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I) Como veremos en el curso de este trabajo, el Derecho vene-
zolano no protege la propiedad intelectual tanto como deberia. Por
eso, el gobierno estd promoviendo un nuevo régimen juridico sobre
la materia.

Pero antes de examinar algunos aspectos legales de este pro-
blema, relativo a la proteccién de los productos de la investigacién y
el ingenio,es importante hacer alusién a los siguientes hechos:

En todos los paises del mundo, el gobierno, las compafifasy las
personas naturales se benefician de la investigacién y el ingenio de
otros paises. En muchos casos hay que pagar por ello; por ejemplo,
cuando hay un contrato de asistencia técnica que prevé el pago de
regalias. Pero en otros casos no se realiza ningiin pago. Esto depende
delalegislacién del pais de que se trate. Respecto de esto tltimo, vea-
mos dos supuestos en que nuestro Derecho ampara al beneficiario
venezolano de la tecnologia extranjera: o

~Muchos hogares en Venezuela, como en otros lugares del mundo,
tienen antenas parabdlicas, por las que reciben programas de televi-
siény peliculas trasmitidas en los Estados Unidos de América y otros
paises. Muchas cadenas de televisién emiten ondas con imigenes dis-
torsionadas. Los televidentes de muchos paises tienen que pagar para
decodificar las imdgenes. Pero en Venezuela, las personas que insta-
lan estas antenas y todos los equipos necesarios, proveen a sus clien-
tes de un aparato especial para decodificar, aparato este que hace los
ajustes correspondientes cada vez que las televisoras extranjeras
vuelven a codificar sus imdgenes. El televidente en Venezuela no
paga nada a las televisoras extranjeras por este servicio.

-Algunos fabricantes en Venezuela producen medicinas paten-
tadas en los Estados Unidos o Europasin pagar porello, yvenden esas
medicinas en nuestro pafs a un precio mis bajo.

Los anteriores son dos ejemplos en que la ley venezolana no provee
suficiente proteccién o ha negado proteccién aproductosdelainves-
tigacién y el ingenio. Son casos bastante excepcionales. La regla es
acordar proteccién. También hay supuestos en que por algunas lagu-

- nasdela Ley, la proteccién se dificulta. Actualmente prevalece el cri-
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terio de que la investigacién e ingenio extranjeros, de los que nos
beneficiamos, siempre deben pagarse. Un régimen de propiedad
intelectual laxo restringe las inversiones extranjeras y favorece la
competencia desleal, y esta laxitud beneficia a unos a expensas de
- OtrOS.

Para que estas ideas tengan mayor cabida en nuestro ordena-
miento juridico, el gobierno estd promoviendo, en esta materia, una
legislacién mds exigente. :

II) Nuestro sistema legal vigente, en su aplicacién diaria,
actualmente es, a grandes rasgos, el siguiente:

La proteccién a la investigacién y al ingenio viene dada por dos
leyes en Venezuela: la Ley de Propiedad Industrial y la Ley sobre el
Derecho de Autor. -

No nos referiremos en estas paginas a los problemas que las cade-
nas de televisién americanas podrian tener si quisieran cobrar una
cuota a sus espectadores por ver sus programas y peliculas. S6lo dire-
mos que el gobierno venezolano tiene un monopolio sobre las ondas
" de radio y televisidn, y ha dado concesionesa las redes de radio y tele-
visién que operan actualmente en Venezuela. El que las ondas de
redes extranjeras penetren, por asi decirlo, al territorio venezolano,
simplemente no estd regulado. De manera que, para las cadenas
extranjeras, prevenir el uso de aparatos decodificadores no autoriza-
dos seria sumamente dificil.

La Ley de Propiedad Intelectual y la Ley sobre el Derecho de
Atutor son leyes no actualizadas, y por tanto en algunos casos inapro-
piadas para regular ciertos problemas.Como en Venezuela la juris-
prudencia no es fuente de derecho, sino enun sentido muy mediatoy
relativo, ocurre lo siguiente: nuestros jueces estan muy limitados al
encarar algunos problemas modernos, no resueltos por nuestras
leyes, débido a que no estidn autorizados para crear, a través de sus
decisiones, un cuerpo evolutivo de normas, como.sus colegas en los
Estados Unidos y otros paises que aplican el Common Law. Al enfren-
tarse, en ciertos casos, a la ausencia de reglas claras, nuestros jueces
posiblemente actuarian de manera conservadoray prudente, lo cual
puede no ser lo mis idéneo para dar una proteccitn efectiva al pro-
veedor extranjero de tecnologia, contra el beneficiario en Venezuela
de su investigacién e ingenio. Por otra parte, con frecuencia las deci-
siones judiciales no se producen con la celeridad deseable.

IIT) LaLey de Propiedad Industrial protege tanto a las creacio-
nesindustriales, como alos nombres y signos utilizados para diferen-
ciar productos o establecimientos comerciales.
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Las creaciones industriales estin protegidas por un registro de
patentes. Los nombres y signos usados para diferenciar productos y
establecimientos comerciales estin protegidos por un registro de
marcas.

De acuerdo con esto, las patentes y marcas deben ser inscritas en
el Registro dela Propiedad Industrial. Este esun requisito paralapro-
teccién legal. El registrar una marca en el exterior del paisnodadere-
cho a prioridad aqui. La patente si. Esto coloca a los extranjeros que
no han registrado sus marcas en Venezuela en una situacién muy difi-
cil,ysedael caso de que individuos inescrupulososregistranenVene-
zuela marcas extranjeras, con la esperanza de que algin dia puedan
vender sus derechos en Venezuelaa los fabricantes extranjeros; oque
registran en Venezuela marcas extranjeras con el objeto de fabricary
distribuir en nuestro pafs copias de productos fabricados fuera de Ve-
nezuela. En estas hip6tesis, al titular de la marca en el extranjeronole
queda otro recurso que tratar de impugnar la marca registrada en Ve-
nezuela, alegando que no habia novedad ni originalidad, lo que no es
facil, o de obtener una declaratoria de prescripcidn por falta de uso
por dos aiios, que puede no ser el caso.

ElRegistro de la Propiedad Industrial deberia verificar la veraci-
dady originalidad de cada idea. Sin embargo, ello generalmente no se
hace. Dicho Registro tiene limitaciones en cuanto al personal y alos
recursos. Esto haacarreado, incluso, la inscripcién de algunas paten-
tes que no tienen sentido, a veces por una mala traduccién al espafiol
de la versi6n original, generalmente en inglés, de la patente.

Por otra parte, el Registro de la Propiedad Industrial actia inde-
pendientemente del Registro Mercantil, donde los documentos consti-
tutivos y de estatutos de las compaiiias estdn inscritos. Asi que la
inscripcién oportuna en el Registro de la Propiedad Industrial, del’
nombre usado para identificar un negocio, a veces no impide que ese
mismo nombre sea utilizado por otra persona para identificar una
compafia en el Registro Mercantil. En estos casos existe la defensa
paraeltitular del'nombre en el Registro de la Propiedad Industrial de
que éste debe ser respetado; pero hacerla valer con éxito puede ser
problemadtico. Las cosas pueden empeorar por el hecho de que el
Registro Mercantil carece de un procedimiento especifico para el
registro de nombres sobre una base m4s o menos permanente, aparte
de la inscripcién de una nueva compaiifa con ese mismo nombre. La
nueva compafiia tendria entonces una vida propiay quizd no era ése,
almenos por el momento, el deseo de sus fundadores, quienes pudie-
ron haber deseado tan sélo evitar que otras personas usaran ese
mismo nombre para identificar sus propios negocios.
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LaLey de Propiedad Industrial prohibe expresamente elregistro
de patentes sobre medicinas. Esto dificulta muchisimo que aquellas
personas o compaiifas cuyas férmulas son utilizadas por un fabri-
cante de medicinas en Venezuela obtengan proteccién legal. Estas
personas o compafias tendrian que: i) Haber tenido una relacién
contractual previa con el fabricante de medicinas, y argumentar que
ese contrato ha sido violado, o ii) Probar que han sido victimas de un
acto especifico, imprudente, negligente o intencional por parte del
fabricante, que ha causado a estas personas o compafifas un dafio pre-
ciso. S6lo en estos dos casos, dichas personas o compaififas podrian
obtener una indemnizacién, y eso después de un largo y costoso pro-
cedimiento; pero,aun en estos casos, no hay unavia efectiva para pre-
venir la fabricacién no deseada de medicinas. Los alimentos y qui-
micos tampoco son objeto de patentes. )

La Ley de Propiedad Industrial no menciona los programas de
computacién o-el software. Tampoco excluye su patentabilidad
expresamente. Esto permite argumentar que el software es patenta-
ble. En todo caso, la inscripcién de una patente en el Registro de la
Propiedad Industrial toma algin tiempo, y el software estd cam-
biando constantemente. El Registro de la Propiedad Industrial, por
otra parte, desestimula la inscripcién de software. Y existe el pro-
blema de que la inscripcién en Venezuela de software extranjero
puede haberse omitido. En estas circunstancias, los proveedores de
software normalmente prefieren invocar la proteccién de la Ley de
Derecho de Autor.

IV) La Ley de Derecho de Autor protege, contra cualquier
reproduccién no autorizada, todas las creacionesdela inteligenciade
naturaleza literaria, cientifica o artistica, independientemente de su
tipo, forma de expresién o uso.

Esta amplia definicién se aplica, en nuestra opini6n, al soft-
ware.

Paralas creaciones venezolanas, se requierela inscripciénenuna
Oficina Subalterna de Registro Piblico. Esto puede ser largo y costo-
so,y algunasvecesnosehace. Lafaltaderegistro puede plantear insu-
perables problemas para los autores venezolanos.

Las creaciones extranjeras estdn sujetas a un régimen mucho
mis favorable. Venezuela suscribi6, en 1966 y-1982, la Convencién
de Vienade 1952 ylaConvenciénde Bernade 1971. Estas convencio-
nes protegen,aunsin registro en Venezuela, todas las creaciones con-
cebidas y protegidas en cualquier otro pais que haya adherido las
mismas convenciones. Estados Unidos suscribié ambas convencio-
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nes. El nombre del autor y la inscripcién © son suficientes para invo-
car esta proteccion,

V) Tenerprotecciénlegal —cuando se tiene— esuna cosa, y ser
capaz de hacerla valer efectivamente es otra. Una vez que se ha oca-
sionado un dafio, la victima puede obtener una indemnizacién; sin

- embargo, es muy dificil prevenir legalmente el dafio antes que éste
suceda, excepto en casos de violacién de derechos constitucionales
(amparo constitucional). La Ley de Propiedad Industrial y la Ley de
Derecho de Autor prevén los siguientes mecanismos, y, ademas,
puede existir una proteccién contractual;

La Ley de Propredad Industrial

Elregistro de una marca garantiza el derecho exclusivo de usaria
porunperiodode 15 afios. Este es un periddo prorrogable. El registro
de una patente garantiza el derecho exclusivo de explotarla por un
perfodode cincoadiez afios: cinco afiossi es una patente de introduc-
cién y diez afios para todas las demis patentes, incluyendo las paten-
tes de invencién y las de mejoras. Si una patente ha sido registrada
fuerade Venezuela, entonces su titular tiene un derecho preferencial
para registrarla en Venezuela, el cual dura un afio; después del regis-
tro,la protecciéndurade cinco adiez afios o el tiempo de duracién de
la patente extranjera, si es mds corto.

Para registrar una marca o patente, la parte interesada debe pre-
sentar una peticién en el Registro de la Propiedad Industrial, Luego,
se hace una publicacién en el Boletfn de la Propiedad Industrial, Las obje-
cionesalamarca o patente debenser hechasdentro de los treinta dias
siguientesa la publicacién para las marcas y dentro de los sesenta dias
para las patentes. Si los requisitos legales se cumplen y no hay obje-
ciones (o las objeciones son denegadas y el objetante n6 apela al
Ministerio de Fomento), el registro es otorgado, y se hace otra publi-
cacién, Cualquier tercero puede impugnar una marca o patente en
los Tribunales dentro de un perfodo de dos afios a partir de la
fecha de registro.

Entonces, cualquier persona puede impugnar una marca o pa-
tente, tanto en el Registro de la Propiedad Industrial antes de ser
registrada, como en los Tribunales por un perfodo de dos afios des-
pués del registro. Si no se hace dentro del periodo legal, la marca o
patente no puede ser impugnada. Sin embargo, las patentes, por lo
menos, pueden ser revocadas en cualquier momento por el Ministro
de Fomento, previo informe emanado del Registro de la Propiedad -
Industrial, si fueron otorgadas en violacién de la Ley. Y tanto marcas
como patentes expiran si no son usadas en un periodo de dos afios.
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Prisién de hasta un afio es el castigo para aquellos que no respe-
ten las marcasy patentes de otras personas. Los objetosa travésde los
cuales se comete la infraccién penal pueden ser destruidos. Estas san-
ciones deben ser impuestas por un Juez Penal. Aunque la Ley de Pro-
piedad Industrial no lo dice, el titular de derechos sobre la marca o
patente puede pedir una indemnizacién para compensar los dafios -
que ha sufrido. Puede pedir esta indemnizacién ante un Juez Penalo
ante un Juez Mercantil. Como no se ha establecido un procedimiento
especial, se aplica el procedimiento ordinario.

Dos factores pueden conspirar contra la efectividad y equidad de
estas sanciones: i) El hecho de que no tener una marca o patente regis-
trada en Venezuela pricticamente elimina toda proteccidn; vy
ii) Lo inadecuado y lento del procedimiento ordinario.

La Ley de Derecho de Antor

La Ley de Derecho de Autor ofrece proteccién durante la vida del
autor y por cincuenta afios después de la muerte de éste. Paralos tra-
bajos anénimos, o trabajos escritos bajoun seud6nimo, la proteccién
dura cincuenta afios, empezando desde la primera publicacién. Lo
Gltimo se aplicaria probablemente alostrabajos pertenecientesauna
compaiifa. El Registro enla Oficina Subalterna de Registro es necesa-
rio, como dijimos, cuando las convenciones internacionales no se
aplican. Se hace valer judicialmente la proteccién acordada a través
del procedimiento ordinario. Este procedimiento es, como también
dijimos, largo e inadecuado para el propésito de proteger efectiva-
mente a los autores, Sélo una ofensa repetida da lugar a un procedi-
miento mds corto.

Contratos

También se puedeinvocar la proteccién contractual, sies el caso.
De acuerdo con esto, los convenios pueden proteger una marca, un
invento o cualquier otra creacién. Pero ellos obligan s6lo a las partes
de cada contrato. :

Por ejemplo, es posible firmar convenios de exclusividad para
importar y distribuir o para fabricar en nuestro pafis bienes con dise-
fios extranjeros; bajo una marca extranjera. Pero los competidores
en Venezuela pueden adquirir estos mismos bienes fuera de Ve-
nezuela, v venderlos aqui. Estos hombres de negocios que actdan en
Venezuela no podrian demandar a sus competidores locales, que no
son parte en sus contratos de exclusividad. Tendrian que demandara
las partes extranjeras de estos convenios de exclusividad, pero sélo si

”
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las mencionadas partes extranjeras estuviesen en posicionde contro
lar estos eventos. Nuestra legislacién no ofrece una adecuada res-
puesta a este problema, a menos que las partes extranjeras hubiesen
registrado sus marcas en Venezuela y autorizado a los negociantes '
radicados en Venezuelaa demandar asus competidores. Pero atin asi,
existe el problema de un largo e inadecuado procedimiento.

VI) Existe un proyecto para reformar la legislacién en materia
de Propiedad Industrial en Venezuela. En realidad, hay diversos pro-
yectosdeley; pero consideraremosaqui, muy brevemente, sélo aquel
que entendemos serd discutido por nuestro Congreso. Se trata de la
propuesta del Ministerio de Fomento y del Registro de la Propiedad
Industrial, aprobada por la Procutaduria General de la Republica.

Aparentemente, esta versién del proyecto de ley es compatible
con las propuestas que estdn siendo discutidas en las negociaciones
del GATT. -

,  — El Registro de la Propiedad Industrial es llamado ahora Ins-
tituto Nacional de la Propiedad Industrial. Laiidea es proveer a este
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de los recursos con los
que actualmente no cuenta el presente Registro de la Propiedad
Industrial.

— En el proyecto de ley, las medicinas son objeto de patentes.
Los alimentos y los quimicos también. Pero el Ejecutivo Nacional
puede decidir que ciertas actividades industriales que se desea
fomentar, no sean objeto de patentes por un periodo de diez
afios,

— Las patentes y marcas registradas en otros paises, todavia
deben ser registradas también en Venezuela. Los titulares de paten-
tes 0 marcas extranjeras tendran preferencia sobre cualquier otro
que deseeregistrar la misma patente o marca en Venezuela. Estaprio-
ridad dura un afio para las patentes y seis meses para las marcas, que
empiezana correr enlafechade registro en el pais extranjero. Esto es
nuevo s6lo enlo que concierne a las marcas. Elhecho de que no tener -
una marca o patente registrada en Venezuela pricticamente elimina
toda proteccién, subsiste. en el proyecto. -

— Elperfodo de sesenta diaspara oponerse a que una patente sea:
concedida por el Registro de la Propiedad Industrial (ahora Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial) es extendido a tres meses. El
periodo de oposicién de treinta dias para las m'arcas,permanece
igual. : :
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— Todas las patentes duran ahora quince afios. Las patentes de
introduccién son eliminadas. Las marcas ahora duran diez afios, y
contindan siendo renovables.

— Laspatentes deben ser puestas en uso dentro de un periodo de
tres afios, que comienza en la fecha de registro. La utilizacién de la
patente debe ser notificada tan pronto como sea posible al Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial. Eluso dela patente debe abarcar
la manufactura en Venezuela, una cobertura razonable del mercado
domeéstico venezolano y una capacidad para exportaciones razona-
ble. De lo contrario, cualquier persona o compaiifa podrd obtener
una licencia obligatoria para explotar la patente, pagando una regalia
alinventor. La patente expira si no se hace uso de ella por cinco afios.
Las patentes podrin ser revocadas en cualquier momento sobre la
base de que las licencias obligatorias no hayan resuelto o no sean
capaces de resolver estos problemas. Las marcas que no hansido usa-
das por cinco afios también expiran. Este es un cambio sustancial con
respecto a la presente ley, donde pricticamente no hay limitaciones
(excepto la expiracién debido ala no utilizacién de la patente o marca
por dos afios).

— Las patentes concedidas por el Instituto Nacional de la Pro-
piedad Industrial podrdn ser impugnadas dentro de un periodo de
tres anos desde la fecha de registro. De modo que se alarga el periodo
actual de dos afios. No existe una limitacién de ese tipo para las mar-
cas en el proyecto de ley.

— El proyecto de ley contiene sanciones y 'reglas de procedi-
miento, lo que deberia eliminar lo lento y lo inadecuado del procedi-
miento ordinario. Sin embargo,el éxito del proyecto también depende
de que los tribunales tengan el tiempo y los recursos para efectiva-
mente tomar las decisiones que estin supuestos a tomar en forma
oportuna.

— Los registradores mercantiles deben verificar con el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial que los nombres de todas las
compadias que vayan a ser inscritas no infrinjan marcas regis-
tradas.

— En el proyecto de ley, si un producto no ha sido alterado y ha
sido marcado y vendido por el duefio de la marca o su licenciatario,
dicho dueiio de la marca o licenciatario no puede evitar que ese
mismo producto sea comercializado bajo esa misma marca. Obvia-
mente, éste puede evitar el uso de esa marca si el producto ha sido
alterado o no fue originalmente vendido por él; pero no en otros
Casos.
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VI) A continuacién, hacemos algunos comentarios sobre
planteamientos que se han hecho respecto del proyecto de Ley de
Propiedad Industrial:

a) En primer término, nos referiremos a las siguientes tres
situaciones: la ““cldusula de escape” del articulo 4°, de acuerdo con el
cual el gobierno, para promover ciertas actividades industriales en
Venezuela, puede declarar como no patentables, por diez afios, cier-
tas invenciones; las licencias obligatorias, .segiin el articulo 32, en
casos donde la explotacién de una patente consiste en la la importd-
cién de un producto; y el poder del registro, conforme al articulo 36,
de revocar una patente si ni siquiera con el otorgamiento de una
licencia obligatoria se pueden resolver ciertos problemas econémi-
cos. Estas disposiciones han sido objeto de criticas. Su deseabilidad
depende de lo que cada uno piense respecto de que la industria vene-
zolana tenga 0 no que ser protegida de la competencia extranjera, y

"de cudl debe ser el grado de proteccién.

b) El articulo 39 del proyecto establece que; “sila invencién
reivindicada en una patente posterior no pudiera explotarse indus-
trialmente en el pais, sin que se infrinja una patente anterior, el Insti-
tuto Nacional de la Propiedad Industrial, a peticién del titular de la
patente posterior o de su licenciatario, o del beneficiario de una
licencia obligatoria sobre dicha patente posterior, podrd conceder
una licencia obligatoria en la medida que fuese necesario para evitar
lainfraccién de la patente anterior”. Esto permitirfa al titular de una
patente de mejora, aunque la mejora fuese trivial, obtener una licen-
cia obligatoria del duefio de la patente de invencién original. Dicha
disposicién se ha criticado sobre la base de que los duefios de las
patentes subordinadas deberian estar obligados a hacer una contri-
bucién sustancial a la invencién, antes de tener derecho a obtener
una licencia del duefio de la patente dominante. Esto puede verse
también como una medida proteccionista, debido a que general-
mente los titulares de las patentes dominantes son extranjeros.

c) Otroaspectodel proyecto deley que hadado lugar a criticas,
es el de la duracién de las patentes en Venezuela, que es de quince’
afios desdelafecha en que sean concedidas, cuando en otros paises las
patentes tienen una duracién de veinte afios desde la fecha en que
sean solicitadas. El término de veinte afios es probablemente una
buena idea. Que la vigencia se cuente desde la solicitud probable-
mente también es conveniente. En paises como los nuestros, en
efecto, la duracién de una patente debe depender de una fecha fija,
que los funcionarios publicos no puedan controlar, tal como la fecha
en que se solicite Ja patente (y no la fecha en que ésta sea concedida).



0J 24 Carlos Eduardo Acedo Sucre

1

De esta forma, las partes interesadas no tendrdn interés en gestionar
con los funcionarios publicos involucrados, la obtencién de un regis-
tro tardio y, por lo tanto, un disfrute de la patente por un periodo
mas largo.

d) Deacuerdo con elarticulo 28, los titulares de patentes deben,
tan pronto comience la explotacién de una patente, notificario al Ins-
tituto de la Propiedad Industrial. Se ha criticado esta exigencia, por
ser de orden excesivamente burocritico. La razé6n de esta notifica-
cién, no obstante, es facilitar la prueba de la no explotacién de una
patente, al gobierno o a cualquier tercero que quiera obtener una
licencia obligatoria o una declaracién de expiracion.





