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Y Propieded Intelectual

Por Gabriel Leonardos
Kasznar Leonardos Propriedade intelectual

La inseguridad juridica que existe en Brasll es tanta gue un dicho
burlesco dice que «en Brasil hasta el pasado es inclertor. Un gjemplo
de recierie conducta dal Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) gue generd perplejidad fue la presentacion de acciones de
nulidad de las patentes mailbox.

El Acuerdo Constitutivo de la Crganizacion Mundial del Comercio
(OMC), del cual es parte el Acuerdo sobre Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC), entrd en vigor en Brasil el 12 de enero de 1996, En aguel
momento también entrd en vigor la norma del articule 70 § 8 de los
ADPIC, segun la cual Brasil deberia aceptar solicitudes de patente
para «productos farmacéuticos v para productos guimicos para la
agriculiura» (en adelants PFPQAS). Sequn la ley interna en vigor en
el Brasil en aguel entonces (ley n° 65772, de fecha 21.121971), tales
productos no eran palentables,

La Ley Brasilefia de Patentes (ley n® 9279, en adelante LPI) fue
promulgada el 14121996, y aln hoy esta en vigor. Aungue la LPI
aholid la meyoria de lag antiguas restricciones a la patentabilidad,
sin embargo no implementd la regla del articulo 70 § 8 de los
ADPIC. La LPl entrd en vigor un afio despueés, el 1551997 vy
recién en ese dia empezaron a ser aceptadas las solicitudes de
patantes para PFPQAs, O sea, Brasil estaba incumpliendo la regla
del acuerdo internacional, lo que podria acarrear sancionss al pais.
Mientras tanto, la OMC, a través de un grupc especial instaurado
a pedido de las Comunidades Europeas examind una cuestion
idériica pero relative a la legislacion de la India (WT/DS50/AB/R) v
concluyd el 4121997 que aguel pals tenfa el deber de modificar su
legislacién interna para cumplir cen el articulo 70 § 8 de los ADPIC.
De esta manera, en 1989 el gobiemno brasilefic editd la medida
provisoria (acto del Poder Ejecutivo que posee fuerza inmediata de
ley pero que esta sujeto a la posterior ratificacion por el Congreso
nacional) n.® 2008, del 14.12,1999 (posteriormente convertida en la
ley n¢ 10196, del 14,2.2001), a través de la cual el articulo 229 de
la LPl fue madificado para atender al articulo 70 § 8 de los ADPIC,
permitiendo que fueran examinados, bajo la luz de la nueva ley,
las centenas de solicitudes de patentes para PFPQAS gue fueron
presertadas al INFl entre el 1.1.1995 (cuando entraron en vigor los
ADPIC) v el 1451997 (Utimo dia de vigencia de |a ley antigua de
patentes n° 5772/71), Se ha convenido en llamar patentes maitbox
a las solicitudes depositadas para esos productos en ese periodo
aspecifico,

Paro al mismo tiempo que Brasil empezaba a cumplir su obligacion
en el ambito internacional, se cred una duda legislativa que rasultd
en las acciones de nulidad presentadas por el INPl en el ano 2013,
La nueva redaccion del articulo 228 da la LPI establecia gue las

solicitudes de patentes maibox serian decididas por el INPI hasta
el 31.12.2004, y que el plazo de vigencia de tales patentes estaria
limitado al plazo expresade en el caput del articulo 40 del la LP),
segln el cual la vigencia de las patentes en Brasil es de veinte
afos contados de su depdsito.

O sea, no hay en el articulo 229 de la LPl, aparentemente, un
permiso para la aplicacién del plazo del parrafo Unico del articulo
40 de la LPl, que garantiza al titular de la patente la vigencia minima
de diez afos tras la concesion. Esta regla fue introducida en la LF|
exactamente como una compensacion al titular por el retraso en
el procesamiento administrative por el INPI, el cual, habitualmente,
demora mas de diez afios para examinar y concader una palente.
Neo habria ocurrido ninguna controversia interpretativa si el INFI
hubisra cumplido la norma que determinaba que debia decidir
hasta el 3112.2004 las sclicitudes de patentes mailbox, pero
como tal plazo no se cumplié, el examen de estas solicitiudes de
patentes concluyd solo después de los diez afios de tramitacion vy,
en aguel momento, el INPI ctorgd un plazo suplementario de diez
afos contados a partlr de la concesion.

No obstante, el 6.8.2013, el presidente del INPl aprobd una opinién
Juridica interna gue defiende latesis de que el INPI se ha equivocado
al conceder el plazo mas largo, de diez afios tras la concesidn,
pues deberfa haber limitado la vigencia de la proteccion a veinte
afios contados del depdsito.

Hasta agui estarfamos frente a una controversia juridica que
comporta diferentes Interpretacicnes. Por un lado, hay una
norma que parece vedar la posibilidad de concesion del plazo
suplementario; por otro lado, hay un incumplimiento del INFI del
plazo dentro del cual dekld haber establecido su decision —aparte
de la prohibicidn en los propios ADPIC (articulo 27 § 1)— de que
exista cualguier discriminacian de derechos de patente basada en
el sector tecnoldgico. Pues bien, silas patentes en otros sectores
tecnologicos gozan de ese plazo suplementario, ne habria por
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gué discriminar a las patentes para PFPQAs. Ademas, la norma
de los ADPIC gue ordenaba gue los paises miembros aceptaran
solicitudes de patente en ese sector (articulo 70 § 8) no prevela que
las patentes mailbox pudieran ser, de cualquier forma, «nferiores»
a las demas patentes,

Sedacuentaasi gue seria comprensible gue el INPltomara medidas
para intentar corregir el plazo de vigencia concedido a las patentes
mailbox, lo cual, de acuerdo con la nueva interpretacion del INFI,
seria equivocado por ser un plazo mas large que el gue habria
sido determinade por la LPl. Une puede concordar o discordar
con la nueva interpretacion del INPI, psro la Administracion publica
debe ser coherente con su propia cpinion juridica respecto de
determinada cuestion. Bl Poder Judicial brasilefio, con su tradicion
de absoluta independencia del Poder Ejecutivo, oportunamente
decldird cudl punto de vista pravalecera: si el ahora defendido por
el INPI o el gue sustenta cue es correcto el otorgamiento del plazo
suplementario tambien a las patentes mailbox,

No obstante, para sorpresa de los operadores brasilefios del
sistema de propiedad intelectual, el INPI optd por presentar
acclones judiciales de nulidad de las patentes mailbox, v esta
pleiteando judicialmente para gue se declare la nulidad de tales
paternies, en recurrencia de la equivocacion que habria sido
cometida (jpor equivocacion del propio INPIY en la fijacion del
plazo de vigencia de tales patentes,

Como se sabe, sl se declara la nulidad es como si jamas hubiera
existido la patente: la declaracion de nulidad serelrotras alafecha de
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lz concesion vy de esta circunstancia pueden surgir consecuencias
juridicas relevantes. Apenas como pedido sucesivo, caso no sea
declarada la nulidad, requiere que INPIl en Juicio que sea corregido
el plazo de las patentes.

Esta conducta del INPI generd, comprensiblemente, la indignacion
de muchos titulares de patentes que se hallaban en esa situacion.
Se debe lamentar gue el INPI haya tomado la opcion de litigar la
nulidad de patentes gue estaban regu-larmente examinadas vy
concedidas, una conducta gue demuestra hostilidad al sistema de
patentes. Resta confiar en que el Peder Judicial brasilefio rechace
completamente los requerimientos de nulidad v se limite a decidir
respecto del correcto plazo de vigencla de las patentes mailbox.
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