia y
Mineria, via Direccién Nacional de la Propiedad Industrial;

¢) el procedimiento estaba contemplado en los arts. 10 v sigs,, y 22 y sigs., e inclufa la eventual participa-
cién del patentado y la constitucién de una comision de tres peritos que fijara de manera inapelable la
Temuneracién a pagar al patentado;

d) Ia decisién correspandia al Pader Bjecutivo, que podia;

i) conceder al patentado una prérroga no superior a los dos afios, a su solicitud, y siempre que
hubiera sido peticionada tres meses antes, por lo menos, del vencimiento del término de tres
afios arriba mencionado y se hubiera justificado que la falta de explotacién de la invencién era
extrana a la voluntad del titular;

ii) conceder la licencia obligatoria en caso que se hubieran dado los extremos legales de su otorga-
miento, determinando la remuneracién debida al patentado, el plazo dentro del cual debfa
iniciarse la explotacién, que no pedia superar los tres afius peiv ue admitfa su proiroga, las
garantias y demds condiciones de la concesién, las que podian ser modificadas cada tres afios,
a pedido de cualquiera de las partes y decididas por el Poder Ejecutivo salve acuerdo entre
aquellas; o

iii) rechazar la solicitud por no haberse ajustado a los términos de la ley.

€) Laconcesién podfa darse, o no, en exclusiva; ,

f) Las licencias en general no podian transferirse, salvo pacto expreso, art. 42.

g) Elincumplimiento del patentado podia dar lugar a la caducidad de la patente, y el del licenciatario, a
la anulacién de Ia licencia, o su caducidad, art. 49 ).
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Las licencias obligatorias eran también aplicables a la materia medicinal en cuanto a los procedimientos paten-
tados, no asi a los productos, que no admitian, ellos mismos, patentarniento, ley cit., art. 3°, lit. ¢.

2. El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en la redaccién dada por el Acta™
de Estocolmo de 14 de julio de 1967, y aprobado por el decreto - ley 14.910 de 19 de julio de 1979, regula
las licencias obligatorias en el art. 5.

En dicho texto convencional las licendias obligatorias son consideradas medidas legislativas pertinentes para
prevenir los abusos que podrian resultar del ejercicio abusivo del derecho conferido por la patente, y ello incluye, por
via de ejemplo, la falta de explotacién. Supone una posibilidad de legislar, en consecuencia, no es una disposicién
autoejecutiva (cf. Bodenhausen, Guia para la aplicacién del Convenio de Pars ..., Ginebra, 1969)

La caducidad de las patentes sélo podrad preverse para cl caso en que la conccsién de licencias obligatorias no
hubiera bastado para prevenir esos abusos; pero en ningin caso podrd admitirse la caducidad o revocacién de una
patente antes de la expiracién de dos afios a partir de la concesién de aquellas.

Las licencias obligatorias por falta o insuficiencia de explotacién sélo podran ser solicitadas después delos cuatro
afios del depésito de la solicitud de patente o de tres afios de la concesion de la patente. Se debe rechazar la solicitud
si el patentado justificaba su inaccién con excusas legitimas.

Dichas licencias sélo pueden ser otorgadas en forma no exclusiva y trasmitidas inicamente en el caso que ello se
efectiie conjuntamente con la transferencia de la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esa
licenda.

Las disposiciones citadas, con la excepcién indicada, son de aplicacién autoejecutiva (cf. Bodenhausen, cit.)

La ausencia de disposiciones especificas en el drea de ciertos procedimientos o productos como, p.ej., los medi-
cinales determina que las licencias obligatorias también pueden recaer sobre ellas, en tanto esos procedimientos o
productos sean objetc de patentamiento en las legislaciones nacionales respectivas.

Una comparacién simplificada entre la normativa de la ley nacional (ley 10.089) e internacional permitia detec-
tar semejanzas y diferencias entre una'y oua. Enwe las siimeufas se ubicaban, por ejenplo, la propia iegulacion de las
licendias, la posibilidad misma de concederlas en casos determinados, la de desestimarias si el patentado justificaba
su inaccién, la potestad estatal en la concesién; entre las asimetrias, se advertian, por ejemplo:

Ley 10.089 Convenio de Paris

o S6lo en caso de falta de explotacién por el patentado, » En caso de situaciones abusivas del patentado.
incluyendo también, tanto la falta como la )
insuficiencia de la explotacién.

s Presuponia falta de acuerdo interpartes. * No lo presupone.
¢ Drebfa transcurrir un plazo de inactividad desde » En caso de falta o insuficiencia de explotacién,
la concesidn. debe transcurrir un plazo que es diferente segiin se
produzca desde el depésito de la solicitud o desde ia
concesion.
» Se previa un plazo de préroga a favor del titular, * No se preve dicho derecho de promoga.

que bloqueaba la posibilidad de concesion.

® Podia concederse, o no, en exclusiva. » No puede concederse en exclusiva.

* No podia transmitirse el derecho concedido. *» Puede transmitirse en casos especificos.

® Se previa también para la patente de » No se advierte dicha prevision.
perfeccionamiento.

¢ El régimen de la caducidad - ex ante y post - es diverso y opera en el Convenio con mayores
exigendias y excepconalidades. )
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En definitiva, la coordinacién entre la ley 10.089 y el Convenio de Paris autorizaba a concluir en resumen que en el
sistemna nacional de licendas obligatorias ellas eran aplicables a los procedimientos v a los productos, en tanto unos yfu
atros admitieran patentamientn, aundque sélo en el caso de falta de explotacién & imposibilidad de acuerdo entre el
patentado v el tercero interesado, sin perjuicio de que el titular podia justificar legitimamente su inactividad y solicitar
prérroga para impedir esa concesion; a la vez que dicha concesidn tenia que gestionarse en las condiciones y términos de
la ley 10.089, con cardcter no exclusivo, eventualmente transferible en las circunstancias establecidas en el Convenio y
sujetas a los presupuestos y plazos de caducidad del mismo.

IV. SOBRE LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS EN EL ACUERDO TRIPs

Ahorabien. El Convenio de Paris, en los aspectos sefialados, asi como en otros, resulta complementado y corresponde
integrarlo con el Acuerdo TRIPs en tanto éste preceptda la vigenda de aquel, TRIPs, art. 2.

El Acverdo citado, ratificado conjuntamente con el Tratado de la OMC, ley 16.671 de 13 de diciembre de 1994, regula
con particular detalle dichas licencias en su art. 31, aunque bajo el titulo de “Otros usos sin autorizacién del titular de los
derechos”.

Comesponde aclarar minimamente el contexto politico en €l que se tratd v resolvié la redaccén del articulo citado
(Casado Cervifio - Cerro Prada, GATT y propiedad industrial, Madrid 1994), a los cfectos particulares de aprehender y
comprender la letra y el espiritu de dicha disposicién convendional.

Es sabido que a incorporacidn de los derechos de propiedad intelectual en el GATT fue una imposicién liderada por
los Estados Unidos de América acompaiiado de otros pafses industrializados (Cavallari, El nuevo orden mundial y los
derechos de propiedad intelectual, en Cavallari - Alonso - Grondona, ob. ¢it.) como lo es el enfrentamiento que tuvo lugar
entre algunos paises desarrollados y subdesarrollados sobre la inclusion de la proteccién de esos derechos en el marco de
ese mecanismo de negociaciones comerdiales multilaterales. Es también un hecho conocido que el Acuerdo TRIPs repre-
senta una suerte de conciliacidn ne necesadamente satisfactoria entre los interses Jde unus y de vtios, y Yue e el tea
especifico de las licencias compulsivas u obligatorias la solucién encontrada representa el reconocimientao de la posicion
de los pafses de menor grado de desarrollo relativo, partidarios de las mismas, respecto de la posicion imperante en
algunos pafses de mayor grado de desarrollo relativo, contrarios a dichas licencias (Rippe, en Il Simposio Internadional
sobre Ciencia y Tecnologia como Fuerzas Productivas, T. If, Montevideo, 1992).

Es consecuendia de lo anterior que la normativa TRIP deberia interpretarse con apertura y flexibilidad en esta tematica,
como en ofras, y que la interpretacion estricta sélo comresponderia en aquellos casos en que el rigor resulta del textio y
coniexto expresos de aquella. Adicionalmente, el propio preambulo de Acserdo TRIPs autoriza dicha amplitud interpre-
tativa en la medida que reconoce, entre otros, “los objetivos fundamentales de politica general pablica de los sisterras
nacionales de proteccién de los derechos de propiedad intelectual, con inclusion de los objetivos en materia de desarrollo
ytecnologia” v “las necesidades especiales de los paises menos adelantados miembros por lo que se refiere a la aplicacion.
anivel nadonal, de las leyes y reglamentos.con la méxima flexibilidad requerida para que estos pafses estén en condicones
de crear una base tecnolégica racional y viable”.

Las licencias compulsivas u obligatorias, en este marco de reconodmientos explicativos v justificatorios, constituyen
uno de los instrumentos idoneos pata asegurar la realizacion de aquellos objetivos v la satisfaccion de aquellas necesida-
des, y ello también permite conduir en esa interpretacidn amplia y flexible en la materia. '

El art 31 cit. contiene en resumen lo siguiente;

a) Respecto de las circunstancias, motivos o causales para su concesion establece algunas situaciones espedificas, que no
son limitativas de otras que pueden ser consideradas por las legislaciones nacionales; con la sola excepcién de la
tecnologia de semiconductores, caso en que esas licendas pueden acordarse para su uso no comerdal o para rectificar
Ppracticas anticompetitivas declaradas tales en un procedimiento judicial o administrativo, art. 31 ¢).

Son supuestos especificos casos tales como los de emergenda nadional, art. 31 b), practicas anticompetitivas con
similar declaracién judicial o administrativa, art. 31 d), patentes dependientes (segunda patente, preexistiendo una
primera patente), art 31 1),
Son supuestos posibles, que se constituyen en causales auténomas y especificas de licencias obligatorias, previstas o no
previstas especialmente, {Correa, Acuerdo TRIPs, Buenos Aires, 1996):
1) Lafalta de acuerdo entre un patentado v un tercero interesado en virtud de que aquel rechaza la posibilidad de
conceder a éste Ia explotacién de una patente de que es titular en términos y condiciones comerciales razona-
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2)

3)

4)

5)

7)

bles dentro de un plazo prudencial contado a partir de Ja solicitud respectiva de dicho tercero. Si bien, como
se verd, la negativa a conceder una licencia contractual es condicion previa para el otorgamiento de licendas
obligatorias en diversos casos, art. 31 b), dicha negativa es considerada e interpretada como una causal auténo-__
ma e independiente, solucién que hasido respaldada porla Secretarfa de la Organizacion Mundial del Comer-
dio (OMC, WIfCTE/W/8, 1995).

Salud Priblica y nutricién, y otras razones de interés pablico. El interés ptblico, la satisfaccion de objetivos de
salud prblica, como fundamentos de una licencia vbligatoria, sc apoyan en el art. 8 del Acuerdo TRIPs que, al
establecer “Principios” habilita a los Estados Partes a “adoptar las medidas necesarias para proteger la salud
piblica y a nutricién de la poblacién...”

Ta falta o insuficiencia de explotacién de la invencién patentada, causal primaria, cldsica, histérica de las
licencias obligatorias, que, aunque €l art. 27.1 del Acuerdo TRIPs establece que “las patentes se podrin obtener
v los derechos de patente se podran gozar sin discriminacion por (.. .} el hecho de que los productos sean
importados o producidos en el pais”, constituye en verdad una causal posible de concesién de una licenda
obiigatoria, en la medida que el art. 27. 1 cit. solo sereflerea los productus inportados o producides localmen-
te por terceros, pero no contempla los propios productos del patentado. Esto es. Elreferido art 27.1, en dicha
interpretacion, sélo impide la discriminacion en el ejercicio de los derechos del titular respecto de bienes
importados o producidos localmente por terceros no autorizados, pero no excluye la concesion de licendias
obligatorias por falta o insuficiencia de explotacién de los productos del patentado mismo.

].as préciicas anticompetitivas — entendiendo como tales aquellas que tienden, bien a crear monopolios, bien
a ejercer una posicion dominante en el mercado - en definitiva, pricticas que son abusivas y que tienen la
aptitud de limitar o excluir la competencia en perjuicio de Ia libertad de comerdo o impedi Ja vansferenciao
difusion de la temologia - motivan licencias compulsivas u obligatorias orientadas a evitar, a suprimir o a
subsanar los efectos perniciosos propios de esas préacticas que contradicen los principios liberales que infor-
man la propia Organizacién Mundial del Comercia en la que se inserta el Acuerdo TRIPs.

El uso publico no comerciat también justifica una licenda obligatoria en su caso. Las licencias que se solidtan
y conceden a su amparo tienen como propdsito bésico satisfacer una necesidad sodal.

La proteccién del medio ambiente es otra causal especifica de invocaciny aplicacién potenciales, en tanto el
objetivo especifico de las licencias compulsivas u obligatorias que se concedan en ese Contexto se oriemanala
explotacién de tecnologias que apuntan a prevenir o superar la degradacion del medio ambiente, en una
solucién positiva que tiene su contrapartida negativa en la posibilidad de los Miembros del Acuerdo TRIPs de
prohibir ¢l patentamiento de aquellas “invendiones cuya explatacién comercial en su territorio deba impedir-
se necesariamente(...) para evitar graves dafios al medio ambiente...”, art. 27.2.

Las patentes dependientes, situacion que se plantea respecto de una segunda patente vinculada con una pri-
mera patente, motiva otros caso idéneo para provocar una licencia compulsivas u obligatoria a favor del titular
de aquella cuando representa un avance técnico importante y de una importanca economica considerable,
sin perjuicio de la posibilidad de la concesién de una licencia cruzada en condiciones razonables en favor del
titular de la primera patente.

Lus supuestos enuncados no agotan ¢l denco posible de las causales de licencias nhligatorias porqne, caomo se ha
anticipado, las previstas en el referido Acuerdo solo son, y asi se interpretan, de caricter mere-enundiativo, razoén por la caal
se considera que los Fstados miembros tienen la potestad de establecer ofras causales en sus legislaciones nacionales
respectivas. (cf. Correa, ob. cit.)

b) Respecto de las condiciones requeridas para el otorgamiento de licencias obligatorias, las mismas se pueden sistema-
tizar de la manera siguiente {Correa, ob. cit.}:

1)

2)

El tercero interesado debe negodar previamente con ¢l patentado a efectos de obtener enun plazo prudencial
ia autorizacién del mismo en términos y condiciones comerdiales razonables; etapa que no se requiere en
casos de emergencia nacional u otros casos de extrema urgendia, o en el supuesto de uso publico no comerdial,
O para Cofregir practicas anticompetitivas.

El fracaso de esas gestiones es lo que habilita a la concesitn respectiva.

El alcance y duracién de la licencia son limitados, en cuanto se restiingen a los fines para los que haya sido
autorizada, que se concede basicamente cuando es para satisfacer el mercado interno, salvo en el supuesto de

_ pricticas anticompetitivas, que es no exclusiva y relativamente transferible en tanto ello sélo puede operaren




LICENCIAS COMPULSOQRIAS Y LA NEGATIVA A TRATAR {REFUSAL TO DEAL) 59

la circunstancia, de que se transfiera con la parte de la empresa que la emplea.
3) Il plazodelalicencia obligatoria puede decaer si las circunstancias que le dieron origen han desaparecidoy no

protegerse adecuadamente los intereses legitimos de Ias personas a las que se les ha concesionado la explota-
cién de la patente.

4) Laslicencias compulsivas u obligatorias deben concederse considerando sus propias circunstancias. El paten-
tado tiene derecho, por su parte, a percbir una remuneracién adecuada en atencién a las circunstandas pro-
pias de cada caso y al valor econémico de la autorizacidn respectiva, atin cuando en el supuesto de que el
objetivo de la licencia sea subsanar, esto es, poner fin a las pricticas anticompetitivas, ello puede tenerse
tamhién en arenta al determinarse el monto de esa rernuneracién, circunstancia, csta tltima, que en los
hechos puede reflejarse en una reduccién, y aiin en una exoneracién, de la remuneracién eventualmente
debida. Sea respecto de la concesién misma, sea respecto de la sola remuneracién, el patentado tiene el
derecho de recurtir para ante una autoridad administrativa o judidal para la revision de una u otra.

- Enlamedidaquealos efectos de estas licencias no se distingue en general respecto del campo de la tecnologa en el que
eaultan aplicables, sin perjuicio de algunas particularidades de Ia acotada excepdon dela teanologia de los semi-conduc-
ores, ya sefialada, la explotacion en todas las dreas de los procedimientos o productos patentados pueden ser objeto delas
fi4mas, en tanto se produzcan los supuestos y condiciones arriba cstablecidos.

Ahora bien. Podian observarse algunas semejanzas entre el sistema de la ley 10.089 y el sisterna del TRIPS en punto a
iqjuellas licencias, pero eran mucho mds notorias las diferencias ~ aunque algunas de ellas ya habian sido atenuadas con
aprobacién e internalizacién del Convenio de Paris - y sitva para ello de ejemplo lo siguiente (Rippe, ¥ otros, Institucio-
nes de derecho comerdial urugnayo, Montevideo, 1999):

Ley 10.089 TRIPs
1) En cuanto a los supuestos:
«;-8  $6lo en caso de falta de explotacion en el pais. * Enunciacién amplia, no taxativa. En ciertos casos
La importacién no constitufa explotacién. la importacidn sustituve la explotacién en el pafs.

¢ No alcanzaba a ciertos productos como los Alcanza a todo tipo de productos y procedimientos,
medicinales, s6lo a los procedimientos. incluso los quimico-farmacéuticos y medicinales.

2) En cuanto a las condiciones:
¢ Requeria inactividad no justificada durante
tiempo determinando.

No son condiciones requeridas en la misma forma

* Se podian conceder o no en exclusiva. ¢ No se puede conceder en exclusiva.
*  Eia un deredio no uansmisible, ® [uede eventual y arcunstancialmente transmitirse.
¢ Remuneracién establecida por peritos. Criterios ¢ Ese mecanismo no estd previsto,

amplios y flexibles para su determinacion

* Reaursos administrativos y contencioso- ® Recursos administrativos y judiciales.
administrativos.

¢ Criterios estrictos para el retiro o
revocacidn de la concesion.

Criterios amplios y flexibles.

Aplicabilidad a las patentes de perfecciona- Aplicabilidad a las patentes dependientes,
mientos, con condicionamientos similares a con condicionamientos diferentes.

los de las licencias compulsivas u obligatorias

de patentes ordinarias.

¢s probable que vuelvan a surgir, aiin ciianda dicha decaimiente estd condicionado por el hecho de que debe ~
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En la medida que el TRIPs, en la materia, o es autoejecutivo, esto es, requiere legislacion interna, las diferencias
sefialadas conllevan a reflexionar previamente sobre las nuevas potenciales soluciones legislativas, dirigidas a la
adecuacién de 1a normativa nacional a las exigencias obligacionales de la normativa interpacional, en cuanto ésta ha

side ratificada por la Repriblica.

V. SOBRE LAS POSIBLES, EVENTUALES MODALIDADES DE INCORPORACION
DE LAS SOLUCIONES TRIPs AL DERECHO NACIONAL DE PATENTES

Surge de los comentarios expuestos hasta este momento, por una parte, una interpretacién amplia v flexible de
lag normae TRIPg, solo condicionada en aquellos casoe establecidoe por esas mismas normas en cuanto constituyan
disposicicnes imperativas o prohibitivas previstas en forma expresa en su propio texto; por otra parte, que dichas
normas ofrecen un importante campo de actuacién a los Estados Partes para definir las formas o modos de recepcién
de las mismas en las legislaciones nacionales, a los efectos de su adecuacion al Acuerdo TRIPs; y por dltimo, que esas
conclusiones son aplicables en el drea de los productos y procedimientos patentables en general, y de las licencias
compulsivas u oblgatorias en el caso.

Con cardcter general se podia afirmar que el legislador nacional, a la hora de legislar en la materia especifica,
debia incluir todos los procedimientos o productos como objetos patentables - incluso aquellos productos que
como los quimico - farmacéuticos y medicinales no admitfan su patentamiento en la ley 10.089 - pero que podia
establecer un régimen de transicién no mayor de 10 afios a partir de la entrada en vigencia del TRIPs para acordar la
proteccidn en ese campo especifico de la tecnologfa al amparo del art. 65 del mismo, que permite acogerse a ese
plazo cuando un pais no protegfa anteriormente una determinada materia - caso de esos productos en cuanto la ley
nacional sdlo protegia en su momento los procedimientos vinculados a ellos — v es un pais en vias de desarrollo.

Con cardcter particular referido a las mencionadas licencias el legislador debfa regularlas en la forma establecida
en ese Acuerdo, cuyas pautas fueron enunciadas opostutianients, pao ue tenfd a su ves uu siguificativo aigen Jde
maniobra para fijar los casos en los que corresponde la concesion de esas licencias, amplitud que también ejempli-
ficarnos anteriormente, no asi, para definir las condiciones de otorgamiento. A esos comentarios nos remitimos en
la ocasion. ‘

Atin cuando los criterios y soluciones generales y particulares surgen de lo hasta aqui expuesto existe un aspecto
que es conveniente resaltar: si existe o no la posibilidad de conceder una licencia compulsiva u obligatoria en el caso
de la negativa del patentado a «tratam, como causal autdénoma e independiente para esa concesion, en el contexto del
TRIDs.

Dicho aspecto se consideré en el punto IV, a), 1) de la presente colaboracién, pero su definida singularidad e
importancia amerita profundizar en el mismo en esta oportunidad.

La negativa a tratar {«refusal to deal») tiene en el contexto e interpretacion del TRIPs un doble perfil, con alcance
y significacién diferentes: por un lado, es una condicién para el otorgamiento de licencias compulsivas u obligatorias
en los casos y con las excepciones explicitadas en el art. 31 b} de aquel, y concordantes (p.¢j., art. 31 k), en tanto
requiere como presupuesto que “el potencial usuario ha intentado obtener la autorizacion del titular de los derechos
en rminos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no han surtido efecto en un plazo prudencial”;
pero por otre lado, es en sf misma una causal, un supuesto autdnomo e independiente, que justifica esa concesién.

La posibilidad de este tiltimo perfil en particular se apoya en las consideraciones siguientes:

a) El propio titulo del art. 31 cit. que dice a Ia letra: “Otros usos sin autorizacién del titular” v el texto
introductorio mismo, segin el cual “Cuando la legislacién de un Miembro permita otros usos de la
materia de una patente sin autorizacion del titular de los derechos...”, habilitan a afirmar que no es el -
Acuerdo TRIPs el que establece o regula las causales sino que ello es un cometido reconocido y atribuido
unicamente a los Estados Partes.

b) Elatt. 31 cit. no dispone sobre las causales en si mismas sino sobre las condiciones en que dichas licencias
podran concederse. Ello resulta de varias circunstancias: i) el hecho de que no se determinan las causales
en particular, s6lo los requisitos y condiciones en que se podran otorgar; ii) el hecho de que la determina-
cién de las causales expresamente indicadas (casos de emergencia nacional, otras circunstancias de extre-
ma urgencia, uso ptiblico no comerdal, pricticas anticompetitivas, segundas patentes, etc.), no cumple
con la funcién de sefialar o acotar las causales en si, sino la de establecer excepciones particulares a
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principios generales en materia de requisitos o condiciones para obtener esa concesién, sirviendo de
ejemplo los casos, y sus particnitaridades, previstos, p. ej., en el art. 31 dt, lits. b), c), d), en que, en cada
caso, se suprimer, sustituyen o modifican esos requisitos o condidones; y iii) el texto introductorio del
citado articulo convencional, que en la parte final expresa: ”... se abservaran las signientes disposicio-
nes”, en clara referencia, no a los casos, sino a las condiciones.

¢) Lamterpretacion hecha respecto de las licencias no voluntarias, obligatorias o compulsivas por la Secre-
tarfa dela Organizacion Mundial del Comercio, ya citada.

Dicha interpretacion, contenida en un documento del Comité de Comercio y Medio Ambiente del 8 de
juninde 1995, establece en la parte que aqui interesa, que “El Acuerdo TRIPs contiene una previsién que
permite una licencia compulsiva (...) que puede ser concedida a un peticionante para usar una invencién
patentada respecto de la cual el titular del derecho no ha querida otorgar una licencia voluntaria (...)
sujeta aun niimero de condiciones orientadas a la proteccién de los intereses legitimos del propietario de
una patente” (pardgrafo 61); y que “Con excepcién del drea particular de la tecnologfa del semi-condue-
tor (Articulo 31 ¢), estas previsiones no limitan los motivos a cuyo respecto puede concederse una licen-
cla compulsiva. Los Miembros no estin Hamados a justificar las razones para conceder una licendia
compulsiva, en tanto sean respetadas las diversas condiciones enlistadas” (pardgrafo 62).

d) Decisiones recientes de la Corte Europea de Justicia han considerado y sancionado como una prictica
anticompetitiva la negativa del patentado a tratary acordar una licencia contractual, en el entendido que
ello puede constituir un abuso de posicién dominante bajo los términos del Tratado de Roma, para lo
cual las licencias compulsivas u obligatorias pueden ser un remedio idéneo y disponible para subsanar
los efectos abusivos de tales practicas (Challu Levis, Adecuacién de la ley argentina de patentes al GATT,
Buenos Aires, 1996.)

Por esas consideraciones puede condluirse que Ja “negativa a tratar” €s en el marco de este perfil una causal autsno-
‘ma e independiente, en tanto ella sea asf acogida por las respectivas legislaciones nacionales (cf, Lobato Garcia - Mijdn,
Las disposiciones en materia de patentes del Acuerdo sobre los ADPIC, en Iglesias Prada (Director), Los derechos de
propiedad intelectual en la Organizacién Mundial del Comerdo, Tomo I, Madrid 1997); tinicas normas previstas en el
Acuerdo TRIPs que tiene la aptitud de prever esas causales, las que autorizan a esa concesion siempre que se respeten las
condiciones previstas en el propio TRIPs, art. 31 (cf. Correa- Bergel, ob. cit.)

Diversas leyes extranjeras ya han incorporado la “negativa a tratar” como causal auténoma e independiente, p.ej. la
ley de patentes del Reino Unide, dc 1977, modificada en 1988, que establece en el art. 46 {3): “Las causales son: {d) que
por razén de la negativa del propietario de la patente a otorgar una licencia o licencias en términos razonables”, o la ley
argentina de 1995, segiin Texto Ordenado por Decreto 26096, cuyo art. 42 establece, entre otros, lo siguiente: “Cuando
un potencial usuario haya intentado obtener la concesién de una licencia del titular de una patente en términos y
condiciones comerciales razonables en términos del articulo 46 y tales intentos no hayan surtido efecto luego de
transcurrido un plazo de dento dncuenta (150) dias corridos contados desde la fecha en que se solicité la respectiva
licencia, el Instituto Nadonal de la Propiedad Industrial, podra permitir otros usos de esa patente sin autorizacién del
titular”,

En este contexto legal la causal no esta sujeta a la condicién de la falta de explotacién, que es una causal diferente
prevista en el art. 43 de esa ley, ni a plazos previos, como en la causal del mismo art. 43, por lo que se puede peticionar
en cualquier momernto a partir de la concesién de la patente misma, ni a una forma o modo particulares de constata-
cién de la “negativa a tratar”. Acreditada la solicitud, la respuesta negativa o la falta de respuesta dentro del mencionado
plazo de 150 dias y el offecimiento de términos y condiciones comerdales razonables, dicha acreditacién es suficiente
para habilitar al organismo competente para la concesion de la licenda obligatoria peticionada, la que debe ajustarse a
las condiciones legales, que son prdcticamente las mistas yue las del Acuerdo TRIPs (of. Gorrea, Derecho de Patentes,
Buenos Aires, 1996).

Las soluciones y experiendias comentadas permitfan inferir sin esfuerzo que el legislador nacional, de fa misma
manera que lo hizo el del Reino Unido y el de Argentina, también el de la Reptiblica Popular China (Correa, Acuerdo
TRIPs, cit.), estaba en condiciones de incorporar a una nueva ley uruguaya de patentes la “negativa a tratar” como una-
causal objetiva, autdénoma e independiente de otras posibles, de licencias compulsivas u obligatorias en todos los
campos de la tecnologfa patentable, en términos relativamente similazes a los establecidos en la ley argentina de paten-
tes, en lo pertinente — aunque con un plazo més breve y con una redaccién més concisa - en un régimen de concesién
legal de aplicadién automatica y de pleno derecho.
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Por otra parte.

Es un hecho que el Acuerdo TRIPs impacta también especial y significativamente, el tratamiento legal a dar a
productos no patentables en el marco de la ley 10.089, p.j. los quimico-farmacéuticos y medicinales, en la medida
que el pafs estaba ahora obligado a proteger lus derecios de patentes sobre los mismos en una nucva normativa
relativa a éstas, modificando asi la solucién tradicional que sélo inclufa a los procedimientos y excluia expresamente
el patentamiento de los productos, circunstancia que se vena visualizando desde los inicios de la Ronda Uruguay del
GATT, en 1986 v que se concretd en 1994 con la aprobacién del Acta Final de la misma (cf. Spota - Demaria Massey
- Bscurdia - Abatti, Patentes medicinales, Buenos Aires, 1994).

Pero asi como esa proteccién debia ser incorporada a una nueva legislacién que adecuara las disposiciones
nacionales a los preceptos del TRIPs, sin perjuicio de establecer un perfodo de transicién expresamente autorizado
por aquél, tambien debian integrarse otras soluciones como las relacionadas con las livendas compulsivas u obliga-
torias, y si bien el Acuerdo TRIPs es relativamente rigido en punto a las condiciones de esas licencias, es muy amplio
en lo relativo a las causales, y la “negativa a tratar” es, entre otras, una causal ¢ue debfa contemplarse a texto expreso,
no sélo porque ese Acuerdo lo permite, sino porque tenia la aptitud de prevenir abusos en el ejercido de los derechos
de propiedad intelectual, evitar practicas que limitaran de manera injustificada el comercio y asegurar la posibilidad
de la explotacién local de productos convenientes ¢ necesarios para la poblacién, como son los propios productos
quitnico-farmacetiticos y medicinales.

Y ello resultaba posible porque esas licencias no tenfan otros limites causales que los vinculados con la tecnolo-
gia de los semi-conductores.

VI. LAS SOLUCIONES DE LA LEY 17.164 EN LA MATERIA

Esta ley incluye en su Titulo 11, Capitulo V, Seccién 111, las normas relativas a las licencias compulsivas u obligato-
tias, siguiendo de manera significativa la terminologfa del TRIPs en la materia («otros usos sin autorizacion del titular
de la patente»), aunque en aquel ésta ultima expresion {patente) es «derechos»), y la practica totalidad de las bases y
condiciones establecidos en el Acuerdo de referencia, sin perjuicio de matices y de una mayor profundidad, desagre-
gacion y detalle en el desarrollo normativo de las disposiciones comespondientes.

En relacién a los casos que pueden constitiitse en presupuestos objetivos para la solicitud v concesion de licen-
cias obligatorias la Seccién arriba citada los agrupa en tres categorias: «por falta de explotaciény, «por razones de
interés piiblico» y «por pricticas anticompetitivas» (Subsecciones I, I y Iil respectivamente}, atin cuando también se
admiten esas licencias para el caso de «patentes dependientes», situacién prevista en la Subseccién Vde la citada ley.

Sin prejuicio de dichos casos, la subseccion IV incorpora normas referidas a «otras licencias obligatorias y owas
usos sin autorizacion del titular», en las que se integra con espedal y destacable amplitud la «negativa a tratar, esto
es, el «refusal to deal.

Dicha subseccidn IV, arts. 64 - 68, v sus contenidns especificos admiten ser desarrollados a Ios efectos de ésta
exposicién conforme a la siguiente clasificacién temdtica: a) presupuestos objetivos y subjetivos; b) condiciones del
pretendido interesado, en el caso; ¢) remuneracién; d) plazo; €) obligaciones del titular de la patente; y f) caducidad .
de la patente.

a) Presupuestos objetivos y subjetivos de fa licencia obligatoria en el caso (art. 64).

Son presupuestos tales: 1) un titular de patente; 2) un interesado en su explotacién; 3) una previa solicitud de
licendia contractual del interesado al titular; 4} la no obtencién de la licencia contractual por parte del interesado
respecto del titular en los términos y condiciones siguientes: i) ef interesado no pudo obtener esa licencia contractual en
condiciones comercialmente razonables v adecuadas al pafs; y ii} €] interesado no pudo obtener esa licendia, en esas *
condiciones, en el término de 90 dias signientes al requerimiento de Ia misma,

Dichos presupuestos suponen en sintesis que: 1} el interesado formalizé ante el titular de Ja patente del caso una
expresa solicitud de licencia contractual; 2) que el titular de la patente no contesté dicha solicitud, o que la contesté pero
impuso condiciones que no eran comercialmente razonables y adecuadas al pais, o que hubo un proceso de negocia-
cién entre el interesade y ol titular que no se coneretd en una licencia contractual porque éste pretendic condiciones quie
no eran comercialmente razonables y adecuadas al pafs, o porque no hubo acuerdo entre las partes respecto de esas
condiciones; y 3} que dicha licencia contractual no fue obtenida en las condiciones previstas por fa ley (comercialmente
razonables y adecuadas al pais) dentro del plazo legal (90 dias siguientes a la solicitud del interesado}.
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De acuerdo al art. 24 del deaeto 11/000 de 13 de enero de 2000, decreto reglamentario de la ley 17.164, el
interesado deberd presentar su solicitud de licencia obligatoria por la causal indicada en el art. 64 de la ley dit,,

norma que se comenta.

b) Condiciones a cumplir por el interesado (art. 64).
El interesade cn la licenda obligatoria deberd demostrar ante la Direccién Nacional de Propiedad Industial
como condiciones previas necesarias para obtener la concesion de la licencia obligatoria, los extremos siguientes:
1) Poseer capacidad técnica y econémica para enfrentar la explotacién de que se trate, estipulando que la
primera serd evaluada por la autoridad competente, conforme a las normas especificas vigentes en el pais,
que existen en una rama de actividad, y entendiendo que la segunda, es la posibilidad de cumplir las
obligaciones que se deriven de la explotacién a realizar. _
2} Poseer una estructura empresarial que permita contribuir al desarrollo del mercado del producto objeto
de la licendia a escala local,

Industrial, de las efectivas posibilidades del interesado en cuanto a explotar el objeto de la licencia obli-
gatoria cuyo otorgamiento solicita, tanto en cuanto a su capacidad técnica v econdmica como a su capa-
cidad organizacional y operativa.
Atento a lo dispuesto en el art. 24 de] decreto reglamentario, cit., la prueba de estas aptitudes o idoneida-
des debe también ser aportada por el interesado en oportunidad de la presentacitn de su solicitud, a Ios
electos de su debida verificacion por parte de la autorldad de aplicacién.
3} Laley también establece condiciones para los casos en que la patente se refiera a una materia prima a
partir de la cual se pretende desarrollar un producto final y plantea al respecto varias hipétesis:
i} que el interesado pueda realizar dicho desamrollo por sf o por terceros dentro del pais, condicién
que no se requiere cumplir en caso de imposibilidad de produccién en el territorio nacional;
ii} que setrate de sectores de la tecnologia que no gozaban de proteccién a la fecha de aplicadén de
laley, situacién en la que el interesado deberd obligarse a adquirir la materia prima (o el principio
0 la molécula) al titular de 1a patente o a quien éste indique, al precio que ofrecen los mismos en
el mercado internacional, y el titular deberd comprometerse a venderlos en tiempo y forma,
aunque de existir un precio especial para sus {iliales, debera ofrecerlos al licenciatario a ese precio;
ili) que exista la posibilidad de que la materia prima pueda ser adquirida a otro proveedor, a 1n
precio inferior como minime, al 15 % del predo que ofrece el titular de la patente en el temitorio
nacional, circunstancia que habilita al interesado a adquirir la materia prima a aquel proveedor,
atin cuando el interesado (licendiatario) deberd demostrar que dicha materia prima, adquirida de
esa forma , ha sido puesta licitamente en el comercio, en el pafs o en el extetior, por el tititlar de la
Ppatente, por un tercero con su consentimiento o legftimamente habilitado.

Las extensas y detalladas disposiciones etie Ia ley contiene en relacién a las materias primas tendrian finalidades
distintas,

En primer lugar, que el interesado pueda desarrollar 1a patente y obtener un producto final dentro del pais, por si
MiSTIO © Por un tercero, con base en la produccion nacional de la materia prima; circunstancia de la que ésta excento
cuando resulte imposible su produccidn en el territorio nacional. :

En segundo lugar, y tratdndose de patentes sobre productos respecto de los cuales no se admitia dicha proteccién
en la ley 10.089 (como puede ser el caso de los productos quimico-farmacéuticos y medicinales), el interesado
(licenciatariey) estd condicionado en cuanto a sue posibilidades de acceso a los proveedores, ya que la ley dispone que
aquella debe adquirirse del titular de la patente o de quién este indique, atin cuando el precio de esa materia prima
no puede ser superior al propio de la materia prima en el mercado internacional sin prejuicio de que puede ser atin
inferior en tanto debe ser el mismo por el que se ofrezca por parte del titular a sus filiales. Dichos condicionamientos
tienen su contrapartida en la ley respecto del titular - o persona que éste indique - el que estd obligado por su parte a
suministrar esa materia prima, o principio o molécula, en tiempo y forma al licenciatario, de acuerdo a las condicio-
nes establecidas.

En tercer lugar, el licenciataric estd eximido del cumplimiento de esas condiciones cuando un tercer proveedor,

acompafiando la totalidad de la prueba, la que incluye la relativa al camplimiento de los extremos dispuestos en la.

Estas normas tienen por finalidad la evaluacién, por parte de Ia Direccién Nacional de la Propiedad
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que no es el titular o el que éste indique, ofrezca esa materia prima e un predo inferior, como minimo, al 15% del
precio que el titular lo offezca en el territorio nacional; pero en éste supuesto el licendiatario estd obligado a asumir
la carga de probar que la materia prima asi adquirida ha sido puesta licitamente en el comercio, en el pais o en el

extranjero, pon el tilula, o peisong autotizada o legitinada para ello, en una enninologia gue hace tecorda los

presupuestos establecidos en la ley para que proceda el agotamiento de los derechos del titular de la patente (art. 40).

Son soluciones que en principio lucen como condiciones atadas respecto del titular de la patente y el licenciata-
rio, atiin cuando se plantean también alternativas de escape en beneficio del licenciatario, en el marco del principio
de la libertad de competencia y de acceso al mercado.

Ello también puede explicar las razones por las cuales la “negativa a tratar” como presupuesto de licencia obliga-
toria, como la causal misma, admite asimismo su regulacién en el contexto de la legislacién “antitrust”.

Adicionalmenste, En relacion a esas soluclones especificas pueden plantearse por 1o menos dos sttuaclones pro-
blemdticas: Ja primera, relativa a su alcance, esto es, si son aplicables, o no, en todos los casos de licencias oblgatorias
en que se produzcan requerimientos de materia prima para su explotacién, respuesta que serfa en principio afirma-
tiva dado que no se advertirian fundamentos para su limitacién a una tinica concreta causal; la segunda, referida al
eventual incumplimiento de esas disposiciones legales por alguna de las partes, hecho que atento a sus circunstan-
cias podria significar una hipdtesis de caducidad de la patente, cuando es por causa imputable al titular o a su
licendiatario contractual (ley 17.164, art.68), un presupuesto de revocacion de la licendia, si es por causa imputable
al licendlatario (ley cit., art. 79), y eventual fundamento de acciones civiles de responsabilidad por dafios y perjuicios
(ley cit., arts. 99 y sigs.).

¢) Remuneracién (art. 65).

Alos efectos de establecer la remuneracion prevista en las disposiciones precedentes, ésta se determinard sobre la
base de la amplitud y valor econdmico de la explotacién de la invencién objeto de licencia, teniendo en cuenta el
promedio de regalias para el sector de que se trate en contratos de licencias comerciales entre partes independientes
y demds ciraunstanaas propias de cada caso, soluaon aplicable en todos los casos de concesion de licenaias cbliga-
torias (art. 77, lit. B) y que se extiende a las licencias obligatorias que se resuelven por la causal de “negativa a tratar”
en virtud de lo previsto en el art. 65 dela ley.

d) Plazo de la licencia (art. 67).
El plazo de la licencia no podra extenderse mds alld de todo lo relativo a los actos de explotacién o comercializa-

cidn del objeto de la misma durante toda la vigendia de la patente en el territorio del pais y con respecto a cualquier
aplicaaon.

e) Obligaciones del titular de la patente (art. 67).

© Ademis de las ohligaciones especificas que resultan de las disposiciones precedentes (supra lit. b) nom. ii) ]
titular de la patente estd obligado, una vez concedida la licendia obligatoria, a brindar toda la informacién necesaria
para explotar el objeto de la licencia (tales como conocimientos técnicos, protocolos de fabricacidn y técnicas de
andlisis y de verificadén), y a autorizar el uso de las patentes relativas a los componentes y procesos de fabricacién
vinculados a la patente objeto de la licencia.

f) Caducidad de la patente (art. 68).

Ia patente caducara cuando transcurridos dos afios desde la concesién de la primera licenda obligatoria no se
pudiera explotar el objeto de la licenda por parte del licenciatario obligatorio, por causas imputables al titular de la
patente o de su licenciatario contractual, entendiéndose por otras causas, entre otras, 1a negativa a proporcionar la
informacién o la autorizacién a que se refiere al art, 67 de la ley (supra lit. &).

Ahora bien.

El trdmite de la solicitud de licencia obligatoria por la causal del caso estd sujeto a ciertas formalidades
procedimentales.

El art. 24 del decreto reglamentario cit. dispone que de Ja solicitud, acompanada de la prueba y demds recaudos
establecidos en el art. 64 de la ley 17.164, se dard traslado por el término perentorio de 30 dias al titular de la patente de
acuerdo alo establecido en elinc. 1° del art. 74 de Ia ley, continudndose luego con el procedimiento previsto en el mismo.

-
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Esta tltima norma legal plantea dos situaciones: la primera, que dentro del plazo legal no mediare oposicién
expresa por parte del titular de la patente, circunstancia en la que la solicitud de la licencia obligatoria se considera
que la acepta; v la segunda, que el titular mencionado se oponga a la solicitud del interesado, caso es el que se
nombrard dentro de los 40 dfas un tribunal arbitral compuesto por dos 4rbitros, cada uno de ellos designado por
cada una de las partes, y un tercer 4rbitro designado de comiin acuerdo entre aquellos dos drbitros. La falta de
designacién de uno de los drbitros o de acuerdo entre éstos para el nombramiento del tercer drbitro, determinard
que; ese 0 e50s nombramiento sean efectiados por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial. '

El pronunciamiento del tribunal asi integrado deberd pronunciarse sobre: a) la desestimacion o concesion de la
licendia obligatoria; b) el alcance de la licencia; ¢} las condiciones de ésta; v d) la remuneracién de la misma; dispo-
niendo para elle de un plazo na mayor de A0 dias contados desde la constitucién del referido tribunal.

Los procedimiento y tramites subsiguientes son los propios a toda licencia obligatoria, asi como lo son las
soluciones legales referidas a la resolucién administrativa misma, y su eventual modificacién, revocacién, publica-
cién y registro, a las que nos remitimos en la oportunidad, en tanto son de aplicacién general y exceden la temdtica
de la presente exposicion, referida sustancialmente en el caso a los aspectos especificos, de la “negativa a tratar”.

Es consecuencia de lo anterior que esa concreta causal ha sido especificamente prevista por el legislador nacional,
como auténoma e independiente de toda otra, adhiriéndose el pais a la tesis mas amplia y flexible de la materia.

VII. A MODO DE CONCLUSION

En la Introduccién se aclaraba que “El enfoque o énfasis del trabajo se centra de manera especial en la tematica
de los casos en que es posible legislar sobre el otorgamiento de esas licencias, mds alld de las especificas causales
enumeradas en el Acuerdo TRIPs”

Pues bien. Es nuestra conclusién que ese Acuerdo ofrecfa al legistador amplias posibilidades en la materia ¥ que
Ta “negativa a tratar” era una de ellas, en una solucién que tenia respaldo en ¢l propio TRIPs, en otras expeticicias
legislativas sobre esa tematica en especial, en las opiniones fundamentadas de las doctrinas mds recibidas sobre el
particular, y en las decisiones administrativas y jurisdiccionales de la Organizacién Mundial del Comercio ydela
Corte Europea de Justicia, respectivamente,

Es nuestra opinién que receptar dicha posicién en el derecho nacional de patentes era una medida coherente con
esas soluciones, y conveniente y necesaria a los intereses nacionales.

Laley 17.164 recogid dicha solucion con particular énfasis y es de esperar que ella se invoque de aqui en més con
relativa frecuencia, al amparo del marco conceptual y legal que visualiza su conveniencia y utilidad, y habilita un uso
amplio y flexible de la licendia compulsiva u obligatoria causada por la “negativa a tratar’, =




