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INTRODUCCION

1. La publicacién del presente volumen es la continuacion de la del Volumen I,
que tuvo lugar en 1979, de la Ley tipo de la OMPI para los paises en desarroflo
sobre invenciones. En tanto gque el Volumen I contiene la Primera Parte de la Ley
tipo. que trata de las patentes de invencion, el presente volumen contiene las demas
Partes de la Ley tipo, que tratan de los conocimientos técnicos (Segunda Parte), del
examen v registro de contratos (Tercera Parte), de los certificados de inventor
(Cuarta Parte), de las tecnovaciones (Quinta Parte) v, como anexo a ia Ley tipo, de
conformidad a una decision adoptada por el Comité Permanente de la OMPI de
Cooperacion para el Desarrollo en materia de Propiedad Industrial (denominado en
adelante «el Comité Permanente »), de las patentes de transferencia de tecnologia
{Sexta Parte).

2. Cabe recordar que los trabajos de elaboracion de la Ley tipo tuvieron lugar bajo
la égida del Comité Permanente v que, a tal efecto, un Grupo de Trabajo encargado
de la Lev tipo para los paises en desarrollo sobre invenciones y conocimientos técni-
cos («know-how »), celebro ocho reuniones. Tras la octava (y ultima) reunion de ese
Grupo de Trabajo, la Oficina Internacional de la OM PI elabor6 el ultimo proyecto
de las Partes de la Ley tipo que componen el presente volumen ) presenté ese tltimo
proyecto al Comité Permanente, para observaciones, de conformidad con una deci-
sion adoptada por el Comité de Coordinacion de la OMPI y el Comité Ejecutivo de
la Union Internacional para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Union de
Paris) en sus reuniones de septiembre/octubre de 1978. Sobre la base de las observa-
ciones presentadas en la reunion que celebro el Comité Permanente en abril/mayo
de 1980, la Oficina Internacional introdujo algunas modificaciones al ultimo
proyecto antes de proceder a la publicacion del presente volumen.

3. Laintroduccion del Volumen I de la Lev lipo contiene otras informaciones a las
que se ruega al lector que se remiia.

Ginebra, 1980 Arpad Bogsch
Director General de la OMPI
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SEGUNDA PARTE: CONOCIMIENTOS TECNICOS

Articulo 201: Definiciones

A los efectos de la presente Ley:

i) se entendera por «conocimientos técnicos» («know-how») las informaciones,
datos o conocimientos resultantes de la experiencia profesional, que sean de naturaleza
técnica y aplicables en la practica, especialmente en la industria;

ii) se entendera por «contrato de conocimientos tecnicos» un contrate mediante el
cual una parte («el proveedor») se comprometa a comunicar conocimientos técnicos a la
otra parte («el adquirente») a fin de que sean utilizades por este iiltimo,

Articulo 202: Contrato de conocimientos tecnicos

El contrato de conocimientos técnicos debera redactarse por escrito e ir firmado por las
partes en el mismo; debera identificar los conocimientos técnicos que seran comunicados
indicando el objetivo perseguido mediante la utilizacion de los conocimientos técnicos, Si
no satisface esas exigencias, el contrato no sera valido.

Articulo 203: Derechos y obligaciones derivados del contrato
de conocimientos técnicos

1) El proveedor y el adquirente tendran derecho a utilizar los conocimientos técnicos.

2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el contrato de conocimientos técni-
cos podra imponer a una u otra de las partes o a ambas la obligacién de no comunicar los
conocimientos técnicos a terceros y de no divulgarlos, y de adoptar determinadas medidas
precautorias, o las medidas precautorias que se consideren necesarias teniendo en cuenta
las circunstancias, con objeto de evitar la comunicacion y la divalgacion.

b) La obligacion prevista en el parrafo a):
i) no podra imponerse si se han divulgado los conocimientos tecnicos;
ii) se extingue cuando los conocimientos técnicos han sido divalgados.
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Articulo 204: Accion judicial por ciertos actos relativos
a los conocimientos técnicos

1) Tanto la persona que haya puesto a punto conocimientos técnicos, como cualquier
proveedor o adquirente de conocimientos técnicos podra entablar una accion judicial con-
tra cualquier persona que:

i) obtenga los conocimientos técnicos eludiendo o violando las precauciones adopta-
das para evitar la divulgacién; o

ii} con anterioridad a la divulgacion de los conocimientos técnicos, los divulgue, los
comunique a terceros o los utilice con fines industriales, salvo si esa divulgacion, comuni-
cacion o utilizacion se realiza con el consentimiento de la persona que haya puesto a punto
los conocimientos técnicos o de cualquier proveedor o adquirente de los conocimientos tec-
nicos, por una persona que no tuviera conocimiento y de la que no pueda esperarse razona-
blemente que lo tenga, que los conocimientos técnicos no han sido divulgados, o por una
persona que haya puesto a punto independientemente los mismos conocimientos técnicos o
con su consentimiento.

2)a) Cuando existan elementos que induzcan a creer que vaya a ser cometido alguno de
los actos mencionados en el parrafo 1), el tribunal prohibira su comision.

b} Cuando haya sido cometido alguno de los actos mencionados en ¢l parrafo 1), €l
tribunal concederd danos y perjuicios y ordenara cualquier otra medida prevista por el
derecho comin.

¢) El tribunal podra adoptar cualquier medida adecuada para prevenir la divulgacién
de los conocimientos tecnicos mientras dure el procedimiento.



TEXTO DE LA LEY TIPO 15

TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS

Articulo 301: Obligacion de registro; definiciones

1) Para ser considerados validos, deberin registrarse de conformidad con la presente
Parte, sin perjuicio de las excepciones previstas en el Reglamento:
i) cualquier contrato de licencia segin el Articulo 142.1);
ii) cualquier contrato de conocimientos técnicos segin el Articulo 201.ii);
iii) cualquier contrato de cesién de una solicitud de patente o de una patente;
iv) cualquier contrato o parte de un contrato que, esencialmente, tenga la misma
naturaleza que uno de los contratos mencionados en los puntos i) a iii); y

v) cualquier modificacion de un contrato o de una parte de un contrato mencionado
en los puntos i) a iv).

2) A los efectos de la presente Parte:
i) se entendera por «contrato» cualquier contrato, parte de un contrato o modifica-

cion, previsto en el parrafo 1);

ii) se entendera por «otorgante» al licenciante segin el Articulo 142.1), al proveedor
segin el Articulo 201.ii) o al cedente de la solicitud de patente o de la patente;

iii) se entenderd por «receptor» al licenciatario segin el Articulo 142.1), al adqui-
rente segun el Articulo 201.ii) o al cesionario de la solicitud de patente o de la patente;

iv) se entendera por «tecnologia» la invencion reivindicada en una patente o en una
solicitud de patente, conocimientos técnicos segun el Articulo 201.i) o la invencion y los
conocimientos técnicos conjuntamente.

Articulo 302: Oficina de Patentes; Registro de Contratos;
consulta de los expedientes; restricciones relativas
a los empleados de la Oficina de Patentes

1)a) La Oficina de Patentes tendra a su cargo el examen y el registro de los contratos.

b) Previa peticion, la Oficina de Patentes facilitara gratuitamente consejos respecto
a la admisibilidad del registro de un contrato o de un proyecto de contrato a cualquier
persona que pretenda presentar una solicitud de registro.

2)a) La Oficina de Patentes llevara un registro especial («el Registro de Contratos»)
en el cual registrara los contratos en conformidad con la presente Parte.

b) Cualquier persona podra consultar el Registro de Contratos y obtener extractos
del mismo. El Reglamento podra prever tasas por la consulta del Registro de Contratos y
por la obtencion de un extracto.

3) No podra consultarse el expediente relativo a un contrato ni obtener extractos del
mismo sin el permiso escrito del otorgante y del receptor. El Reglamento podra prever
tasas por la consulta del expediente y por la obtencion de un extracto.

4) Los empleados de la Oficina de Patentes no podran ser otorgantes ni receptores
durante el tiempo en que presten servicios ni durante el ano siguiente a su cese en el
servicio.
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Articulo 303: Sometimiento del contrato

1) El contrato cuyo registro se solicite se sometera a la Oficina de Patentes. Ira acom-
panado de una solicitud de registro.

2)a) El contrato se sometera y la solicitud de registro se presentara en comiin por ¢l
otorgante y el receptor («los solicitantes»).

b) Siuno de los solicitantes tiene su domicilio o su sede fuera del pais, debera estar
representado por un mandatario domiciliado en el pais.

3) La solicitud de registro contendra una peticion de registro, los nombres y demas
datos prescritos relativos a los solicitantes y a los mandatarios, si procede, asi como todas
las demas indicaciones prescritas.

4) La solicitud de registro estara sujeta al pago de la tasa prescrita.

Articulo 304: Examen de forma

1)a) La Oficina de Patentes examinara si se han satisfecho las exigencias del .
Articulo 303.2).

b) Si la Oficina de Patentes comprueba que no se han satisfecho las exigencias del
Articulo 303.2), rechazara la solicitud de registro. La decision de rechazo debera ser por
escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes notificara la decision a la persona o
personas que hayan presentado la solicitud de registro,

€) Si las exigencias del Articulo 303.2) han sido satisfechas, la Oficina de Patentes
expedira a los solicitantes un resguardo acreditativo del hecho de que la solicitud de regis-
tro ha sido presentada e indicando la fecha de su presentacion («fecha de 1a solicitud de
registro»).

2)a) La Oficina de Patentes comprobara el cumplimiento de las siguientes condicio-
nes:
i) han sido satisfechos los requisitos de los Articulos 140.1), 143.1) o 202, segin
proceda;
ii) han sido satisfechos los requisitos establecidos por el Articulo 303.3) y 4) y las
disposiciones correspondientes del Reglamento.

b) Sila Oficina de Patentes comprueba que no han sido cumplidas las condiciones
previstas en el apartado a), invitara a los solicitantes a efectuar la correccion necesaria, Si
los solicitantes no accedieran a esta invitacion, la Oficina de Patentes rechazara la solici-
tud de registro. La decision de rechazo debera ser por escrito y estar fundamentada. La
Oficina de Patentes notificara la decision a los solicitantes.

Articulo 305: Examen de fondo

1) La Oficina de Patentes examinara si ¢l contrato contiene clausulas que impongan
restricciones injustificadas al receptor y si en consecuencia el contrato, en su conjunto,
perjudica a los intereses econdomicos del pais. En este examen, la Oficina de Patentes
tomara en consideracion especialmente toda clausula contenida en el contrato que tendria
por efecto:

i) importar una tecnologia cuando pueda obtenerse una tecnologia esencialmente
similar o equivalente en las mismas condiciones o en condiciones mas favorables sin nin-
guna importacion de la tecnologia;

ii) obligar al receptor a pagar una contrapartida que no guarde proporcion con el
valor de la tecnologia a la que el contrato se refiera;
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iii) obligar al receptor a adquirir objetos del otorgante o de fuentes designadas o
aprobadas por éste, salvo si es practicamente imposible asegurar de otra forma la calidad
de los bienes que han de producirse y a condicion de que dichos objetos se suministren a un
precio razonable;

i¥) restringir al receptor su libertad de adquirir objetos de una fuente cualquiera,
salvo si es practicamente imposible asegurar de otra forma la calidad de los bienes que
han de producirse;

v) restringir al receptor su libertad de utilizar objetos que no sean suministrados por
el otorgante o por fuentes designadas o aprobadas por éste, salvo si es practicamente
imposible asegurar de otra forma la calidad de los bienes que han de producirse;

vi) obligar al receptor a vender los bienes producidos por é1 mismo exclusiva o princi-
palmente a personas designadas por el otorgante;

vii) obligar al receptor a facilitar al otorgante, sin contrapartida apropiada, las mejo-
ras introducidas por el receptor en la tecnologia a la que el contrato se refiera;

viii) limitar el volumen de los bienes producidos por el receptor;

ix) restringir la libertad del receptor de exportar por si mismo o la de permitir a otras
personas que exporten los bienes que haya producido, precisandose, no obstante, que si el
otorgante, en un pais en el que tal restriccion se aplique, fuese titular de una patente que
seria infringida en caso de importacion de esos bienes en dicho pais, si el otorgante tiene
la obligacion contractual de no permitir a otros exportar esos bienes a tal pais o si el otor-
gante ya abastece el mercado en tal pais con los mismos productos, se tendran en cuenta
tales hechos;

X) obligar al receptor a emplear personas que el otorgante designe, que no sean nece-
sarias para una eficaz transferencia de la tecnologia a la que el contrato se refiera;

xi) imponer restricciones a la investigacion o al desarrollo tecnoldgico realizado por
el receptor;

xii) restringir al receptor su libertad de utilizar una tecnologia diferente de aquella a
la que el contrato se refiera;

xiii) ampliar el campo de aplicacion del contrato a una tecnologia que no sea necesaria
para lograr ¢l objetivo del contrato, y obligar al receptor a pagar una contrapartida para
dicha tecnologia;

xiv) fijar precios de venta o de reventa de los bienes producidos por el receptor;

x¥} eximir al otorgante de cualquier responsabilidad derivada de defectos inherentes a
la tecnologia a la que el contrato se refiera, o limitar irrazonablemente dicha responsabi-
lidad;

xvi) restringir al receptor su libertad de utilizar, después de la expiracion de sus obli-
gaciones contractuales, la tecnologia cuya adquisicion sea consecuencia del contrato, sin
perjuicio, no obstante, de cualquier derecho del otorgante derivado de una patente,

xvii) dar al contrato una duracion desproporcionada con la funcion econdmica del
mismo, quedando entendido que no se considerara como tal una duracion que no exceda la
de la patente a la que el contrato se refiera.

2) Si la Oficina de Patentes estima que el contrato contiene una o varias clausulas que
impongan restricciones injustificadas al receptor y que en consecuencia el contrato, en su
conjunto, perjudica a los intereses economicos del pais, advertira a los solicitantes y les
invitara (en repetidas ocasiones, si lo considera necesario) a modificar el contrato de
forma que no contenga tales clausulas.
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Articulo 306: Registro o denegacion del registro; certificado; publicacion

1)a) Cuando la Oficina de Patentes compruebe que se¢ han cumplido las condiciones
previstas en el Articulo 304.2)a) y que el contrato no necesita modificacion en virtud del
Articulo 305.2), registrara el contrato, expedira un certificado de registro a los solicitantes
y publicara una resena del registro.

b) Si, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de solicitud de registro, la Ofi-
cina de Patentes no dirige a los solicitantes una invitacion en virtud del Articulo 304.2) b)
o0 en virtud del Articulo 305.2), o si, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en la que
haya recibide de los solicitantes la respuesta a una invitacion no les dirige una nueva invi-
tacion, no rechaza la solicitud de registro o no deniega el registro, se considerara regis-
trado el contrato y la Oficina de Patentes tendra la obligacion de expedir un certificado
de registro a los solicitantes.

2) Si, al final del procedimiento previsto en el Articulo 305, la Oficina de Patentes
comprueba que el contrato aiin contiene una o varias clausulas que impongan restricciones
injustificadas al receptor y que en consecuencia el contrato, en su conjunto, perjudica a los
intereses economicos del pais, denegara el registro del contrato. La decision de denegacion
debera ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes notificara la decision
a los solicitantes,

3) El registro, el certificado y la publicacion indicaran los nombres y direcciones del
otorgante y del receptor, el nirero de la patente (en su caso), la esfera tecnologica a la
que se refiera el contrato, la fecha de la solicitud de registro, la fecha del registro y su
numero.

4) En el caso de un contrato de licencia contemplado en el Articulo 142.1), la Oficina
de Patentes inscribira una referencia al registro, de conformidad con el Reglamento.

Articulo 307: Recursos

1)a) Los solicitantes podran recurrir en comin ante el Ministro [..) contra cualquier
decision por la que la Oficina de Patentes rechace la solicitud de resgistro o deniege el
registro, en un plazo de tres meses a partir de la notificacion de la decision. El recurso
podra fundarse en la afirmacion de que el contrato, en su conjunto, no perjudica a los inte-
reses economicos del pais.

b) La decision adoptada por el Ministro en relacion con el recurso previsto en el
apartado a) debera ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscri-
bira, la publicara y la notificara a los solicitantes,

¢) Si, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de interposicion del recurso pre-
visto en el apartado a), el Ministro no hubiera adoptado ninguna decision, se considerara
registrado el contrato y 1a Oficina de Patentes tendra la obligacion de expedir un certifi-
cado de registro a los solicitantes.

2)a) La decision adoptada por el Ministro sobre el recurso previsto en el parrafo 1)
sera recurrible ante el tribunal. El recurso no podra fundarse en la afirmacion de que el
contrato, en su conjunto, no perjudica a los intereses economicos del pais.

b) Cuando la decision del tribunal sobre el recurso previsto en el apartado a) sea
firme, el secretario del tribunal la notificara a la Oficina de Patentes, la que procedera a
su inscripcion y publicacion.
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CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR

Articulo 401: Proteccion de las invenciones

En virtud de la presente Parte, las invenciones estaran protegidas por certificados de
inventor concedidos por la Oficina de Invenciones.

Articulo 402: Oficina de Invenciones: restricciones relativas
a los empleados de Ia Oficina de Invenciones

1) Las funciones que la presente Parte asigna a Ia Oficina de Invenciones seran ejecu-
tadas por Ia Oficina de Patentes.

2) Los empleados de la Oficina de Invenciones no podran presentar solicitudes de certi-
ficados de inventor ni ser titulares de certificados de inventor durante el tiempo en que
presten servicios ni durante el afio siguiente a su cese en el servicio.

Articulo 403: Registro de Certificados de Inventor

1} La Oficina de Invenciones mantendra un Registro («el Registro de Certificados de
Inventor») en el que inscribira todos los certificados de inventor concedidos y en el que
efectuara, respecto a cada certificado de inventor, todas las inscripciones previstas en esta
Parte.

2) Cualquier persona podra consultar el Registro de Certificados de Inventor y obtener
extractos del mismo. El Reglamento podra prever tasas por Ia consulta del Registro de
Certificados de Inventor y por la obtencion de un extracto.

Articulo 404: Consulta de los expedientes

1) Cualquier persona podra consultar el expediente de un certificado de inventor y, sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2), el de una solicitud de certificado de inventor, y
obtener extractos de los mismos, El Reglamento podra prever tasas por la consulta de un
expediente y por la obtencion de un extracto.

2)a) El expediente relativo a una solicitud de certificado de inventor no podra consul-
tarse antes de la concesion del certificado de inventor salvo con el consentimiento escrito
del solicitante. No obstante, el Estado no necesitara este consentimiento para consultar el
expediente.

b) Previa peticion, la Oficina de Invenciones comunicara, incluso antes de la conce-
sion del certificado de inventor, los datos bibliograficos siguientes:
i) el nombre y direccion del solicitante y, en su caso, el nombre y direccion del
mandatario;

ii) el mimero de la solicitud,

i) la fecha de presentacion de la solicitud y, si se reivindicara una prioridad, la
fecha de prioridad, el nimero de la solicitud anterior y el nombre del Estado en el que
haya sido presentada la solicitud anterior o, si la solicitud anterior es una solicitud regio-
nal o internacional, el nombre del Estado o de los Estados para los que haya sido presen-
tada, asi como el nombre de la Oficina en la que se presento;

iv) el titulo de Ia invencion;

v) cualquier transferencia de la solicitud por via sucesoria.
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¢) Cuando se retire la solicitud de conformidad con el Articulo 129 aplicable en vir-
tud del Articulo 409, sélo podra consultarse el expediente relativo a la misma con el per-
miso escrito de la persona que haya retirado la solicitud, no siendo aplicable el apartado b).

Articulo 405: Invenciones que pueden ser objeto
de certificados de inventor

1} Una invencion contemplada en el Articulo 112.1), que no esté excluida de proteccion
por patente con arreglo al Articulo 112.3), podra ser objeto de un certificado de inventor si
es nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de aplicacion industrial conforme a
lo dispuesto en los Articulos 114, 115y 116.

2) No podra denegarse la concesion de un certificado de inventor ni anularse un certifi-
cado de inventor a causa de que el cumplimiento de cualquier acto relacionado con la
invencion reivindicada esté prohibido por una disposicion legal o reglamentaria, excepto
en los casos en que el cumplimiento de dicho acto también seria contrario al orden
publico.

3) Una invencion no podra ser objeto de un certificado de inventor mientras esté
excluida de la proteccion por patente en virtud de un decreto con arreglo al Articulo 118.

Articulo 406: Posibilidad de obtener un certificado de inventor

1} Cualguier inventor con derecho a una patente tendra derecho a obtener, en lugar de
una patente, un certificado de inventor.

2) Si varias personas han hecho una invencion en coman, el derecho al certificado de
inventor les pertenecera en comun.

3) El derecho al certificado de inventor podra ser trasmitido por via sucesoria a cual-
quier persona natural.

4) Cuando, en virtud del Articulo 120, el derecho a una patente pertenezca al emplea-
dor o al mandante, el inventor solo podra obtener un certificado de inventor con el acuerdo
del empleador o del mandante. Tal acuerdo hara que el empleador o el mandante pierdan
el derecho a la patente.

Articulo 407: Transformacion en una solicitud de patente o una patente
o transmision judicial de la solicitud de certificado de inventor
o del certificado de inventor

1) Cuando los elementos esenciales de la invencion reivindicada en una solicitud de cer-
tificado de inventor o un certificado de inventor hayan sido tomados de una invencion, por
la cual el derecho a la patente o al certificado de inventor pertenezca a una persona dis-
tinta del solicitante o del titular del certificado de inventor, de conformidad con lo dis-
puesto en el Articulo 406, esta persona podra:

i} cuando le pertenezca el derecho a la patente en virtud del Articulo 120 en su cali-
dad de empleador o de mandante, solicitar al tribunal que ordene que la solicitud de certi-
ficado de inventor o el certificado de inventor se transforme en una solicitud de patente o
en una patente a su nombre, quedando entendido que la presente disposicion no sera apli-
cable si se ha dado el acuerdo previsto en el Articulo 406.4);

ii) cuando le pertenezca el derecho a la patente o al certificado de inventor en virtud
del Articulo 406.1) o 3), solicitar al tribunal que ordene gue se le transmita la solicitud de
certificado de inventor o ¢l certificado de inventor o que se transforme en una solicitud de
patente o en una patente a su nombre.
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2) La solicitud de transformacion no podra presentarse después de haber transcurrido
cinco anos desde la concesion del certificado de inventor.

3) Cualquier transformacion o transmision ordenada en virtud del presente articulo se
inscribira con arreglo al Reglamento y mediante el pago de la tasa prescrita. La transfor-
macidn o transmision solo surtira efectos tras esta inscripcion. La Oficina de Invenciones
publicara cualquier transformacion de un certificado de inventor ordenada en virtud del
presente articulo.

4) A los efectos de los Articulos 134.1)ii), 135.1) y 148.1), la patente resultante de la
transformacion de un certificado de inventor se considerara concedida en la fecha de ins-
cripcion de la transformacion.

Articulo 408: Declaracion fraudulenta sobre la calidad de inventor

1) Cometera un delito cualguier persona que, en una solicitud de certificado de inven-
tor, haga una declaracion frandulenta sobre 1a calidad de inventor de la invencion reivindi-
cada en la solicitud. No podran entablarse acciones penales una vez transcurridos cinco
anos desde 1a comision del delito.

2) Este delito estara sancionado con una multa de [...] a [...] o privacion de libertad de
[ a]...}, 0 ambas penas.

3)a) En caso de reincidencia, las penas maximas seran dobles.

b) Existira reincidencia cuando, en los cinco afios precedentes, el infractor haya sido
condenado por el delito previsto en el parrafo 1),

Articulo 409: Solicitud de certificado de inventor; examen;
concesion del certificado de inventor

Seran aplicables, por analogia, las disposiciones de los Articulos 123, 125 a 129, 130.1)
¥y3)yl131a133.

Articulo 410: Derechos y obligaciones del solicitante
o del titular del certificado de inventor

1) Son derechos del solicitante o del titular del certificado de inventor:

i) el derecho a que se le conceda el certificado de inventor, si satisface las exigencias
de esta Parte;

ii) el derecho a transmitir por via sucesoria a cualquier persona natural la solicitud
de certificado de inventor o el certificado de inventor, de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 415;

iii) una vez concedido el certificado de inventor, el derecho a recibir del Estado una
remuneracion adecuada asi como otros beneficios, que determine el Reglamento, teniendo
especialmente en cuenta los beneficios economicos derivados de la explotacion de la inven-
cion reivindicada en el certificado de inventor.

2) Son obligaciones del solicitante:

i) la obligacion de divulgar la invencion de una manera clara y completa y, en parti-
cular, de indicar la mejor manera de ejecutarla, de conformidad con el Articulo 123 apli-
cable en virtud del Articulo 409, sin perjuicio de las sanciones previstas en el Articulo 131
aplicable en virtud del Articulo 409 y en el Articulo 418;

ii) la ohbligacién de facilitar informaciones relativas a las solicitudes y a las patentes u
otros titulos de proteccién extranjeros correspondientes, de conformidad con el Articulo 128
aplicable en virtud del Articulo 409, sin perjuicio de la sancion prevista en el Articulo 131
aplicable en virtud del Articulo 409,



22 LEY TIPO DE LA OMPI PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE INVENCIONES

Articulo 411: Derechos y obligaciones del Estado; definicion de «explotacion»

1) Una vez concedido el certificado de inventor, el Estado tendra derecho, sin perjuicio
de lo dispuesto en los Articulos 412.1) a 3), 413 y 417, a actuar contra cualquier persona
que, sin su acuerdo, explote en el pais la invencion reivindicada en el certificado de inven-
tor.

2)a) El Estado tendra la obligacion de prestar asistencia a los inventores, de conformi-
dad con el Reglamento, para redactar las solicitudes de certificados de inventor.

b) Una vez concedido el certificado de inventor, el Estado tendra la obligacion de dar
al titular del certificado de inventor una remuneracion adecuada asi como otros benefi-
cios, que determine ¢l Reglamento, teniendo especialmente en cuenta los beneficios econé-
micos derivados de la explotacion de la invencion reivindicada en el certificado de inven-
tor.

3) A los efectos de la presente Parte, se entendera por «explotacion» de la invencion
reivindicada en un certificado de inventor cualquiera de los actos siguientes:

a) cuando el certificado de inventor se haya concedido para un producto:
i) fabricar, importar, poner en venta, vender y utilizar el producto;
ii) almacenar dicho producto para ponerlo en venta, venderlo o utilizarlo;

b) cuando el certificado de inventor se haya concedido para un procedimiento:
i) emplear el procedimiento;
ii) ejecutar los actos indicados en el apartado a), respecto a un producto directa-
mente resultante del empleo del procedimiento.

Articulo 412: Limitacion de los derechos

1) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor solo son extensivos a
los actos realizados con fines industriales o comerciales y, en particular, no se extenderan
a los actos realizados a los solos fines de investigacion cientifica.

2) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor no son extensivos a los
actos relativos a productos comercializados en el pais:
i) por el Estado o por una persona con el acuerdo det Estado;
ii) por una persona que tenga el derecho previsto en el Articulo 413;
iif) por una persona autorizada en virtud del Articulo 417.2).

3) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor no son extensivos a la
utilizacion de la invencion reivindicada en el certificado de inventor a bordo de un navio,
nave espacial o aparato de locomocion aérea o terrestre extranjero que, temporal o acci-
dentalmente, pcnetre en las aguas, el espacio aereo o el suelo del pais, sin perjuicio de que
dicha invencion se utilice exclusivamente para las necesidades del navio o de la construc-
¢ion o el funcionamiento de la nave espacial o del aparato de locomocion aérea o terrestre,

4) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor estaran limitados tem-
poralmente de conformidad con el Articulo 414.

5) Los derechos del Estado derivados del certificado de inventor estaran limitados por
las disposiciones sobre los titulos de proteccion dependientes que figuran en el Articulo 417,
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Articulo 413: Derechos derivados de la fabricacion o empleo anterior

Cuando, a la fecha de presentacion o, en su caso, de prioridad de la solicitud de certifi-
cado de inventor y en el pais, una persena:

i) fabricase el producto o emplease el procedimiento objeto de la invencion reivindi-
cada en esa solicitud, o

ii) hubiese hecho preparativos serios encaminados a la fabricacion o empleo previstos
en ¢l punto i),

tendra derecho a explotar la invencion reivindicada en el certificado de inventor, no obs-
tante la concesion del certificado de inventor, a condicion de que el producto en cuestion se
fabrique o el procedimiento se emplee en el pais por la mencionada persona, y a condicion
de que pueda probar que su conocimiento de la invencidn no ha sido resultado directa o
indirectamente de actos cometidos por el inventor o su causahabiente o de un abuso come-
tido respecto al inventor o su causahabiente. Ese derecho no podra ser objeto de cesion o
de transmision por via sucesoria, excepto como parte del establecimiento de dicha persona.

Articulo 414: Duracion del certificado de inventor

El certificado de inventor expirara veinte aios después de la fecha de presentacién de la
solicitud.

Articulo 415: Transmision por via sucesoria de la solicitud de certificado
de inventor o del certificado de inventor

1) Las solicitudes de certificado de inventor y los certificados de inventor podrin ser
transmitidos por via sucesoria a cnalquier persona natural.

2) Cualquier transmision por via sucesoria de la solicitud de certificado de inventor o
del certificado de inventor debera inscribirse conforme al Reglamento y mediante el pago
de la tasa prescrita. La transmision solo surtira efectos tras esta inscripcion. La Oficina
de Invenciones publicara la transmision por via sucesoria del certificado de inventor.

Articulo 416: Copropiedad de la solicitud de certificado de inventor
o del certificado de inventor

1) Cuando varias persenas sean solicitantes de [a misma solicitud de certificado de
inventor, cada uno de los solicitantes podra, por separado, transmitir por via sucesoria a
cnalquier persona natural su parte de la solicitud, pero para retirar la solicitud tendrin
que hacerlo en comiin.

2) Cuando varias personas sean titulares del mismo certificado de inventor, cada uno
de los titulares podrd, por separado, transmitir por via sucesoria a cualquier persona natu-
ral su parte del certificado de inventor.

3) Las disposiciones del presente articulo solo seran aplicables en defecto de acnerdo
en contrario entre los solicitantes o los titulares.

Articulo 417: Titulos de proteccion dependientes

1) Si la invencion reivindicada en un certificado de inventor no puede explotarse indus-
trialmente en el pais sin que se cometa una infraccion de una patente concedida en virtud
de una solicitud con fecha anterior de presentacion o, en su caso, de prioridad, y a condi-
cion de gue la invencion reivindicada en el certificado de inventor presente un progreso
tecnolégico importante respecto de la invencion reivindicada en la patente, la Oficina de
Invenciones, a peticion del Estado, podra conceder una licencia no voluntaria en tanto sea
necesaria para evitar la infraccion de la patente.
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2) Si la invencion reivindicada en una patente no puede explotarse industrialmente en
el pais sin que se cometa una infraccion de un certificado de inventor concedido en virtud
de una solicitud con fecha anterior de presentacion o, en su caso, de prioridad, y a condi-
cion de que la invencidn reivindicada en la patente presente un progreso tecnologico
importante respecto de la invencion reivindicada en el certificado de inventor, la Oficina
de Invenciones, a peticion del titular de la patente, de un licenciatario en virtud de un con-
trato de licencia relativo a 1a patente, o del beneficiario de una licencia no voluntaria rela-
cionada con la patente, podra acordar, en tanto sea necesaria para evitar la infraccion del
certificado de inventor, la autorizacion para explotar en el pais la invencién reivindicada
en el certificado de inventor mediante la ejecucién de cualquiera de los actos previstos en
el Articulo 411.3), con excepcion de la importacion.

3) Si se concede una licencia no voluntaria en virtud del parrafo 1) o si se concede una
autorizacion de explotacion en virtud del parrafo 2), seran aplicables, por analogia, las
disposiciones del Articulo 149.2).

4) Las disposiciones de los Articulos 134.3), 147 y 150 a 155 seran aplicables por ana-
logia.

Articulo 418: Nulidad del certificado de inventor

1) Cualquier persona interesada podra entablar accion judicial contra el Estado
pidiendo la nulidad del certificado de inventor.

2) El tribunal declarara la nulidad del certificado de inventor si el demandante prueba
que no se han cumplido las condiciones previstas en el Articulo 131.1)i) a v) aplicable en
virtud del Articulo 409, en el momento de la concesion del certificado de inventor.

3)a) En los casos en que las disposiciones del parrafo 2) sélo fueran aplicables a algu-
nas de las reivindicaciones o algunas partes de una reivindicacion, el tribunal declarara la
nulidad de tales reivindicaciones o de tales partes de una reivindicacion.

b) La anulacion de una parte de una reivindicacion se pronunciara como una limita-
cion correspondiente de la reivindicacion en causa.

4) El demandante tendra la obligacion de notificar el procedimiento al titular del certi-
ficado de inventor. El titular del certificado de inventor tendra el derecho de personarse en
autos con el Estado.

Articulo 419: Efectos de 1a nulidad

1) Se reputara nulo y de ningiin valor desde la fecha de concesion del certificado de
inventor, el certificado de inventor anulado o una reivindicacion o parte de reivindicacion
que haya sido anulada. Sin embargo, ¢l titular del certificado de inventor no estara obli-
gado a restituir la remuneracion y demas beneficios recibidos del Estado.

2) Cuando la declaracion de nulidad sea firme, el secretario del tribunal la notificara a
la Oficina de Invenciones, la que la inscribira y la publicara a la mayor brevedad posible.

Articulo 420: Actos constitutivos de infraccion

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Articulos 412.1) a 3), 413 y 417, constituira infrac-
cion del certificado de inventor cualquier acto de los mencionados en el Articulo 411.3)
ejecutado en el pais sin el acuerdo del Estado, en relacion a un producto o a un procedi-
miento al que se extienda la proteccion del certificado de inventor.
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Articulo 421: Accion por infraccion

1) El Estado tendra derecho a entablar una accién judicial contra cualquier persona
que haya cometido o que cometiere una infraccion del certificado de inventor. El Estado
tendra el mismo derecho respecto a una persona que haya ejecutado o que ejecute actos
que induzcan a creer que se cometera una infraccion («infraccion inminente»). No podri
entablarse 1a accion una vez que hayan transcurrido cinco anos desde el acto de la infrac-
cion.

2)a) Si el Estado prueba que se ha cometido o se esti cometiendo una infraccion, el tri-
bunal concedera dahos y perjuicios y ordenara la interdiccion de continnar la infraccion
asi como cualquier otra medida prevista por el derecho comiin.

b) Si el Estado prueba la inminencia de una infraccion, el tribunal ordenara la inter-
diccion de la infraccion y cualquier otra medida prevista por el derecho comuin.

3) El demandado en cualquier accién prevista en el presente articulo podra pedir en el
mismo procedimiento la anulacion del certificado de inventor. En este caso, seran de apli-
cacion las disposiciones del Articulo 418.2) a 4).

Articulo 422: Accion para comprobacion

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 3), cualquier persona interesada tendra el
derecho de requerir, por una accion entablada contra el Estado, que el tribunal compruebe
que la ejecucion de un acto determinado no constituye infraccion del certificado de inven-
tor.

2) Si el demandante prueba que el acto en cuestion no constituye una infraccion del
certificado de inventor, el tribunal pronunciari la comprobacion requerida.

3) Si el acto en cuestiéon ya fuera objeto de una accion por infraccion, el demandado en
Ia accidn por infraccion no podra entablar la accion para comprobacion.

4) La accidon para comprobacion podra entablarse conjuntamente con una accion para
la anulacion del certificado de inventor, excepto cuando la anulacion del certificado de
inventor se requiera en virtud del Articulo 421.3).

Articulo 423: Acciones penales

1) Cometera un delito cualquier persona que ejecute un acto sabiendo que dicho acto
constituye una infraccion del certificado de inventor. No podran entablarse acciones pena-
les una vez transcurridos cinco aios desde 1a comision del delito.

2) Este delito estara sancionado con una multa de [...] a [...] o privacion de libertad de
l..]J a[.l, o ambas penas.
3)a) En caso de reincidencia, las penas maximas seran dobles.

b) Existira reincidencia cuando, en los cinco afios precedentes, el infractor haya sido
condenado por otra infraccion de certificado de inventor o por infraccién de patente.
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QUINTA PARTE: TECNOVACIONES

Articulo 501: Definiciones

A los efectos de 1a presente Parte:

i} se entendera por «tecnovacion» la solucion de un problema determinado en la
esfera de la técnica, propuesta por el empleado de una empresa que emplee como minimo
[...] personas en el pais, para que ésta lo utilice y que concierna a las actividades de la
empresa pero que, en la fecha de la propuesta, no lo haya utilizado ni haya previsto for-
malmente su utilizacion;

ii} se entendera por «empleado» y «empresa» el empleado y la empresa a que se
refiere el punto i};

iii) cuando diversas empresas pertenezcan y sean explotadas por la misma persona (el
Estado, otra persona juridica o una persona natural), seran consideradas como una sola
empresa;

iv) se entendera por «fecha de la propuesta» la fecha en la que el empleado presente
una solicitud, conforme a lo dispuesto en el Articulo 503,

v} se entendera por «certificado de tecnovacion» el documento expedido por la
empresa conforme a lo dispuesto en el Articulo 504,

vi) se entendera por «tecnovador» el empleado al que la empresa haya expedido un
certificado de tecnovacion.

Articulo 502: Derecho al certificado de tecnovacion

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2), cualquier empleado de la empresa en
la fecha de la propuesta podra obtener un certificado de tecnovacion de conformidad con
la presente Parte.

2) Cuando las obligaciones de un empleado incluyan hacer y proponer tecnovaciones,
no tendra derecho a obtener certificado por las tecnovaciones relacionadas con el campo
de actividades para las que se le empleo, salvo que el grado de la contribucion creativa
inherente a la tecnovacion exceda de lo que normalmente se exige a un empleado con
dichas funciones.

3} Cuando varios empleados soliciten en forma independiente y cada uno para si
mismo, un certificado por la misma tecnovacion, tendra derecho al certificado el que pri-
mero presente la solicitud.

4) Un certificado de tecnovacion podra ser solicitado por varios empleados en comin;
si se expide el certificado, se expedira en comin a estos empleados.

Articulo 503: Solicitud

La solicitud de expedicion de un certificado de tecnovacion debera hacerse por escrito,
firmarse por el empleado y presentarse a la empresa. La empresa ayudara al empleado
gratuitamente a redactar su solicitud y le entregara un resguardo acreditativo de la pre-
sentacion de la solicitud, indicando la fecha de presentacion de la misma,
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Articulo 504 : Expedicion o denegacion del certificado de tecnovacion

Cuando se hayan cumplido los requisitos de la presente Parte, la empresa expedira un
certificado de tecnovacion a favor del empleado dentro de un plazo de tres meses desde la
fecha de la propuesta. En caso contrario, denegara la expedicion del certificado dentro de
ese plazo.

Articulo 505: Utilizacion de 1a tecnovacion

1)a) Cuando la empresa expida un certificado de tecnovacion, declarara al mismo
tiempo y por escrito al innovador si tiene o no la intencion de utilizar la tecnovacion.

b) Cuando la decision de utilizar la tecnovacion dependa de la realizacion de pruebas
pricticas de la misma, la empresa informara de ello al tecnovador, pudiendo posponer la
notificacion de la intencion de utilizar o no la tecnovacion por un plazo no superior a un
ano contado desde la fecha de la propuesta.

2)a) El tecnovador estara obligado a ayudar a la empresa en cualquier prueba, puesta
a punto o utilizacion de la tecnovacion, de la mejor manera posible,
b) La empresa debera conceder al tecnovador las facilidades necesarias para que
proporcione la asistencia a que se refiere el apartado a).

3) Durante el plazo a que se refiere el Articulo 504 y, una vez que se haya expedido el
certificado de tecnovacion, el empleado o el tecnovador, segiin proceda, estari obligado a
no comunicar su tecnovacion a ninguna persona ajena a la empresa y se abstendra de utili-
zarla.

4) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 3), cuando la empresa declare que no
tiene la intencion de utilizar la tecnovacion o, habiendo declarado su intencion de utili-
zarla, en realidad no empiece a hacerlo dentro de los seis meses siguientes a la expedicion
del certificado de tecnovacion o 2 la expiracion del plazo a que se refiere el apartado 1)b),
el tecnovador estara exento de las obligaciones previstas en los parrafos 2)a) y 3), que-
dando entendido que solo tendra derecho a comunicar su tecnovacién a terceros en la
medida en que tal comunicacion no entraiie la comunicacion de conocimientos téenicos u
otros conocimientos que haya adquirido en su calidad de empleado.

Articulo 506: Remuneracion del tecnovador

Cuando la empresa utilice la tecnovacion o la comunique a un tercero, el tecnovador
tendra derecho a una remuneracion cuya cuantia y modalidades de pago se fijaran de
mutuo acuerdo entre el tecnovador v la empresa, en defecto de convenio colectivo
aplicable,

Articulo 507: Derogacion por contrato

Cualquier disposicion contractual menos favorable a los empleados o los tecnovadores
que las disposiciones de la presente Parte, sera nula y sin valor.

Articulo 508: Controversias

Toda controversia relativa a la aplicacion de los Articulos 501 a 507 podra someterse
por cualquier parte interesada a un organo arbitral compuesto por tres miembros: uno
designado por el empleado o tecnovador, otro por la empresa, y un presidente designado
por los otros dos miembros. Si éstos no pueden ponerse de acuerdo en la eleccion del presi-
dente, éste sera designado por el tribunal de primera instancia del lugar en que la empresa
tenga su sede.
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SEGUNDA PARTE: CONOCIMIENTOS TECNICOS

a. La Segunda Parte de la Ley tipo esta consagrada a los conocimientos técnicos, que
se definen como «las informaciones, datos o conocimientos resultantes de la experien-
cia profesional, que sean de naturaleza técnica y aplicables en la practica, en especial
en la industria» (Articulo 201.i)). La Ley tipo trata de los conocimientos técnicos por-
que éstos incluyen tecnologia: como lo reconoce el Preambulo de la Ley tipo, para el
desarrollo econdmico y, en particular para la industrializacion de un pais en desarrollo
es importante que éste pueda disponer de tecnologia. El desarrollo de una base tecno-
logica de un pais en desarrollo depende de la existencia de capacidades tecnologicas
locales y de adquisicion de tecnologia seleccionada del extranjero, que complementen
los esfuerzos de investigacion y desarrollo nacionales, asi como la expansion de la tec-
nologia creada localmente.

b. La definicion de conocimientos técnicos es suficientemente amplia como para
incluir una «invencion», que se define en la Primera Parte como «la idea de un inven-
tor que permita en la practica la solucion de un problema determinado en la esfera de
la técnica » (Articulo 112.1}). Cuando los conocimientos técnicos sean de una natura-
leza tal que consistan en una invencidn o que la contengan, esta invencion podra ser
patentable o no (lo cual dependera de que se hayan satisfecho o no las condiciones de
patentabilidad de la Primera Parte); si es patentable, podré ser patentada o no efectiva-
mente (lo cual dependeréa principalmente de que la persona con derecho a la patente
desee hacerlo y haga las gestiones necesarias a este efecto). Los conocimientos técnicos
san necesarios a las empresas en la realizacidn de sus actividades, aun cuando no siem-
pre incluyan una invencidn o un grupo de invenciones.

¢. Normalmente, una empresa s¢ esforzard por adquirir los conocimientos técnicos
que necesite de cualquier fuente capaz de suministrarselos. Gracias a la adquisicion de
estos conocimientos técnicos, la empresa podra tener acceso inmediato a un conjunto
organizado de conocimientos directamente relacionados e inmediatamente aplicables a
sus operaciones. El método habitual de adquirir conocimientos técnicos es la conclu-
sion de un contrato de conocimientos técnicos (definido en el Articulo 201.ii)).

d. El abjetivo principal de los cuatro articulos que integran la Segunda Parte de la
Ley tipo (Articulos 201 a 204) es el de proponer un marco juridico para la adquisicién
de conocimientos técnicos por empresas en los paises en desarrollo. Debido a que
numerosos paises carecen de legislacion especial sobre los conocimientos técnicos, las
cuestiones juridicas relativas a los conocimientos técnicos son resueltas por los tribuna-
les sabre la base de las disposiciones generales del derecho del pais. Sin embargo, en
razén de la funcidn muy importante que desempefian los conocimientos técnicos en la
transferencia de tecnologia a los paises en desarrollo, la presente Parte de la Ley tipo
establece ciertos principios fundamentales relativos a los conocimientos técnicos.

Articulo 201: Definiciones

a. Esta disposicion define dos expresiones importantes utilizadas en la presente Parte
de la Ley tipo: «conocimientos técnicos» y «contrato de conocimientos técnicos ».

b. Los conocimientos técnicos se definen en el punto i). La definicion dice en qué
consisten los conocimientos técnicos, cudl es su arigen y su utilidad. Dice que los cono-
cimientos técnicos consisten en «informaciones, datos o conocimientos... que sean de
naturaleza técnica», y pueden referirse a cualquier aplicacion industrial como fabrica-
¢i6n, elaboracion, montaje, ingenieria y control de calidad. La expresidon «que sean de
naturaleza técnica» puede traducir cierta limitacion de la definicion de los «conoci-
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mientos técnicos», al corresponder esta definicion a la de «invencion» (véase el
Articulo 112.1)). Ello es debido a que el campo de aplicacion de la Ley tipo esta limi-
tado a «la tecnologia ». Los conocimientos técnicos que no tengan caracter tecnologico
pueden ser objeto de otra ley.

¢ Los conocimientos técnicos pueden comunicarse en forma tangible (documentos,
fotografias, esquemas de ejecucidn, tarjetas de ordenador, microfilms) o intangible
(comunicacion oral o visual, formacion en la empresa). Como ejemplos de conoci-
mientos técnicos transmitidos en forma tangible, pueden citarse los esquemas de fabri-
cacion o los planos técnicos, las listas de materiales, los diagramas de operacién. Por el
contrario, los conocimientos técnicos se transmiten en forma intangible cuando, por
ejemplo, un ingeniero del proveedor explica un procedimiento a un ingeniero del
adquirente o cuando uno de los ingenieros de fabricacion del adquirente observa una
cadena de produccion en la empresa del proveedor, normalmente en virtud de un con-
trado denominado de asistencia técnica.

d.  Por lo que se refiere al origen de los conocimientos técnicos, la definicion dice que
las informaciones, datos o conocimientos resultan «de la experiencia profesional ». En
numerosos ¢asos, ¢l proveedor ha acumulado esta experiencia a lo largo de varios afios
y a costa de grandes gastos.

e. Es posible que gran parte de los conocimientos técnicos no estén consignados por
escrito y estén constituidos por los conocimientos y competencias de los empleados del
proveedor, que han estado asociados a su puegsta a punto, a sus mejoras y a su aplica-
cidon practica en el marco de las actividades industriales del proveedor.

S Por lo que se refiere a la utilidad de los conocimientos técnicos, la definicion dice
que deben ser «aplicables en la practica, especialmente en la industria». Por tanto, los
conocimientos técnicos no se componen de conocimientos tedricos sino de conoci-
mientos practicos desarrollados de tal forma que puedan utilizarse en el marco de la
produccion o de otras operaciones comerciales de una empresa industrial. En general,
antes de ser comunicados, los conocimientos técnicos han sido probados, mejorados y
perfeccionados en la empresa del proveedor.

g El punto ii) define ¢l «contrato de conocimientos técnicos» €omo un contrato
mediante el cual el proveedor se compromete a comunicar conocimientos técnicos al
adquirente a fin de que sean utilizados por este tltimo. De conformidad con el sistema
y la terminologia de la Ley tipo, debe distinguirse el contrato de conocimientos técni-
cos del contrato de licencia (en lo que concierne a este Gltimo, véase el Articulo 142.1)).

Articulo 202: Contrato de conocimientos técnicos

a. Uno de los objetivos esenciales de la Ley tipo es permitir a las empresas de los
paises en desarrollo el acceso a la tecnologia necesaria. Los Articulos 202 y 203 tratan
de la adquisicidon de conocimientos técnicos mediante contratos de conocimientos téc-
nicos tal como se define en el Articulo 201.ii). Debe destacarse que un contrato de
conocimientos técnicos puede combinarse con una licencia de patente, en particular
cuando los conocimientos técnicos se refieren a una invencidn patentada para la que
ha sido concedida una licencia.

b. Las disposiciones de los Articulos 202 y 203 establecen un marco juridico para la
adquisicion de conocimientos técnicos sobre una base contractual, es decir, mediante
un contrato de conocimientos técnicos. En ¢l caso mas sencillo, el contrato de conoci-
mientos técnicos puede referirse a una sola transaccidon que puede terminar en el
momento de la conclusion del contrato, por ejemplo, el intercambio de unos conoci-
mientos técnicos determinados en forma de documentos contra una retribucion conve-
nida. Sin embargo, lo mas frecuente es que las partes concierten un contrato de conoci-
mientos técnicos que prevea que su ¢jecucion se extienda durante un cierto periodo,
durante el cual el proveedor esta obligado a suministrar conocimientos técnicos actua-
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les y futuros de diversas formas y el adquirente esta obligado a efectuar los pagos apro-
piados y a otras obligaciones contractuales eventuales.

c. Los Articulos 202 y 203 no tratan de todos los aspectos juridicos de los contratos
de conocimientos técnicos, debido a que ciertos aspectos de esos contratos estaran
regulados por otras disposiciones, en particular por las reglas generales del derecho de
contratos y, si se adopta el sistema de examen y registro de contratos previsto en la
Tercera Parte de la Ley tipo, por las disposiciones de dicha Parte. La presente Parte (es
decir, la Segunda) no contiene disposicion alguna en la que se mencione que sea apli-
cable el derecho de un pais determinado o que sean competentes los tribunales de un
pais concreto para conocer de los litigios relativos a los contratos de conocimientos
técnicos; para un examen de estas cuestiones, véase el parrafo d del comentario al
Capitulo V111 (Licencias Contractuales) de la Primera Parte.

d. El Articulo 202 establece las condiciones formales del contrato de conocimientos
técnicos (forma escrita y firma de las partes), que son idénticas a las condiciones for-
males de los contratos de licencia (véase el Articulo 143.1)). Asimismo, prevé que los
conocimientos técnicos que habran de comunicarse deberan identificarse en el con-
trato indicando el objetivo perseguido mediante la utilizacion de los conocimientos
técnicos. Si no se cumplieran una u otra de estas condiciones, el contrato «no sera
valido» (para la interpretacion de estas palabras, véase el parrafo d del comentario al
Articulo 140).

e. Laindicacion del objetivo perseguido mediante la utilizacion de los conocimientos
técnicos podra realizarse, por ejemplo, por la descripcion de los productos que el
adquirente tiene la intencion de fabricar gracias a los conocimientos técnicos. Los pro-
ductos pueden describirse en funcidén del tipo, del modelo, de las dimensiones, de la
utilizacion, de la resistencia, de la composicion, etc.

Articulo 203: Derechos y obligaciones derivados del contrato
de conocimientos tecnicos

a. El parrafo 1) establece el derecho fundamental del proveedor y del adquirente res-
pecto a los conocimientos técnicos comunicados en virtud del contrato de conocimien-
tos técnicos, es decir, el derecho de utilizar esos conocimientos técnicos.

b. El pdrrafo 2) permite que el contrato imponga a una u otra de las partes 0 a ambas
la obligacidén de no comunicar los conocimientos técnicos a terceros y de no divulgar-
los, vy adoptar las medidas precautorias que se precisen en el contrato o que se conside-
ren necesarias segin las circunstancias para prevenir la comunicacion y la divulgacion
(apartado a)).

¢. Tales precauciones pueden consistir, en particular, en restringir ¢l acceso a los
conocimientos técnicos a algunos empleados determinados, a insertar en los planos y
otros documentos, en grandes caracteres, las palabras CONFIDENCIAL, SECRETO,
PRIVADOQ, o expresiones con igual significado, a conservar los documentos en lugar
seguro, en una habitacion o un archivador cerrados con llave, a limitar el niumero de
copias y a ordenar a los empleados que no comuniquen o divulguen los conocimientos
técnicos.

d El contrato deberia precisar el periodo durante el que subsistird la obligacion.
Normalmente, ese periodo es el de la duracion del contrato y algunos afos mas (de
tres a cinco, por ejemplo) a partir de la finalizacion de la duracion del contrato. Tam-
bién deberia precisarse en el propio contrato su duracion {de cinco a diez afios, por
ejemplo).

e Si el contrato contiene la obligacién y una parte vinculada por la obligacién comu-
nica un elemento esencial de los conocimientos técnicos a un tercero (o divulga tal ele-
mento), esa parte sera responsable de la ruptura del contrato aun cuando no haya
comunicado (o divulgado) el conjunto de los conocimientos técnicos.
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f La obligacion no puede imponerse si los conocimientos técnicos han sido divulga-
dos (apartado b)i)). No obstante, ¢l hecho de que hayan sido divulgados todos los ele-
mentos constitutivos de los conocimientos técnicos no es obstaculo para que la obliga-
cion se imponga, si la combinacion de esos elementos equivale a unos conocimientos
técnicos que no han sido divulgados en su conjunto. De hecho, frecuentemente, los
conocimientos técnicos son una combinacion de elementos que han sido divulgados
sin que se haya divulgado la combinacion como tal.

g Si los conocimientos técnicos s¢ divulgan durante ¢l periodo establecido en el con-
trato, se extingue la obligacion (apartado b)ii)). No obstante, si la divulgacion es impu-
table a una de las partes, la cual tenia la obligacion contractual de no divulgar los
conocimientos técnicos, esa parte sera responsable de la ruptura del contrato.

Articulo 204: Accion judicial por ciertos actos relativos
a los conocimientos tecnicos

a. El Articulo 204 esta destinado a proteger los conocimigntos técnicos, con el fin de
asegurar que la competencia entre las empresas tenga un caracter leal benéfico al desa-
rrollo econdmico del pais.

b.  Parrafo 1): La persona que haya puesto a punto unos conocimientos técnicos (asi
como cualquier proveedor y adquirente, es decir, cualquier parte en un contrato de
conocimientos técnicos) podra entablar una accidon contra cualquier persona que
obtenga esos conocimientos técnicos eludiendo las precauciones adoptadas para pre-
venir la divulgacion (por ejemplo, accediendo a los conocimientos técnicos subrepti-
ciamente o mediante falsas declaraciones) o violando esas precauciones (por ejemplo,
introduciéndose mediante fuerza en las cosas en los locales en que se encuentren los
documentos en los que se describan los conocimientos técnicos) (punto i)). En la prac-
tica, los conocimientos técnicos pueden obtenerse fisicamente, por ¢jemplo, apropian-
dose de documentos, haciendo copias, tomando fotografias, etc., o mentalmente, por
ejemplo, apropiandose de las ideas y conceptos contenidos en los conocimientos técni-
cos. El punto 8) es aplicable no solo en el caso en que los conocimientos técnicos, antes
de haber sido obtendidos de esta forma, no hubiesen sido divulgados, sino también en
el caso en que los conocimientos técnicos hubieran sido divulgados anteriormente. En
otras palabras, el demandado no podra disculparse invocando una divulgacion ante-
rior a su obtencion de los conocimientos técnicos.

¢ También podréa entablarse una accién por la persona que haya puesto a punto
unos conocimientos técnicos, asi como por cualquier proveedor o adquirente, contra
cualquier persona que divulgue los conocimientos técnicos, los comunique a terceros o
los utilice con fines industriales, pero esta accion sélo podréa entablarse si los conoci-
mientos técnicos no han sido divulgados precedentemente {punto ii)). También existe
la posibilidad de entablar esta accion en las relaciones entre el proveedor y el adqui-
rente, salvo disposicion en contrario en el contrato de conocimientos técnicos. Existen
tres excepciones que permiten disculparse a la persona que haya cometido uno de estos
actos: en primer lugar, que haya recibido el acuerdo de la persona que ha puesto a
punto los conocimientos técnicos o el acuerdo de un proveedor o de un adquirente. En
segundo lugar, que ignoraba y no podia saber razonablemente que esos conocimientos
técnicos no habian sido divulgados; en tercer lugar, que la persona en cuestidn haya
puesto a punto independientemente los mismos conocimientos técnicos o haya reci-
bido el acuerdo de una persona que haya puesto a punto independientemente los mis-
mos conocimientos técnicos.

d. Parrafo 2): El apartado a) permite al tribunal prohibir la divulgacion, comunica-
cion o utilizacién contempladas en el parrafo 1) cuando son inminentes. Cuando haya
sido realizado efectivamente uno de los actos mencionados, el apartado b) otorga el
derecho al demandante de recibir una indemnizacion de danos y perjuicios y obtener
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otras medidas (vease el parrafo d del comentario al Articulo 161). El apartado ¢) con-
fiere expresamente al tribunal el poder de adoptar todas las medidas apropiadas para
prevenir la divulgacion de los conocimientos técnicos mientras dure el procedimiento.
El tribunal puede ordenar, por ejemplo, que todas las sesiones se celebren a puerta
cerrada y declarar secretos todas las declaraciones testificales, piezas justificativas y
documentos anexos.
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TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS

a. La Ley tipo reconoce la importancia que tiene la adquisicion de tecnologia extran-
jera para un pais en desarrollo. Contiene disposiciones detalladas relativas a la transfe-
rencia de tecnologia, en el Capitulo VIII de la Primera Parte, cuando se presentan en
forma de invenciones patentadas o de solicitudes de patente y, en la Segunda Parte,
cuando se presentan en forma de conocimientos técnicos. El proposito de la Ley tipo
es que se pueda disponer de tecnologia en condiciones compatibles con los objetivos
econdmicos generales del gobierno del pais en desarrollo, garantizando al mismo
tiempo al proveedor de tecnologia una remuneracion razonable por su inversion en el
desarrollo de la tecnologia.

b. Uno de los medios de asegurar la armonia de los contratos relacionados con la
transferencia de tecnologia con los objetivos econdmicos del gobierno, consiste en
establecer que todos esos contratos se examinen y se registren en un organismo guber-
namental, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Parte. La presente Parte
define el marco juridico y administrativo adecuado para el examen y registro de los
contratos de licencia, de conocimientos técnicos, de cesidon de una patente 0 de una
solicitud de patente o de los contratos o de las partes de un contrato, cuya naturaleza
sea esencialmente la misma que la de uno de los contratos mencionados, asi como de
cualquier modificacion de esos contratos o partes de contratos («el contrato») por un
organismo publico (la Oficina de Patentes). El examen sirve para establecer que el con-
trato se ajusta, en la forma y en el fondo, a la presente Parte.

¢. De ese modo, el examen de fondo del contrato realizado de conformidad con la
presente Parte, es un medio de poner en practica la politica econdmica del pais en
desarrollo con respecto a la adquisicion de tecnologia. En general, la presente Parte
establece un sistema en virtud del cual, para que el contrato cumpla con los requisitos
establecidos para ¢l registro, no debe imponer restricciones injustificadas al adquirente
de tecnologia («el receptor») que tendrian por consecuencia que el contrato, en su
conjunto, perjudicase a los intereses econdémicos del pais.

d. El proposito de la presente Parte no solo es proteger a la empresa del pais que
celebra un contrato para adquirir tecnologia — que, con frecuencia, estd en una posi-
cion negociadora relativamente débil — sino también, € incluso en mayor grado, impe-
dir que la politica econdmica del gobierno se vea contrarrestada por ciertos contratos,
Para un pais en desarrollo tiene una importancia fundamental el que la adquisicion de
tecnologia extranjera, por indispensable que sea, no imponga una carga excesiva a su
economia. Si el costo de la tecnologia para la economia nacional es superior a su valor
intrinseco, pueden producirse graves consecuencias, como por ¢jemplo, una disminu-
¢ion del indice del crecimiento industrial, un agotamiento de los recursos naturales, un
desequilibrio en la balanza comercial, una inadecuada asignacion de recursos financie-
ros, etc.

e. La presente parte dispone que el examen y registro de contratos es una funcién que
corresponde a la Oficina de Patentes. De acuerdo con la estructura organica que tenga
el gobierno, estas funciones podran encomendarse a otro organismo publico en lugar
de la Oficina de Patentes. No obstante, se propone la competencia de la Oficina de
Patentes porque ésta ya dispone de personal calificado técnica y juridicamente, de
manera que agregando al personal de la Oficina expertos en economia, que estarian
encargados de evaluar los estudios economicos de los contratos, la Oficina estaria en
condiciones de cumplir la funcion mencionada. En todo caso, y en razon del personal
especializado que es necesario para la buena aplicacion de la presente Parte de la Ley
tipo, algunos paises en desarrollo podrian decidir que esta Parte entrase en vigor por
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etapas, por ejemplo, restringiendo su aplicacidn en una primera fase a esferas tecnolo-
gicas determinadas y ampliandola a continuacion a otras esferas.

f. La Tercera Parte estd integrada por siete articulos (Articulos 301 a 307). En la
medida de lo posible se han redactado de forma analoga a los articulos correspondien-
tes de la Primera Parte de la Ley tipo. Su resultado no sélo es la utilizacién de una ter-
minologia comiin en ambas partes, sino que también puede favorecer la eficacia admi-
nistrativa de la tramitacion de las solicitudes de patentes y de las solicitudes de registro
de contratos, ya que unas y otras son examinadas por la Oficina de Patentes en cuanto
a la forma y al fondo.

2. Le Tercera Parte no contiene disposicidn alguna en la que se mencione que sea
aplicable el derecho de un pais determinado o que sean competentes los tribunales de
un pais concreto para conocer de los litigios relativos a un contrato tras su registro en
virtud de esta Parte; para un examen de esas cuestiones, véase el parrafo 4 del comen-
tario al Capitulo VIII (licencias contractuales) de la Primera Parte (véase también el
parrafo ¢ del comentario al Articulo 202).

Articulo 301: Obligacion de registro; definiciones

a. El parrafo 1)define los tipos de contrato que estan sujetos al registro establecido en
la Tercera Parte. Si estd sometido a registro, y no ha sido registrado, el contrato no se
considerara valido a ningin efecto, y tanto el otorgante como el receptor efectuaran la
transaccion a su propio riesgo (transferencia-de la tecnologia por el primero, pago por
el segundo).

b. Los dos contratos basicos para la transferencia de tecnologia — el contrato de
licencia y el contrato de conocimientos técnicos — se contemplan en los puntos i) y ii).
Los contratos de cesion de solicitudes de patente o de patentes se contemplan en el
punto iii).

¢. El punto iv) somete a registro los contratos o las partes de contrato cuya naturaleza
sea esencialmente la misma que la de los contratos contemplados en los tres puntos
anteriores. Quedan comprendidos los contratos consistentes en una combinacién de
varios de los contratos previstos en los puntos i) a iii) (por ejemplo un contrato unico
en virtud del cual se concede una licencia de patente y se comunican conocimientos
técnicos). El punto iv) abarca también otros contratos relacionados con la transferen-
cia de tecnologia en tanto que su naturaleza sea esencialmente la misma que la de los
contratos mencionados en los puntos i) a iii) (por ejemplo, un contrato relativo al
alquiler de un producto patentado y que contenga clausulas de las que figuran en el
Articulo 305.1)). La referencia a una «parte de un contrato » estd destinada al caso en
el que un contrato tenga mayor alcance que los contratos conternplados en los puntos
i) a iii) pero que incluya un elemento que tenga esencialmente la naturaleza de uno de
€s0s contratos (por ejemplo, un contrato para la construccion integra de una fabrica, y
del que uno de sus elementos sea una licencia relativa a un procedimiento patentado
que habra de utilizarse en el funcionamiento de la fabrica).

d. El punto v) incluye entre los contratos sujetos a registro cualquier modificacion de
un contrato o de una parte de un contrato mencionado en los puntos i) a iv), lo que
garantiza que toda adicion, supresion u otra modificacion del acuerdo basico entre las
partes sea compatible con las disposiciones de la Tercera Parte.

e. No se pretende someter a registro todos los acuerdos que puedan llevar inherente
la transferencia de determinada informacion técnica a una persona que esta en el pais.
Asi, el Reglamento deberia eximir del registro a ciertos tipos de acuerdos (véase la
Regla 301). Por ejemplo, podria estar exento de registro el acuerdo de suministro o
subcontrata, por el que una empresa del pais acepta fabricar o montar productos con-
forme a las especificaciones de una empresa extranjera y venderlos exclusivamente a
esta empresa.
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S También podria estar exento de registro el acuerdo de venta de equipo nuevo, por
el que la empresa extranjera se compromete, como parte de la venta del equipo, a ins-
talarlo y capacitar a los empleados de la empresa nacional en su manejo, manteni-
miento y reparacion. Con frecuencia, la formacion se imparte en las instalaciones
industriales y puede comprender el suministro a la empresa nacional de manuales
detallados e informacion relacionada con el equipo.

g. Por otra parte, los acuerdos previos a la conclusion de los contratos que estan
sometidos a registro en virtud del parrafo 1) podrian estar exentos del registro. Los
acuerdos previos forman parte del proceso de negociacién anterior a la conclusion del
contrato por el que efectivamente se transfiere la tecnologia. El tipo mas comun de
acuerdo previo es el relativo al caracter confidencial, por el que la empresa extranjera
acepta proporcionar determinada informacidn técnica a la empresa nacional, lo que le
permite proceder a la evaluacion de la tecnologia, y por ¢l cual la empresa nacional
acepta, por su parte, no divulgar esa informacion a terceros o al publico. Este tipo de
acuerdo presenta ventajas para ambas partes. La parte que suministra la informacion
esta protegida contra su divulgacion, y la parte receptora tiene la posibilidad de eva-
luar la informacion en funcion de sus necesidades y objetivos.

h. Otro acuerdo previo que podria estar exento de registro, es ¢l de opcién. En virtud
de un acuerdo de este tipo, se confiere una opcion a la empresa nacional para concluir
un contrato de los comprendidos en el parrafo 1), opcion que debe ejercerse dentro de
un plazo fijo. La parte que confiere la opciodn conviene en mantenerla durante el plazo
especificado, generalmente a cambio de una contraprestacion monetaria. En general,
se proporciona la informacion técnica a la empresa nacional con caracter confidencial
bien en virtud de las disposiciones del acuerdo de opcion o bien de conformidad con
un acuerdo de secreto separado, como se explicd anteriormente. No obstante, cuando
se ejerce la opcion, es aplicable el parrafo 1).

i. Ademas, podrian estar exentos de registro los acuerdos relativos a la seguridad
nacional (por ejemplo, un acuerdo que prevea la transferencia de una tecnologia para
la construccion de aviones militares), ¥ los acuerdos concertados para hacer frente a
situaciones de urgencia (por ejemplo, un acuerdo que prevea la transferencia de una
tecnologia para la extincion de pozos de petroleo en llamas).

J- El pdrrafo 2) proporciona cuatro definiciones, que solo se aplican a la Tercera Parte
de la Ley tipo. La palabra «contrato » designa cualquiera de los contratos contempla-
dos en el parrafo 1) y cualquier parte o modificacion de uno de tales contratos. Las
palabras «otorgante» y «receptor» designan las dos partes de un contrato sometido a
registro. Por ultimo, se proporciona una definicion del sustantivo «tecnologia» en
razon de su utilizacion en el Articulo 305.1).

Articulo 302: Oficina de Patentes; Registro de Contratos;
consulta de los expedientes; restricciones relativas
a los empleados de la Oficina de Patentes

a. El parrafo 1) confiere a la Oficina de Patentes la responsabilidad del examen y el
registro de los contratos (apartado a)); sin embargo, como ya se ha mencionado en el
parrafo e. del comentario general de la Tercera Parte, esta funcion podria confiarse a
otra autoridad gubernamental que dispusiera del personal necesario en materia
juridica y econdémica. Ademas, la funcion de la Oficina de Patentes es la de aconsejar a
las personas que han concertado o que tengan la intencion de concertar contratos
sometidos a registro en lo que se refiere a la admisibilidad de esos contratos de registro
(apartado b)), quedando entendido que estas personas tendran la facultad pero no la
obligacion de solicitar a la Oficina de Patentes tales consejos. La Oficina de Patentes
dara estos consejos con caricter gratuito, ya que éstos deberan facilitar el procedi-
miento de examen y registro y de esta forma promover una transferencia acelerada de
tecnologia al pais.
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b. El pdrrafo 2) establece el Registro de Contratos en el que se efectuara el registro de
los contratos en virtud de la Tercera Parte. Esta disposicion corresponde al Articulo 105
que establece el Registro de Patentes.

¢. El pdrrafo 3) obliga a la Oficina de Patentes a mantener secreto el expediente rela-
tivo a un contrato. Las partes en el contrato, mediante un permiso escrito dado en
comun, podran autorizar a terceros el acceso al expediente. Esta disposicion corres-
ponde al Articulo 107,

d. El parrafo 4) impone restricciones a los empleados de la Oficina de Patentes, pro-
hibiéndoles concertar contratos sometidos a registro. Esta disposicion corresponde al
Articulo 108.1), que impone a estos empleados restricciones relativas a las solicitudes
de patente y a las patentes.

Articulo 303: Sometimiento del contrato

a. Pdrrafos 1) y 2): El contrato y su solicitud de registro deben presentarse en la Ofi-
cina de Patentes. Deben presentarse en comin por las partes en el contrato, a saber: el
otorgante y el receptor; una variante puede consistir en permitir la presentacion por
una u otra de las partes. Con el fin de acelerar la tramitacion de las solicitudes, debe
designarse un mandatario domiciliado en el pais cuando uno de los solicitantes no esté
domiciliado en el pais (véase la Regla 3035is.2.b)). La Regla 303 prescribe la forma de
la solicitud de registro. Naturalmente, si el propio contrato no divulga ciertos detalles,
sin los cuales no puede esperarse razonablemente que la Oficina de Patentes pueda
realizar el examen a que viene obligada, la Oficina de Patentes podra pedir a los solici-
tantes informaciones suplementarias.

b. Parrafo 3): La Regla 303bis prescribe el contenido detallado de la solicitud de
registro.

c. Parrafo 4): La Regla 303ter debera fijar la cuantia de la tasa devengada por la soli-
citud de registro.

Articulo 304: Examen de forma

a. Este articulo corresponde con el Articulo 130, que trata del examen de forma de
las solicitudes de patente y establece un procedimiento analogo en dos etapas.

b. Pdrrafo 1): La primera etapa consiste en examinar si se han satisfecho las exigen-
cias del Articulo 303.2) (presentacién en comun, eventual designacion de un agente). Si
ello es asi, los solicitantes reciben un resguardo acreditativo del hecho de que la solici-
tud de registro ha sido presentada e indicando la fecha de su presentacion; en caso
contrario, la solicitud de registro sera rechazada. Conviene destacar que nada impide a
los solicitantes, si no reciben resguardo aun cuando la solicitud de registro no haya
sido rechazada, recurrir a otros medios de prueba para acreditar la presentacion y su
fecha.

¢. Parrafo 2): Lasegunda etapa del procedimiento consiste en examinar si el contrato
satisface los requisitos de los Articulos 140.1), 143.1) o 202 (forma escrita, firma de las
partes y, en caso de contrato de conocimientos técnicos, indicacion de su objetivo) y si
la solicitud de registro satisface los requisitos establecidos por el Articulo 303.3)y 4) y
las Reglas 303, 303bis y 303ter (forma y contenido de la solicitud de registro, tasas). En
caso afirmativo, la Oficina pasa al examen de fondo del contrato, con arreglo al
Articulo 305; en caso contrario, se invitara a los solicitantes a efectuar la correccidn
necesaria y, si no accedieran a esta invitacion, la solicitud de registro sera rechazada.

d. En caso de decision de rechazo de la solicitud de registro en virtud del parrafo 1) o
del parrafo 2), la decisién debera ser por escrito y estar fundamentada. Debera notifi-
carse a los solicitantes y podra ser objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el
Articulo 307.
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Articulo 305: Examen de fondo

a. Este articulo corresponde al Articulo 131, que trata del examen de fondo de las
solicitudes de patente.

b. Parrafo 1): La Oficina de Patentes debera examinar si el contrato contiene cliusu-
las que impongan restricciones injustificadas al receptor. Para determinar si una res-
triccion impuesta al receptor es injustificada, habran de tomarse en consideracion las
circunstancias en las que se concert6 el contrato asi como sus objetivos. Si el contrato
contiene una clausula que impone una restriccion injustificada al receptor, la Oficina
debera considerar el contrato en su conjunto y examinar si perjudica a los intereses
economicos del pais. Paraayudarala Oficina en el examen del contrato, el Articulo 305.1)
ofrece una lista de 17 clausulas que la Oficina debera tomar en consideracion especial-
mente. No obstante, deben formularse dos importantes observaciones. En primer
lugar, la lista de las 17 clausulas no es exhaustiva: esto significa que el registro de un
contrato puede denegarse aun cuando ese contrato no contenga ninguna de las clausu-
las enumeradas; tal puede ser el caso si el contrato contiene una <lausula que no figura
en la lista pero que impone ciertas restricciones al receptor de manera tal que el con-
trato, en su conjunto, perjudica a los intereses economicos del pais. En segundo lugar,
la presencia en el contrato de una de las 17 clausulas enumeradas en el Articulo 305.1)
no entrafia necesariamente una denegacion de registrar el contrato; €l registro del con-
trato solo puede denegarse si las restricciones impuestas al receptor son injustificadas y
si el contrato, en su conjunto, perjudica a los intereses econdmicos del pais; en efecto,
seglin las circunstancias del caso, sera posible que la presencia de la clausula en cues-
tion no entrafie efectos negativos para los intereses econdomicos del pais o que, si
entrafia tales efectos, éstos estén compensados por efectos positivos para los intereses
econdmicos del pais en razon de la presencia de otras clausulas del contrato, pues nin-
guna codificacién de clausulas concretas puede catalogar por anticipado el nimero
practicamente ilimitado de factores de caracter general {comerciales, técnicos u otros)
que pueden considerarse cuando se quiere determinar los efectos de un contrato deter-
minado en una situacién econdmica concreta. En otras palabras, la Oficina no debera
aplicar el Articulo 305 con rigorismo sino con elasticidad, considerando los méritos
particulares de cada contrato a la luz de los intereses econdémicos del pais.

¢. El pumto i) trata de las clausulas cuyos efectos acarrearian la importacion de tecno-
logia cuando el pais dispone de tecnologia sustancialmente similar o equivalente en
condiciones comparables. Para un pais en desarrollo seria fundamentalmente perjudi-
cial desde el punto de vista econdémico, pagar por la importacion de tecnologia extran-
jera si dispone nacionalmente de tecnologia sustancialmente similar o equivalente en
condiciones idénticas o mas favorables. La utilizacion de tecnologia nacional tiene la
ventaja de promover la industrializacion del pais sin afectar su balanza de pagos.

d. El punto ii) trata de las clausulas que acarrearian pagos desproporcionados al valor
de la tecnologia; es conveniente que el receptor y, lo que es mas importante, la eco-
nomia nacional, reciban una contrapartida razonable y justa en virtud del contrato.

e. Determinar e] valor de la tecnologia es una tarea dificil generalmente. En resumen,
en este contexto los amplios aspectos que deben tomarse en consideracion son la tec-
nologia propiamente dicha, las condiciones y modalidades del contrato y el ambiente
socioeconomico del pais. En cuanto se refiere a la tecnologia propiamente dicha,
deben considerarse: calidad (patente, conocimientos técnicos, o ambos; esfera indus-
trial basica o de vanguardia), cantidad (documentos, asistencia técnica, o ambos),
alcance (una planta industrial completa o un simple producto), y posibilidades de
adaptacion (utilizable de inmediato 0 que requiere modificaciones para la explotacion
industrial nacional). En cuanto se refiere a las condiciones y modalidades en virtud de
las cuales debe transferirse la tecnologia, deben evaluarse los siguientes factores: la
naturaleza del contrato (exclusivo o no exclusivo), la duracion del contrato, las disposi-
ciones sobre el pago (pago a la conclusion, pagos minimos, base para el cilculo de los
pagos), disposiciones de nulidad (de oficio, por incumplimiento), y lo que sucedera
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con la tecnologia en caso de anulacion o de rescision. En cuanto se refiere a la situa-
cion socioeconOmica, constituirian ejemplos de los factores nacionales que deben
tomarse en consideracion la necesidad especial de tecnologia en el pais, la disponibili-
dad de tecnologias alternativas, la situacion de competencia que tengan las empresas
nacionales, y el valor que se ha atribuido en el pasado a una tecnologia similar.

£ El punto iii) trata de las clausulas que tendrian el efecto de obligar al receptor a
comprar materiales del otorgante o de fuentes determinadas o aprobadas por éste,
salvo cuando sea necesario para garantizar la calidad. El objetivo consiste en las deno-
minadas ventas con clausulas vinculatorias, por las que el receptor esta obligado en
virtud del contrato a abastecerse total 0 parcialmente en un proveedor determinado,
pese a que el material puede encontrarse disponible en el pais o en el mercado libre.
En virtud de una de esas disposiciones vinculatorias, el otorgante, ademas de recibir el
pago por la tecnologia, puede recibir un ingreso adicional por la compra forzada de
material que efectiie el receptor. La situacion es diferente, no obstante, cuando el otor-
ganie vende materiales a solicitud del receptor. Por tanto, sdlo quedara la clausula
abarcada por el punto iii), cuando el receptor esté obligado a comprar esos materiales
como una condicion para la adquisicion de la tecnologia.

g. El punto iil) prevé una importante excepcion, que permite al otorgante designar o
aprobar la fuente del material que debe comprar el receptor en el caso de que de otra
manera sea imposible asegurar la calidad de los bienes que se produciran en virtud del
contrato. Por ejemplo, las mercancias que deben producirse pueden necesitar una
pieza fabricada con una aleacion especial que Gnicamente esta disponible en una sola
fuente o en un numero limitado de fuentes. Incluso cuando este tipo de compras estén
permitidas, los materiales deben suministrarse a un precio razonable. Una posible
variante consistiria en no limitar la excepcion prevista por el punto iii) (asi como por
los puntos iv) y v)) a la calidad de los bienes que han de producirse, sino ampliarla al
conjunto de las caracteristicas técnicas y econdmicas de estos bienes.

h. El punto iv)trata de las clausulas que tendrian el efecto de restringir la libertad del
receptor para comprar materiales de fuentes especificas, salvo para asegurar la calidad.
Se trata de la situacion inversa a la contemplada en el punto iii): la eliminacion de
determinadas fuentes de materiales podria afectar adversamente a la economia nacio-
nal al forzar al receptor a comprar en fuentes de alto costo. Esa clausula también
podria eliminar al receptor como un competidor en materiales cuyo suministro es
escaso y, de ese modo, posiblemente limitaria el volumen de produccion del receptor
(véanse mas adelante los comentarios al punto viii}). El punto iv) contempla una
excepcion al permitir excluir determinadas fuentes, si el proceder de otra manera haria
imposible asegurar la calidad del producto. Si se puede acreditar que un determinado
material producido por la empresa X es de calidad inferior o tan inadecuado que
resultaria imposible asegurar la calidad de los productos fabricados por el receptor que
utilice el material, en ese caso se permitiria excluir a la empresa X como proveedor del
material.

i. El punto v)trata de las clausulas que tendrian el efecto de restringir la libertad del
receptor de utilizar materiales que no se compren al otorgante o a una fuente aprobada
o designada por éste salvo para asegurar la calidad. Las razones de incluir este punto
son las mismas que se expusieron anteriormente en el comentario a los puntos iii) y iv)
supra.

J. El punto vi) trata de las clausulas que tendrian el efecto de exigir al receptor que
venda exclusiva o principalmente los productos que fabrique a quienes designe el otor-
gante, lo que, por supuesto le incluiria a él mismo. Se mencionan aqui esas clausulas en
relaciéon con contratos que no sean acuerdos de suministro o de subcontrata, toda vez
que ha sugerido que éstos queden exentos del registro (véase la Regla 301 y el parrafo e.
del comentario al Articulo 301). El punto vi) trata de garantizar al receptor la libertad
para comercializar sus productos sin la injerencia o control del otorgante. Las clausu-
las contempladas en el punto vi) permitirian al otorgante controlar de hecho el volu-
men de produccion del receptor (véase el punto viii)), la tecnologia que debe utilizar
(véase el punto xii)) o sus precios (véase el punto xiv}), etc. Sin embargo, nada impide
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que el otorgante o quienes &l designe sean clientes del receptor, lo que puede ser enor-
memente ventajoso para éste y, en consecuencia, para la economia nacional si, por
ejemplo, ¢l receptor desea beneficiarse de la organizacion de ventas del otorgante. Pero
otra cosa es obligar por contrato al receptor a vender todos o casi todos los productos
fabricados en virtud del contrato a las personas designadas por el otorgante.

k. El punto vii) trata de las clausulas denominadas de retrocesion (« grant back »), que
tendrian el efecto de exigir que los perfeccionamientos de la tecnologia, introducidos
por el receptor, se pongan a disposicion del otorgante sin que se establezca una contra-
partida apropiada para el receptor. Una clausula de retrocesion puede tener un alcance
variable; por ejemplo, puede exigir que el perfeccionamiento se ceda, o se proporcione
exclusivamente o no al otorgante. Algunas veces los contratos no prevén una contra-
partida separada en beneficio del receptor, sea cual sea el valor del perfeccionamiento,
aparentemente so pretexto de que la contrapartida del receptor ha sido reducida ade-
cuadamente en vista de la clausula de retrocesion que figura en el contrato. La necesi-
dad de crear nueva tecnologia es una de las consideraciones establecidas en el Pream-
bulo de la Ley tipo. Por consiguiente, no se deben limitar las posibilidades de que el
creador del pais reciba el valor total de la nueva tecnologia. El punto que aqui se exa-
mina no pone en duda la legitimidad de las clausulas de retrocesion, cuya inclusion en
los contratos es absolutamente normal; sdlo se trata de evitar que esas clausulas pro-
duzcan el efecto de impedir al receptor que reciba una contrapartida apropiada al
valor de cualquier perfeccionamiento realizado y al alcance de los derechos que ha
devuelto al otorgante. Esa contrapartida adecuada podria consistir, por ejemplo, en
que el otorgante ponga a disposicion del receptor cualquier perfeccionamiento en la
tecnologia que hubiera realizado. El siguiente seria otro ejemplo: el receptor puede
comprometerse a poner a disposicidn del otorgante todos los perfeccionamientos sobre
una base no exclusiva en condiciones mutuamente convenidas. Debe sefialarse que la
indole v el alcance de una clausula de retrocesion incluida en €l contrato en examen
puede caer dentro de la evaluacién de la tecnologia contemplada en el punto ii).

I El punto viii) trata de las clausulas que tendrian el efecto de limitar la cantidad de
los bienes producidos por el receptor. Las restricciones cuantitativas impuestas al
receptor podrian tener consecuencias adversas para la economia nacional; por ejem-
plo, si el receptor esta autorizado para producir (inicamente un determinado nimero
de unidades, corre el riesgo de no poder beneficiarse de las economias de alta produc-
cion, lo que aumentara los precios nacionales. Los precios también pueden ser mas
altos que lo justificado si, en el pais, la demanda excede a la oferta debido a limitacio-
nes cuantitativas impuestas por el contrato.

m. El punto ix) trata de las clausulas que tendrian el efecto de restringir la exporta-
cion de bienes producidos por el receptor. Esta disposicion afecta tanto a las clausulas
limitativas de las ventas para exportacién del receptor como a las que le obligan a ven-
der inicamente a clientes que acepten no vender fuera del pais. El punto ix) tiende a
promover la 6ptima explotacion de la tecnologia por parte del receptor.

n. No obstante, deben tomarse en consideracion muy especialmente ciertas circuns-
tancias. Cuando en un pais extranjero el otorgante sea titular de una patente que
hubiera sido infringida por los productos fabricados por el receptor en virtud del con-
trato en cuestion, si dichos productos se hubiesen importado en ese pais extranjero, o
cuando el otorgante que ha concertado con un tercero un contrato para el uso exclu-
sivo de la misma tecnologia o la distribucion exclusiva de tales productos en ese pais
extranjero, o incluso cuando el propio receptor ya abastezca el mercado en ese pais
extranjero, existe el riesgo de que la inclusion de una clausula que prohiba o limite la
exportacion a dicho pais sea, para el otorgante, una condicion sine gqua non a la con-
certacion del contrato, y es normal que la Oficina de Patentes esté obligada a tener
especialmente en cuenta las circunstancias mencionadas cuando examine el contrato.

o. El punto x) trata de las clausulas que exigirian que €l receptor emplease personas
designadas por €l otorgante que no fuesen necesarias para la transferencia eficaz de la
tecnologia en cuestion. Conviene evitar que se imponga un gravamen ecocomico al
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receptor, puesto que normalmente la persona designada serd un empleado del otor-
gante que éste cede al receptor, y evitar también que el otorgante designe personas que
ocuparian puestos clave en la empresa del receptor sin que ello fuese necesario.
Deberia evitarse un conflicto de intereses, en los que la persona designada pueda servir
los intereses del otorgante antes que los del receptor. Por el contrario, es admisible que
las personas designadas por el otorgante, y que sean necesarias para la transferencia
eficaz de la tecnologia cubierta por el contrato, sean empleados por el receptor, habida
cuenta de que la asistencia técnica que pueden proporcionar personas con conocimien-
tos y formacion especial, puede resultar inapreciable para el receptor, en particular
durante los periodos criticos, por ejemplo, cuando se pone en marcha una nueva
planta industrial o en cualquier momento cuando surgen problemas durante la vigen-
cia del contrato.

p. El punto xi)trata de las clausulas que tendrian un efecto restrictivo sobre la investi-
gacion o el desarrolio tecnologico del receptor. Estas restricciones serian contrarias a
una de las consideraciones basicas de la Ley tipo, concretamente, la necesidad de crear
una tecnologia nueva en el pais. Las limitaciones impuestas a la investigacion y al
desarrollo del pais tendrian por efecto el retraso de su desarrollo industrial y perpe-
tuarian su dependencia de la tecnologia extranjera. Ademas, al exigir que continte
efectuando pagos por la tecnologia extranjera y al estar obligada contractualmente a
no desarrollar su propia tecnologia, la empresa nacional quedaria en desventaja frente
a la competencia.

g. El punto xii) trata de las clausulas que tendrian el efecto de obligar al receptor a
utilizar GUnicamente la tecnologia suministrada por €l otorgante en virtud del contrato.
Conviene evitar que ¢l otorgante obligue al receptor, impidiéndole el acceso a la tecno-
logia de competencia, a que continie efectuando pagos, sea que esa tecnologia haya
sido desarrollada por el propio receptor o pueda obtenerse de otras fuentes. El circuns-
cribir al receptor a la tecnologia del otorgante presenta desventajas econdémicas para la
empresa local, por cuanto la tecnologia alternativa puede ser mas avanzada, mas eco-
ndmica o adaptarse mejor a las condiciones locales de explotacidén industrial.

r.  El punto xiii) trata de las clausulas que tendrian el efecto de ampliar el contrato a
tecnologias que no sean necesarias para lograr el objetivo del contrato y a exigir una
contrapartida por estas tecnologias. Conviene evitar que los pagos del receptor se
extiendan maés alld de la tecnologia necesaria para lograr el objetivo del contrato
(vease el Articulo 202, que exige la indicacidn del objetivo que ha de lograrse en un
contrato de conocimientos técnicos). Un ejemplo de lo expuesto seria la conclusion de
un contrato que cubra una maquina completa, y que prevea pagos por toda la
maquina mientras que ¢l receptor solo precisa tecnologia relacionada con una parte de
ella, por ejemplo, una pieza o un componente. Sin embargo, debe sefialarse que si el
otorgante es el titular de una patente que protege la maquina completa, una clausula
del tipo considerado no quedaria comprendida dentro del punto Xxiii), ya que el recep-
tor habria de obtener ¢l acuerdo del titular de la patente para poder explotar la inven-
cion patentada y estaria justificado el pago pertinente.

5. El punto xiv) trata de las dausulas que tendrian el efecto de fijar los precios de
venta o reventa de los bienes producidos por el receptor, tanto si se trata de la primera
venta por el receptor o de la reventa de los mismos productos por sus clientes. Los pre-
cios de ciertas mercancias tienen una importancia capital para una economia en desa-
rrollo, lo que necesita que se establezcan de tal forma que respondan a los imperativos
de la economia nacional y del mercado internacional. Ademas, la fijacidn de precios
no deberia ser facultativa del otorgante, el cual podria fijar un precio excesivamente
elevado con el fin de aumentar los beneficios que obtendra del contrato: por ¢l contra-
rio, también cabe la posibilidad de que fije un precio artificialmente bajo, lo que
podria impedir que el receptor obtuviera un rendimiento adecuado de sus inversiones
y en consecuencia, retrasara la industrializacion efectiva en la esfera tecnoldgica en
cuestion. Los efectos negativos de la fijacion de precios sobre la competencia podrian
gravar indebidamente la economia del pais en el caso en que los consumidores tuvie-
ran que pagar precios excesivamente elevados para adquirir productos; ademas, estos
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efectos podrian imposibilitar practicamente que el receptor pudiera vender los produc-
tos en el mercado internacional.

t. El punto xv)trata de las cliusulas que tendrian el efecto de eximir o restringir irra-
zonablemente la responsabilidad del otorgante que sea consecuencia de defectos inhe-
rentes a la tecnologia a la que se refiera el contrato. Conviene evitar que el contrato
contenga una clausula que exima al otorgante completamente de cualquier responsabi-
lidad. No obstante, son admisibles las clausulas que eximirian o restringirian la res-
ponsabilidad del otorgante en caso de daiios fisicos o de naturaleza econdmica provo-
cados por los productos defectuosos fabricados por el receptor, si estos productos son
defectuosos no por un defecto de la tecnologia en si, sino por otras razones, por ejem-
plo, a causa de una mala utilizacidén de la tecnologia por el receptor durante la fabrica-
cidon de los productos o de un defecto de los materiales suministrados por un tercero.
Ademas, es admisible que el contrato restrinja, dentro de limites razonables, la cuantia
de los darios vy perjuicios que el otorgante pueda verse obligado a pagar, por ¢jemplo,
limitindolos al importe total de los pagos recibidos por el otorgante en virtud del con-
trato.

u. El punto xvi) trata de las cldusulas que tendrian el efecto de restringir la utilizacion
de la tecnologia después de la extincion de las obligaciones contractuales del receptor.
Si la tecnologia comprende conocimientos técnicos que no se han divulgado, el recep-
tor puede estar obligado como lo permite el Articulo 203.2), a no comunicarlos a terce-
ros y a no divulgarlos; con esta reserva, el receptor tendra derecho a utilizar los conoci-
mientos técnicos como le parezca oportuno, tanto anies como después de la extincion
de sus obligaciones contractuales (véase el Articulo 203.1)). No obstante, cuando la tec-
nologia esti total o parcialmente cubierta por una patente, nada impide al titular de la
patente que haga valer los derechos derivados de su patente contra ¢l receptor, después
de la expiracion de sus relaciones contractuales, si el receptor comete una infraccidon de
la patente.

v. El punto xvii} trata de las clausulas que establecerian una duracion del contrato
desproporcionada con su proyectada funcidn econdomica. Cuando comprenda una
patente, ia duracion del contrato puede ser la misma que la de la patente; en los demas
casos, la duracion del contrato debe evaluarse de acuerdo con su funcidon econdémica.
Esa determinacién estd estrechamente relacionada con la evaluacién prevista en el
punto ii} en cuanto a si el valor de la tecnologia es desproporcionado a la contrapar-
tida exigida. La duracidén del contrato tiene importancia tanto para el receptor como
para el otorgante. Si los pagos han de dividirse segin la duracién del contrato, puede
ser mas interesante para el receptor obtener un plazo mas largo. Lo mismo sucede
cuando el receptor debe recibir asistencia técnica o tecnologia desarrollada durante la
vigencia del contrato.

w. Parrafo 2):Siestima que el contrato contiene una o varias clausulas que impongan
restricciones injustificadas al receptor y que en consecuencia el contrato, en su con-
junto, perjudica a los intereses econdmicos del pais, la Oficina de Patentes deberi avi-
sar a los solicitantes e invitarlos a modificar el contrato de forma que no contenga tales
clausulas.

x. El eventual didlogo entre los solicitantes y la Oficina de Patentes se desarrollara
normalmente por escrito pero, en aras de flexibilidad, la Regla 3035 prevé que los solici-
tantes podran requerir y obtener una audiencia, lo que podra permitirles realzar su
argumentacion.
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Articulo 306: Registro o denegacion del registro; certificado; publicacion

a. El parrafo 1) prevé que la Oficina de Patentes, cuando haya examinado el contrato
y lo haya encontrado aceptable tanto en la forma como en ¢l fondo, registrara el con-
trato, expedira un certificado de registro a los solicitantes y publicara en el Boletin una
resefia del registro.

b. Se establece un plazo de tres meses para que la Oficina de Patentes adopte una
decision relativa a una solicitud de registro y posteriormente respecto a cada respuesta
de los solicitantes como consecuencia a una invitacion de la Oficina. Si la Oficina de
Patentes no adopta una decision al término del plazo de noventa dias, se considerara
registrado el contrato y la Oficina debera expedir un certificado de registro a los solici-
tantes. Ha de destacarse que si los solicitantes no reciben ni certificado ni decisién
negativa, nada les impide recurrir a otros medios de prueba para demostrar que el con-
trato debe considerarse registrado. El parrafo 1) esta destinado a asegurar la solucion
rapida del caso de los contratos de transferencia de tecnologia, lo que puede ser de
importancia vital para la economia local y para las partes.

¢. El parrafo 2) prevé que la Oficina de Patentes denegara el registro del contrato si, al
final del procedimiento de examen de fondo sigue conteniendo una o varias clausulas
que impongan restricciones injustificadas al receptor y si, en consecuencia, el contrato,
en su conjunto, perjudica a los intereses econoémicos del pais. La decision de denega-
cion debera ser por escrito y estar fundamentada. Debera notificarse a los solicitantes y
podra ser objeto de recurso con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 307.

d. El pdrrafo 3) precisa el contenido del registro, del certificado y de la publicacion
contemplados en ¢l Articulo 306.

e. Pdrrafo 4): La Regla 306 precisa la forma en que debe efectuarse la inscripcion de
una referencia al registro de un contrato de licencia.

Articulo 307: Recursos

a. Este articulo establece un procedimiento de recurso a dos niveles.

b. Parrafo 1): Existe la posibilidad de un primer recurso, que los solicitantes deberan
interponer en comin, contra la decision de la Oficina de Patentes por la que se rechace
la solicitud o se deniegue el registro. Se propone que la autoridad competente para
conocer de este recurso sea un Ministro, que sera designado por el pais (el Ministro de
Industria, por ejemplo). Seria conveniente designar al mismo Ministro tanto en el
marco del presente parrafo como en el del Articulo 152.1)a), que trata de recursos en
materia de licencias no voluntarias. Si la decision recurrida ha consistido en la denega-
cion del registro del contrato, el recurso puede fundarse, concretamente en la afirma-
cion de que el contrato, en su conjunto, no perjudica a los intereses econoémicos del
pais. En un plazo de tres meses, analogo al impuesto a la Oficina de Patentes en virtud
del Articulo 306.1)b), el Ministro debera adoptar una decisioén. Si no se adopta deci-
sion alguna en dicho plazo de tres meses, se considerara registrado el contrato.

¢. Parrafo 2): Esta disposicion establece un recurso judicial en segunda instancia. El
tribunal competente es el tribunal ordinario del lugar en el que tenga su sede la Oficina
de Patentes (véase el Articulo 109). En lo que se refiere al plazo en el que debera for-
mularse el recurso en virtud del parrafo 2), véase el parrafo e del comentario al
Articulo 133. A diferencia del recurso en primera instancia, el recurso en segunda ins-
tancia no podra formularse ante ¢l tribunal argumentando que el registro del contrato
deberia efectuarse porque el contrato, en su conjunto, no perjudica a los intereses eco-
noémicos del pais. Esta limitacion de las causas de recurso se explica por el hecho de
que corresponde al propio gobierno determinar en Ultima instancia cuales son los inte-
reses economicos del pais.
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CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR

a. La Cuarta Parte de la Ley tipo trata de los certificados de inventor y esta integrada
por 23 articulos (Articulos 401 a 423).

b. De conformidad con lo previsto en la Cuarta Parte, el certificado de inventor pre-
senta las siguientes caracteristicas principales: es un documento oficial, concedido gra-
tuitamente, que certifica la calidad de inventor de la invencion, en virtud del cual es
necesario el acuerdo del Estado en lugar del de su titular para la explotacion por terce-
ros de 1a invencion, pero que confiere al titular derecho a una remuneracion.

¢. El certificado de inventor, con las citadas caracteristicas, existe en la Union Sovié-
tica, Bulgaria y Checoslovaquia. En determinados paises existen otros documentos
titulados « certificados de inventor», pero con caracteristicas ligera o profundamente
diferentes. Por ultimo, en la Republica Democratica Alemana existe un titulo de pro-
teccién que presenta la mayor parte de las caracteristicas del certificado de inventor
definido anteriormente, pero con una denominacion completamente diferente ( Wirr-
schafispatent ; literalmente « patente de economia »). La presente Parte de la Ley tipo
propone un certificado de inventor del tipo existente en la Union Soviética, Bulgaria y
Checoslovaquia.

d. Como se desprende del parrafo anterior, el certificado de inventor es un titulo de
proteccion concebido para los paises en que el Estado es propietario de todos o casi
todos los medios de produccion. En efecto, el certificado de inventor supone gue el
Estado esté en condiciones, si no de explotar directamente las invenciones, al menos
de organizar dicha explotacion en las empresas o en los organismos cuyas actividades
dependen de sus directrices. En un pais de economia exclusivamente de mercado, en el
que el Estado no es duefio de los medios de produccién, la institucién del certificado
de inventor carece de interés ¢ interesa muy poco, pues el Estado no esta en condicio-
nes de explotar directamente las invenciones ni de organizar dicha explotacion, aun
cuando intervenga de una u otra forma en la actividad econdmica del pais. En un pais
en el que exista un sector industrial estatal junto a un sector industrial privado, la insti-
tucion del certificado de inventor puede presentar interés para el primer sector, si
dicho sector tiene suficiente importancia cuantitativa en la econnomia del pais. Se
comprueba, por tanto, que la oportunidad de adoptar el sistema del certificado de
inventor depende estrechamente del régimen econdémico del pais.

e. [Es conveniente destacar que los paises en los que los medios de produccion perte-
necen al Estado y que inicamente contemplan las patentes como titulos de proteccion
de las invenciones, puedan lograr resultados analogos a los que pueden obtenerse con
la institucién de los certificados de inventor: pueden hacerlo previendo que el derecho
a la patente, en todos los casos de invenciones de empleados, pertenezcan a las empre-
sas estatales (que en la practica, son los Gnicos empleadores en esos paises) y dispo-
niendo en beneficio de los empleados inventores una adecuada remuneracion y otros
estimulos. De esta forma, se llega a la principal ventaja de certificado de inventor que
es la de estimular la actividad inventiva en el palis.

J-  El pais que adopte la Cuarta Parte debera modificar determinadas disposiciones de
la Primera Parte, consagrada a las patentes de invencion, con el fin de tener en cuenta
la existencia simultanea de dos titulos de proteccién {patentes y certificados de inven-
tor). Por ejemplo, serd necesario modificar el Articulo 114.2) b), que establece el sis-
tema denominado de « whole contents», de la manera siguiente:
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Ademas, el estado de la técnica comprendera
el contenido de una solicitud de patente o de
certificado de inventor nacional que tenga
una fecha de presentacion o, en su caso, de
prioridad anterior a la de la solicitud de
patente prevista en el apartado a), siempre
que este contenido se incluya en la patente o
el certificado de inventor concedido en base a
dicha solicitud de patente o de certificado de
inventor nacional.

g. El Articulo 164.3)b), que define la reincidencia, también debera modificarse y
considerar que hay reincidencia si el infractor ha sido condenado anteriormente tanto
por infraccion de patente como por infraccion de certificado de inventor.

h. Ciertas disposiciones de la Primera Parte de la Ley tipo asi como las reglas corres-
pondientes son directamente aplicables a la Cuarta Parte, pero no estan redactadas de
manera suficientemente amplia como para cubrir toda la Ley tipo. Este es el caso de
las disposiciones relativas a la organizacion de la Oficina de Patentes (Articulo 102),
las funciones de la Oficina de Patentes (Articulo 103), el servicio de informacion en
materia de patentes (Articulo 104), el Boletin (A rticulo 106), la obligacidn de secreto de
los empleados de la Oficina de Patentes (Articulo 108.2)), el tribunal competente
(Articulo 109), el Reglamento (Articulo 110), y las Instrucciones Administrativas
(Articulo 111},

i. Otras disposiciones de la Primera Parte no se han tenido en cuenta en la Cuarta
Parte y no tienen equivalente puesto que no son aplicables debido a la naturaleza del
certificado de inventor. Estas disposiciones son las siguientes: el Articulo 122, que trata
de 1a mencidon del inventor y que preve, concretamente, que el inventor puede renun-
ciar a su derecho de ser mencionado en la patente, pues el nombre del inventor debe
aparecer en todos los casos en el certificado del inventor, incluso si éste se concede al
causahabiente del inventor fallecido; el Articulo 124, que somete la solicitud de patente
al pago de una tasa, pues todo el procedimiento de concesion del certificado de inven-
tor estd exento de tasas; el Articulo 130.2), que confiere al inventor los medios de
informarse de la solicitud de patente cuando no es él el solicitante, pues una solicitud
de certificado de inventor solo puede presentarse por una persona distinta al inventor
en una sola hipdtesis, a saber, cuando el inventor ha fallecido; el Articulo 139, que
trata de las tasas anuales, pues el mantenimiento en vigor del certificado de inventor
no depende del pago de tasas; los Articulos 142 a 146, que tratan de las licencias con-
tractuales, pues las «licencias» relativas a certificados de inventor se conceden por el
Estado y no por un titular privado, y queda fuera del ambito de la ley sobre invencio-
nes la reglamentacion de esta materia; el Articulo 148, que prevé una licencia no
voluntaria en caso de falta o insuficiencia de explotacion industrial de la invencion, y
el Articulo 156, que prevé la explotacidon de la invencidn por el gobierno o por terceros
autorizados por el gobierno, pues tales medidas son superfluas en un sistema en el que
los derechos derivados del titulo de proteccidon pertenecen al Estado y no a un titular
privado; el Articulo 157, que prevé la renuncia a la patente, por la misma razon; por
ultimo, el Articulo 163, que trata de la amenaza de una accion por infraccion, por los
mismos motivos.

J. De modo general, los comentarios respecto a las disposiciones de la Primera Parte
de la Ley tipo, que corresponden a las que figuran en la Cuarta Parte, son igualmente
validos para esta Parte.

Articulo 401: Proteccion de las invenciones
El articulo introductorio de la Cuarta Parte corresponde al Articulo 101 de la Pri-

mera Parte y lleva el mismo titulo. La autoridad competente para conceder los certifi-
cados de inventor es la Oficina de Invenciones.
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Articulo 402: Oficina de Invenciones; restricciones relativas a los empleados
de la Oficina de Invenciones

a. El parrafo 1) prevé que la Oficina de Patentes ejecutara las funciones asignadas a
la Oficina de Invenciones por la Cuarta Parte (véanse los Articulos 102 y 103 en lo
refativo a la organizacion y funciones de 1a Oficina de Patentes). Siendo practicamente
idéntico tanto para las patentes como para los certificados de inventor todo el procedi-
miento que va desde la presentacion de 1a solicitud a la concesion del titulo, es logico
que la misma autoridad tramite unos y otros, en lugar de establecer un servicio distinto
con la sola finalidad de ia tramitacion de los certificados de inventor.

b. El parrafo 2) impone a los empleados de la Oficina las mismas restricciones res-
pecto a los certificados de inventor que respecto a las patentes {véase el Articulo
108.1)).

Articulo 403: Registro de Certificados de Inventor

Este articulo, que establece el Registro de Certificados de Inventor, corresponde al
Articulo 105 que establece el Registro de Patentes.

Articulo 404: Consulta de los expendientes

Este articulo corresponde al Articulo 107, con una diferencia importante: como, una
vez concedido el certificado de inventor, el Estado se encuentra frente a los terceros en
una posicion correspondiente a la del titular de una patente, no es necesario que
obtenga el permiso del solicitante para consultar el expediente relativo a una solicitud
de certificado de inventor.

Articulo 405: Invenciones que pueden ser objeto de certificados de inventor

a. Parrafo 1): Las condiciones generales de proteccion de una invencién son las mis-
mas, tanto si la invencidén es objeto de una patente como si lo es de un certificado de
inventor.

b.  Parrafo 2). Esta disposicion corresponde al Articulo 117.

¢. Parrafo 3). De conformidad con el Articulo 118, algunas categorias de invenciones
pueden estar excluidas de la proteccion por patente por un determinado tiempo. La
presente disposicion prevé que las invenciones asi excluidas de la proteccion por
patente tampoco pueden ser objeto de un certificado de inventor; en cambio, cuanda
una invencion no esta excluida de la proteccion por patente o desde que ha dejado de
estarlo, puede ser objeto de una patente o de un certificado de inventor. Es decir, se
propone no hacer ninguna distincion, en lo que concierne a la exclusion de determina-
das categorias de invenciones, entre la posibilidad de obtener una patente y la de
lograr un certificado de inventor. *

Articulo 406: Posibilidad de obtener un certificado de inventor

a. Por su naturaleza, el certificado de inventor Unicamente puede expedirse al inven-
tor, es decir, a la persona natural que ha realizado la invencion. Hay una excepcion a
este principio: si el inventor ha fallecido, el derecho al certificado de inventor, la solici-

* Si, como consecuencia de las decisiones que respecto a los certificados de inventor adople la Conferencia
Diplomatica de Revision det Convenio de Paris, que en ¢l momenio (1980) de la publicacion de la presente
Parte de la Ley tipo no ha terminado sus Irabajos, la nueva Acta del Convenio de Paris permiliese otras
soluciones, dichas soluciones serian objelo de un suplemenio a la publicacion de la presente Parte.
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tud de certificado de inventor o el certificade de inventor propiamente dicho pueden
transmitirse por via sucesoria a cualquier persona natural (véase el parrafo 3) del pre-
sente articulo y el Articulo 415). Del principio mencionado se desprenden tres conse-
cuencias: primera, el derecho al certificado de inventor, la solicitud de certificado de
inventor y el certificado de inventor propiamente dicho son intransmisibles por actos
intervivos; segunda, un certificado de inventor no puede concederse o transmitirse por
via sucesoria a una persona juridica, sino solamente a una persona naturali; tercero, un
certificado de inventor no puede concederse al empleador o al mandante (se trata dei
caso en el que la invencion se ha realizado en ¢l marco de un contrato de trabajo o de
servicios; véase el parrafo g. infra).

b. El parrafo 1) establece el principic de libre eleccion entre las patentes y los certifi-
cados de inventor. La libre eleccion corresponde a todo inventor que tenga el derecho
de obtener una patente. En virtud de este principio, el inventor puede elegir entre soli-
citar la concesidén de una patente o un certificado de inventor.*

¢. Las disposiciones del Capitulo 111 de la Primera Parte de la Ley tipo son las que
determinan el derecho a la patente. En sintesis, estas disposiciones establecen el princi-
pio con arreglo al cual el derecho a la patente pertenece al inventor (Articulo 119.1));
no obstante, en el caso de una invencién realizada en el marco de un contrato de tra-
bajo o de mandato (Articulo 120), el derecho a la patente pertenecera al empleador o
al mandante, salvo disposicion contractual en contrario o salvo que haya sido adop-
tada la Variante B del Articulo 120.2) y de su aplicacién resulte que el derecho a la
patente corresponde al inventor. En consecuencia, la libre eleccion corresponde al
inventor en los tres casos siguientes: 1) el inventor ha realizado la invencion al margen
de un contrato de trabajo ¢ de mandato; ii) el inventor ha realizado la invencién en el
marco de un contrato de trabajo o de mandato, y de la adopcién y aplicacion de la
Variante B del Articulo 120.2) resulta que el derecho a la patente corresponde al inven-
tor (en lugar de pertenecer al empleador o al mandante); iii) el inventor ha realizado la
invencion en el marco de un contrato de trabajo o de mandato y el contrato establece
que el derecho a la patente pertenece al inventor (y no al empleador o al mandante).

d. Una posible variante consistiria en prever que, cuando una invencion se realice
por un empleado del Estado y constituya una invencion de servicio o una invencidn
dependiente (veéase el parrafo b. del comentario al Articulo 120), la unica forma de
proteccion disponible es un certificado de inventor concedido al empleado; en tal
situacion, ni el Estado ni el empleado podrian obtener patente. Tal variante consti-
tuiria una excepcion no solamente al parrafo 1) del Articulo 406 sino también al
parrafo 4) de este articulo.

e. El parrafo 2) corresponde al Articulo 119.2).

S El parrafo 3) prevé que la persona natural (o las personas naturales) que sucedan
{por via testamentaria ¢ no) al inventor, pueden solicitar y obtener un certificado de
inventor si el inventor fallecid antes de haber presentado una solicitud de certificado
de inventor. El Articulo 415 trata el caso en que el inventor fallece después de haber
presentado la solicitud, pero antes de haber obtenido el certificado de inventor, y el
caso en que fallece después de haberlo obtenido.

g. El parrafo 4) regula el caso en que la invencion fue realizada en el marco de un
contrato de trabajo o de mandato y en que de la aplicacion del Articulo 120 y de la
ausencia de disposiciones contractuales en contrario resulta que el derecho a la patente
no pertenece al inventor sin¢ al empieador o al mandante. En este caso, el inventor
puede obtener un certificado de inventor pero unicamente a condicion de que el
empleador o el mandante otorguen su consentimiento. Si dan este consentimiento, el
empleador o el mandante pierden su derecho a la patente; por tanto, no pueden obte-
ner una patente, ya que se excluye la posibilidad de que una sola y misma invencidon

* 8i, como consecuencia de las decisiones que respecto a los certificados de inventor adopte la Conferencia
Diplematica de Revision det Convenio de Paris, que en el momento (1980) de la publicacion de la presente
Parte de la Ley tipo no ha terminado sus trabajos, la nueva Acta del Convenio de Paris permitiese otras
soluciones, dichas soluciones serdn objeto de un suplemento a la publicacidn de la presente Parte.
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esté protegida por un certificado de inventor y por una patente. Si no se otorga el
acuerdo, el inventor no tendra derecho a un certificado de inventor y el empleador o €l
mandante conservara asi su derecho a la patente.

Articulo 407: Transformacion en una solicitud de patente o una patente
o transmision judicial de la solicitud de certificado de inventor
0 del certificado de inventor

a. Este articulo corresponde en su principio al Articulo 121.

b. El pdrrafo 1) esta destinado a proteger a la persona que tenga derecho a la obten-
cion de una patente en virtud del Articulo 120 o a la persona que tenga derecho a obte-
ner una patente o un certificado de inventor en virtud del Articulo 406.1) o 3) contra la
pérdida de ese derecho, resultante de la concesion a otra persona de un certificado de
inventor por la invencion en cuestion. En la primera hipotesis, que abarca los casos en
los que esta implicado un contrato de trabajo o de mandato, y en la que el inventor {0
su causahabiente) ha presentado la solicitud de certificado de inventor y el empleador
o el mandante tenia derecho de obtener una patente y no ha dado ¢l acuerdo mencio-
nado en ¢l Articulo 406.4), es posible solicitar al tribunal que transforme la solicitud de
certificado de inventor o el certificado de inventor en una solicitud de patente o en una
patente a nombre del empleador o del mandante. En la segunda hipotesis, que cubre
los casos en los que el solicitante del certificado de inventor no s ni el inventor ni su
causahabiente, es posible solicitar al tribunal, bien que transmita la solicitud de certifi-
cado de inventor o el certificado de inventor a la persona que tenga derecho a él en
virtud del Articulo 406.1) (es decir al inventor) o en virtud del Articulo 406.3) (al causa-
habiente del inventor), bien de convertirlos en una solicitud de patente o en una
patente a nombre de esta persona.

c. Parrafo 2): La persona con derecho a obtener una patente en virtud del Articulo
120 o la persona con derecho a obtener una patente o un certificado de inventor en vir-
tud del Articulo 406.1} o 3) pero que quiere obtener una patente, debera presentar al
tribunal la solicitud de transformacion dentro de los cinco anos siguientes a la conce-
sion del certificado de inventor. Por el contrario, el derecho de solicitar la transmision
de la solicitud del certificado de inventor o del certificado de inventor no tiene limita-
cion temporal. Por otra parte, a diferencia de una patente, un certificado de inventor
no puede anularse a causa de que se haya concedido a una persona distinta a la que
tenia derecho a €l (el Articulo 158.2)ii) no tiene equivalente en el Articulo 418.2)).
Estas dos diferencias se explican por el hecho de que los derechos del Estado no debe-
ran ser puestos en peligro, en todo caso tras un cierto tiempo, debido a que la persona
a quien se ha concedido el certificado de inventor no tenia derecho a él, pues esta irre-
gularidad puede ser corregida en cualquier momento por el procedimiento de transmi-
sion judicial previsto en el parrafo 1).

d. El parrafo 3) corresponde al Articulo 140.2).

e. Pdrrafo 4). Cuando se transforma en una patente un certificado de inventor, se
plantea la cuestion de qué fecha debe considerarse como la de concesion de la patente.
La presente disposicion resuelve ese problema por las dos situaciones que exigen una
_solucién en la Ley tipo, a saber, ¢l momento a partir del que es posible hacer valer la
patente (Articulo 134.1)ii) y 135.1)) y el momento a partir del cual no puede solicitarse
una licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de explotacion industrial (Articulo
148.1)). En estos casos, se considera como fecha de concesion de la patente la fecha en
que se inscribe la transformacion con arreglo al parrafo 3). De esta forma, el titular de
una patente emanada de la transformaciéon de un certificado de inventor no puede
actuar contra un inlractor en relacion con actos ejecutados antes de la fecha en que
se inscriba la transformacion. Por otra parte, no puede presentarse una solicitud enca-
minada a la concesidon de una licencia no voluntaria por falta o insuficiencia de
explotacion industrial antes de la expiracion del plazo cuya extensidn prescribe el
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Articulo 148.1) pero cuyo punto de partida es la fecha de inscripcion de la transforma-
cion, de tal forma que el titular de la patente dispondra de la totalidad del plazo en el
que debe cumplir su obligacion de explotar industrialmente la invencion patentada.

Articulo 408: Declaracion fraudulenta sobre la calidad de inventor

Este articulo prevé sanciones penales para un delito especifico de los certificados de
inventor. Estas disposiciones penales particulares vienen a anadirse a las que prevé el
Articulo 423.

Articulo 409: Solicitud de certificado de inventor;
examen; concesion del certificado de inventor

Esta dispocicion declara aplicables, por analogia, a la solicitud de certificado de
inventor, al examen de esta solicitud y a la concesion del certificado de inventor, la
mayor parte de las disposiciones que, en el Capitulo IV de la Primera Parte, regulan la
solicitud de patente, el examen de esta solicitud y la concesion de la patente. En el
parrafo 7. del comentario de la Cuarta Parte se exponen las razones por las que no se
declaran aplicables los Articulos 124 y 130.2).

Articulo 410: Derechos y obligaciones del solicitante o
del titular del certificado de inventor

a. Parrafo 1)i) y i) y parrafo 2)i) y ii). Estas disposiciones corresponden al Articulo
134.1) i) y iii) y 2)i) y ii). Se emplean de preferencia las expresiones «solicitante» y
«wtitular del certificado de inventor » en lugar de «inventor », puesto que no se refieren
linicamente al inventor sino también, cuando éste ha fallecido, a su causahabiente.

b. Pdrrafo 1) iii). Esta disposicion prevé que el titular del certificado de inventor ten-
dra derecho a recibir una remuneracion del Estado, el cual tiene la obligacion de con-
cedérsela (véase el Articulo 411.2) b)). La remuneraciéon concedida al titular es una
recompensa por su actividad inventiva y por su contribucion al progreso técnico y, por
ende, al desarrollo economico del pais.

¢. [Esta recompensa consiste en una remuneracion pecuniara adecuada y otros benefi-
cios, tales como facilidades fiscales, becas de estudio o de investigacion, etc. Corres-
ponde al Reglamento determinar esta remuneracion y beneficios, que variaran segin
los casos: estara justificado que sean particularmente generosos cuando la explotacion
de la invencion arroje resultados fructiferos en el plano financiero o cuando la inven-
cién permita, por su desarrollo ulterior, realizar importantes progresos técnicos incluso
en ausencia de una explotacion directa. Por esta Gltima razon no se propone subordi-
nar la remuneracion a la explotacion de la invencion: parece suficiente prever baremos
diferenciados con arreglo al valor cientifico o comercial de la invencién. En el caso
extremo, es decir, si la invencion no va a ser explotada y carece de un gran valor
cientifico, la recompensa podra ser simbolica y consistir, por ejemplo, en una pequeiia
suma de dinero y una distincion honorifica. No obstante, si se explotase la invencion,
debera fijarse 1a recompensa del inventor teniendo en cuenta los beneficios economi-
cos derivados de la explotacion. Por otra parte, si una invencion —cuya explotacién
no parecia posible o interesante en el momento de la concesion del certificado de
inventor— se explota posteriormente porque las circunstancias se modifican, el Regla-
mento debera disponer que se otorgue una remuneracion suplementaria que se sumara
a la que el titular del certificado de inventor habra recibido al principio, probable-
mente minima.

d. Comrespondera al Reglamento, asimismo, determinar las modalidades de la atribu-
ci6n de la remuneracion y de los demas beneficios.
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e. En un pais en el que pertenezcan al Estado todos o casi todos los medios de pro-
duccién, seria posible hacer que la participacion activa al desarrollo de lainvencién en
el pais fuese a la vez un derecho y una obligacion del inventor que recibe un certifi-
cado de inventor y que ¢s un empleado del Estado. Tal participacion del inventor, que
es la persona que mejor conoce la invencion, favoreceria el éxito de la explotacion
industnal de la invencion, lo que redunda en interés tanto del inventor como del pais.
En dicho pais, también seria posible conceder al inventor un derecho preferencial para
1a obtencion de puestos de trabajo en las empresas estatales que exploten su invencion.

Articulo 411: Derechos y obligaciones del Estado; definicion de « explotacion»

a. Parrafo 1): Al Estado le corresponde el derecho a actuar contra cualquier persona
que, sin su acuerdo, explote la invencion reivindicada en el certificado de inventor,
mientras que el derecho correspondiente denivado de una patente pertenece al titular
de esta altima (véanse los Articulos 134.1)ii) y 135.1)): ésta es una de las diferencias
esenciales entre ambos titulos de proteccion. El Estado tiene derecho a dar o negar su
acuerdo para la explotacion de la invencion en el pais por cualquier persona. Otra
consecuencia del derecho del Estado es que a éste le corresponde entablar la accion
por infraccién prevista en el Articulo 421.

b. Parrafo 2). La obligacion del Estado de otorgar una remuneracion al titular del
certificado de inventor es independiente de la explotacion efectiva de la invencion
(véase el parrafo ¢. del comentario al Articulo 410).

c. El parrafo 3) proporciona una definicion, a los fines de la Cuarta Parte, de la
«explotacion » de la invencion reivindicada en el certificado de inventor que ¢s idén-
tica a la definicion de la explotacidon de la invencidon patentada que figura en el
Articulo 135.2).

Articulo 412: Limitacion de los derechos

Este articulo corresponde al Articulo 136.

Articulo 413: Derechos derivados de la fabricacion o empleo anterior

Este articulo corresponde al Articulo 137.

Articulo 414; Duracion del certificado de inventor

Se propone fijar en veinte afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, la
duracion del certificado de inventor; de esta forma, su duracion seria la misma que la
duracién maxima de la patente de invencion (véase el Articulo 138 que permite que la
duracidon minima de la patente, a saber, de quince aiios a contar de la fecha de presen-
tacién de la solicitud, sea prorrogada por un periodo de cinco afos, siempre y cuando
la invencion patentada se explote industrialmente en el pais de manera suficiente). Sin
embargo, dada la naturaleza particular del certificado de inventor, y especialmente la
circunstancia de que el derecho que de ¢l se deriva pertenece al Estado con arreglo al
Articulo 411.1), la duracion de veinte afios del certificado de inventor, a la inversa de
la duracion de la patente, no depende de la explotacion industrial de la invencion pro-
tegida. Al expirar los veinte afios se extingue el derecho del Estado de actuar contra
cualquier persona que, sin su acuerdo, explote en el pais la invencién reivindicada en
el certificado de inventor.
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Articulo 415: Transmision por via sucesoria de la solicitud de certificado
de inventor o del certificado de inventor

a. Como se ha senalado en el parrafo a. del comentario al Articulo 406, no pueden
cederse ni 1a solicitud de certificado de inventor ni €l certificado de inventor, pero pue-
den transmitirse por via sucesoria a cualquier persona natural.

b. El efecto de la transmisiéon del certificado de inventor por via sucesoria consiste en
que el causahabiente tendra derecho a recibir la remuneracion y los beneficios estable-
cidos en el Articulo 410.1)iii).

c. Si el inventor fallece antes de haber presentado una solicitud de certificado de
inventor, su causahabiente podra presentar tal solicitud en virtud del Articulo 406.3),
que prevé la transmisidén por via sucesoria del derecho al certificado de inventor.

Articulo 416: Copropiedad de la solicitud de certificado de inventor
o del certificado de inventor

Este articulo corresponde al Articulo 141. En razon de la naturaleza del certificado
de inventor, €l Articule 416 esta limitado a la transmision por via sucesoria de la solici-
tud de certificado de inventor o del certificado de inventor y al retiro de la solicitud.

Articulo 417: Titulos de proteccion dependientes

a. Este articulo, que trata de los titulos de proteccion dependientes, corresponde al
Articulo 149,

b. El parrafo 1) permite la concesion de una licencia no voluntaria al Estado cuando
no pueda explotarse industrialmente una invencion reivindicada en un certificado de
inventor sin que se infrinja una patente anterior. (Cuando el titulo anterior es otro cer-
tificado de inventor no existe ningin problema, pues los derechos derivados de ambos
certificados de inventor pertenecen al Estado.)

¢. El parrafo 2) contempla la situacién inversa a la establecida en el parrafo 1), a
saber, cuando la explotacidon industrial de una invencidn patentada constituiria la
infraccion de un certificado de inventor anterior. En este caso, y dado que pertenecen
al Estado los derechos derivados del certificado de inventor y que, en consecuencia, no
seria oportuno hablar de «licencias», lo que se concede es una autorizacion de explo-
tacion en vez de una licencia no voluntaria.

d. Parrafos 3) y 4): Véase el comentario a los Articulos 134.3) (que define la « explota-
cion industrial » de una invencion patentada), 147, 149.2) y 150 a 155, cuyas disposicio-
nes son aplicables por analogia. Evidentemente, 1os Articulos 150 a 155 son aplicables
por analogia en la medida en que conciernan a las licencias no voluntarias en caso de
patentes dependientes, y no en la medida en que conciernan a las licencias no volunta-
rias por falta o insuficiencia de explotacion industrial.

Articulo 418; Nulidad del certificado de inventor

a. Este articulo, que corresponde al Articulo 158, prevé que la accion de nulidad se
entablara contra el Estado (parrafo 1)). Sin embargo, el titular del certificado de inven-
tor tendra la facultad de personarse en autos con el Estado (parrafo 4)),

b. Las causas de nulidad de un certificado de inventor son las mismas que las de nuli-
dad de una patente con una sola excepcion: un certificado de inventor no puede anu-
larse a causa de que se haya concedido a una persona distinta de la que tenia derecho a
el (vease el parrafo c. del comentario al Articulo 407).
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¢. Aligual que en lo relativo a la nulidad de las patentes, para la nulidad de los certi-
ficados de inventor, es posible prever, en lugar de un sistema puramente judicial como
se propone en el presente articulo, un sistema en el que, al menos en primera instancia,
las decisiones de nulidad serian adoptadas por una autoridad administrativa (véase el
parrafo b. del comentario al Articulo 158).

Articulo 419: Efectos de 1a nulidad

Este articulo corresponde al Articulo 159. Conviene destacar que el titular de un cer-
tificado de inventor que ha sido anulado no esta obligado a restituir la rernuneracion y
demas beneficios que haya recibido del Estado.

Articulo 420: Actos constitutivos de infraccion

Este articulo, que corresponde al Articulo 160, define la infraccion del certificado de
inventor como cualquier acto de explotacion de los mencionados en el Articulo 411.3)
y ejecutado en el pais sin el acuerdo del Estado (véase el Articulo 411.1)). De ello se
desprende que incluso el titular del certificado de inventor comete una infraccion si
explota su propia invencion sin el acuerdo del Estado.

Articulo 421: Accion por infraccion

Este articulo, que corresponde al Articulo 161, prevé que unicamente el Estado
podra entablar la accidn por infraccion, En otros términos, el titular del certificado de
inventor no esta calificado para entablar esta accion.

Articulo 422: Accion para comprobacion

Este articulo, que corresponde al Articulo 162, establece que sera el Estado, y no el
titular del certificado de inventor, el demandado en la accion para comprobacion.

Articulo 423: Acciones penales

a. Este articulo corresponde al Articulo 164. En materia de certificados de inventor,
se considera que existe reincidencia cuando el infractor ha sido condenado anterior-
mente bien por otra infraccién de certificado de inventor bien por una infraccion de
patente (parrafo 3) b}}.

b. Conviene recordar que ademas del caso de infraccion también se prevén acciones
penales, en materia de certificados de inventor, en caso de declaracion fraudulenta
relativa a la calidad de inventor (Articulo 408).
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QUINTA PARTE: TECNOVACIONES

a. La asimilacion y adaptacion de la tecnologia en los paises en desarrollo necesitan
la cooperacion de todos los talentos disponibles. El medio ideal para esta asimilacion y
adaptacion es la propia empresa industrial, en la cual los empleados de la empresa,
conscientes de los problemas tecnologicos concretos con que la empresa se enfrenta,
pueden utilizar sus talentos para encontrar soluciones a esos problemas. Esto es espe-
cialmente cierto si se han previsto incentivos para alentar el talento de los empleados.
Por tanto, seria del mayor interés la implantacion de un sistema de incentivos para los
empleados de las empresas en los paises en desarrollo, tanto si estos ultimos tienen un
sistema de economia de mercado, de economia controlada por el Estado o de eco-
nomia mixta. Las disposiciones de la Quinta Parte de la Ley tipo estan destinadas a
proporcionar el marco juridico de ese sistema, en el que el incentivo es la concesion
por el empleador de una remuneracion al empleado por haber resuelto un problema.
Esta remuneracion se concede al empleado en razon del esfuerzo particular que ha rea-
lizado para presentar una solucion utilizada por la empresa. En general, las soluciones
responden a problemas especificos planteados a la empresa, y conciernen a las activi-
dades de la empresa. El empleado tiene el mérito de proponer la solucion de un pro-
blema existente. Es posible que a tal fin haya utilizado informaciones que sean accesi-
bles a todo el mundo; sin embargo, merece una remuneracion si la utilizacién de su
solucién proporciona ventajas materiales a 1a empresa. No se concede la remuneracion
por una creacion que pasaria al dominio publico mediante un sistema de proteccion
basado en la divulgacion, como es el caso de las invenciones patentadas; es la recom-
pensa de los esfuerzos que han ocasionado un beneficio a la empresa. El empleado
tipo que propone tales soluciones es el que, al propio tiempo que cumple las funciones
que le han sido asignadas, investiga las posibilidades de perfeccionamiento; esta vigi-
lancia constituye un precioso triunfo para la empresa. En los paises en desarrollo,
podna ser especialmente til un sistema que ofreciese a los empleados estimulos por
horas de soluciones a los problemas tecnologicos planteados a la empresa en la que
trabajan, pues tal sistemna alentaria la creatividad local, contribuyendo asi al desarrollo
industrial y tecnologico de esos paises.

b. La Quinta Parte regula la relacion entre una empresa y un empleado en cuanto se
refiere a las soluciones propuestas por este ultimo. Las disposiciones relativas a esta
relacion pueden figurar en otros textos legales, por ejemplo, en la legislacion sobre
contratos de trabajo o, para las empresas que pertenecen al Estado o que estan situadas
bajo su tutela y cuyos empleados tienen, en consecuencia, el estatuto de funcionarios,
en la legislacion reguladora de la funcion publica; en este ultimo caso, es frecuente que
las soluciones propuestas por los funcionanos sean objeto de reglamentos administrati-
vos. En cuanto se refiere a las empresas pnvadas, numerosos paises carecen de legisla-
cion particular, dejando a cada empresa entera libertad en la matenia. En estos paises,
numerosas empresas han adoptado sistemas (denominados a veces sistemas de «suge-
rencias de empleados») por los que se recompensa a los empleados que hacen pro-
puestas que representen un valor para estas empresas. Por otro lado, la remuneracion
de tales propuestas puede ser objeto de acuerdos entre los empleadores y los sindica-
tos, lo que no necesita reglamento por via legislativa. En consecuencia, 1a necesidad de
regular la cuestion por via legislativa depende esencialmente de las condiciones
especificas de cada pais.

¢. En la Quinta Parte de la Ley tipo, se ha elegido el nuevo término «tecnovacion »
para designar la solucién propuesta por un empleado a un problema especifico con-
cerniente a las actividades de la empresa que le emplea. Es una combinacion de las
palabras «técnica» e «innovacion», destinada a dar la idea de que la solucion pro-
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puesta concierne a un problema tecnologico e implica una innovacion (término que se
define generalmente como la introduccion de algo nuevo), por lo menos por lo que
respecia a la empresa concreta en cuestion. Ademas, existen otras ventajas para utilizar
una palabra inventada como «tecnovacion »: ello evita cualquier confusion con otros
términos bien conocidos utilizados generalmente en un contexto mas amplio, tales
como «innovacion» ¢ «sugerencia de empleado»; también puede servir para distin-
guir el sistema de las tecnovaciones como un sistema especialmente destinado a los
paises en desarrollo para estimular soluciones propuestas por empleados a los proble-
mas tecnologicos propios de la empresa que los emplea.

d. En el sistema preconizado por la Quinta Parte, solo los empleados pueden propo-
ner tecnovaciones y (inicamente a sus propias empresas. Otro posible sistema consis-
tiria en eliminar estas dos limitaciones, de tal forma que cualquier persona podria pro-
poner una tecnovaciéon a cualquier empresa, a condicién no obstante que la tecnova-
cion concierna a actividades de la empresa a la que se propusiera. Sin embargo, este
tipo de sistema plantea delicados problemas que no podrian resolverse sin complejas
disposiciones legales. Por ejemplo, habria que decidir si una tecnovacién realizada poer
el empleade de una empresa y que concierna a las actividades de ésta podria propo-
nerse por ese empleado a otra empresa, y si estuviese permitido, en qué condiciones.
Ademas, habria que decidir si podria permitirse que se propusiera una tecnovacion a
varias empresas y, 5i no se permitiera tal cosa, encontrar los medios para impedirlo.
También deberia decidirse si, para evitar que las empresas nacionales se vean inunda-
das de propuestas procedentes del extranjero, no deberia limitarse el derecho de pro-
poner tecnovaciones, por ejemplo, solo a los residentes del pais (con independencia de
su nacionalidad). Debido a estas numerosas dificultadas y a que la institucion de un
sistema de remuneracién de las tecnovaciones seria lo mas til en el marco de las rela-
ciones de una empresa y sus empleados, se ha excluido la variante mencionada.

e. La Quinta Parte se compone de ocho articulos (Articulos 501 a 508) y dos reglas.
Debe observarse que, ademas del Reglamento, la Quinta Parte requiere que la empresa
adopte una accion, para lo que deberad establecer un servicio especial para la tramita-
cion de las solicitudes de expedicion de certificados de tecnovaciéon y por otra parte,
debera adoptar normas internas para la aplicacion de la Quinta Parte y de sus reglas.

Articulo 501: Definiciones

a. El Articulo 501 contiene la definicion de las expresiones empleadas con un sentido
especial en la Quinta Parte. Por tanto, dichas definiciones quedan limitadas a esta
Parte.

b. La definicién de «tecnovacién» contenida en el punato i) es analoga a la de
«invencidbn» contenida en el Articulo 112.1). Ambas definiciones tienen en comin que
certifican que la invencién o la tecnovacidén deben relacionarse con la esfera de la tec-
nologia. Aun cuando las soluciones que encuentren los empleados a problemas relati-
vos a la administracion, la gestion u otras esferas afines pueden ser tan importantes
como las soluciones de caracter tecnoldgico, no quedan comprendidas en las disposi-
ciones de la Quinta Parte, ya que la Ley tipo se refiere inicamente a la tecnologia.

c. La definicién de «tecnovacién» contiene como rasgo caracteristico la condicion
de que la solucion sea propuesta por un empleado de la empresa para su utilizacion
por ella. Esto significa que la tecnovacion se refiere a un problema especifico existente
en la empresa y que sdlo los empleados, y no los terceros, estan calificados para hacer
tecnovaciones (para una posible variante véase el parrafo 4. del comentario de la
Quinta Parte).

d. Solo deberian estar obligadas a aplicar el sistema de tecnovaciones de la Quinta
Parte las empresas que dispongan de un numero minimo de empleados en el pais. Al
legislar sobre la base de esta Parte, correspondera a cada pais determinar ese niimero
minimo, que, por ejemplo, podria fijarse en cincuenta. No obstante, conviene tener en
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cuenta que fijar el nlimero minimo de empleados en un nivel demasiado elevado,
puede eliminar del campo de aplicacion de la Quinta Parte a un importante numero de
empresas y reducir a un minimo la eficacia global del sistema de las tecnovaciones;
por otra parte, fijar ese nimero minimo de empleados en un nivel demasiado bajo,
puede gravar econdmicamente de una forma inapropiada a las pequefias empresas
situadas en el pais, que estuviesen obligadas a aplicar el sistema de las tecnovaciones.

e. En contraste con una invencion que, para que sea patentable, debe ser nueva {en el
sentido de que no haya sido divulgada en ninguna parte del mundo) e implicar una
actividad inventiva, no es necesario que una tecnovacién sea nueva ni implique una
actividad inventiva. En su lugar, se requiere que la tecnovacion concierna a las activi-
dades de la empresa pero que, en la fecha en que se hace la propuesta, ésta no la haya
utilizado ni haya previsto formalmente su utilizacion. Estos requisitos pueden compa-
rarse con la condicion de novedad en el caso de la invencién, pero es un tipo de
«novedad» relativa, limitada a una empresa determinada. Ademas, no se exige nin-
guna «actividad tecnovadora», de modo que, incluso los perfeccionamientos menores
quedan comprendidos por la definicion. En lo que se refiere a 1a « novedad», el crite-
rio decisivo es que la empresa no debe utilizar ni haber utilizado la tecnovacioén ni pre-
ver o haber previsto formalmente utilizarla. De este modo, el hecho de que la tecnova-
cion sea conocida por los directores de la empresa o pertenezca al dominio publico no
excluye su «novedad ». Debe sefialarse que las leyes de algunos paises prevén que las
normas y especificaciones técnicas obligatorias no pueden considerarse « nuevas» vy,
en consecuencia, no pueden dar lugar a remuneracion.

S El punto ii) define las expresiones « empleados» y «empresas» remitiéndose a la
definicion del punto i). Debe sefialarse que la empresa es el empleador del empleado.

g. El punto iii) contiene una especificacion adicional respecto al término «empresa»,
que se refiere al caso de varias empresas pertenecientes a la misma persona. Si, en
razon de su propiedad, esas diversas empresas pueden ser consideradas como una sola,
es mas dificil proponer tecnovaciones que cumplan con la condicion de « novedad »
relativa, ya que la solucion propuesta puede haber sido utilizada ya por una de estas
empresas (aunque no necesariamente en la que se ha hecho la propuesta). Logica-
mente, esta cuestidn reviste singular importancia para las sociedades que controlan
grupos de empresas. Conforme al punto iii), el criterio decisivo es que las diversas
empresas deben pertenecer y ser explotadas por la misma persona para que puedan
considerarse como una empresa Gnica. En otras palabras, si diversas empresas son pro-
piedad de la misma persona y esa persona no es responsable de su gestion, seran consi-
deradas como empresas separadas. Este seria el caso, por ejemplo, en que el propieta-
rio (o el copropietario) no controlase directamente la gestion de las diversas empresas.
En el caso de las empresas estatales, el criterio decisivo seria el grado de independencia
de gestion en las circunstancias del caso.

h.  La definicion de «fecha de la propuesta» contenida en el punto iv) es importante
desde tres puntos de vista: es la fecha antes de la cual la empresa no debe haber utili-
zado ni prever formalmente utilizar esa propuesta, para que la propuesta de un
empleado pueda constituir una tecnovacion (véase el Articulo 501.i}); la persona que
haga la propuesta debe ser un empleado de esa empresa en la fecha de la propuesta
para tener derecho a un certificado de tecnovacion (véase el Articulo 502.1)); cuando
varios empleados propongan separadamente la misma tecnovacion, tendra derecho al
certificado de tecnovacion aquel cuya fecha de la propuesta sea la primera en el
‘tiempo (véase el Articulo 502.3)).

i. Los puntos v} y vi) no necesitan comentario.

Articulo 502: Derecho al certificado de tecnovacion

a. El parrafo 1)contiene la norma basica respecto al derecho a un certificado de tec-
novacion: todo empleado de 1a empresa en la fecha de 1a propuesta tiene ese derecho,
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sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2). Eso significa que los empleados que han
dejado la empresa después de haber propuesto una tecnovacion mantienen su derecho
a remuneracion si la tecnovacion se utiliza por la empresa. Por otra parte, una persona
que no es empleado de 1a empresa en la fecha de la propuesta no esta facultado para
ser titular de un certificado de tecnovacion.

b. El parrafo 2) establece una excepcion a la norma contenida en el parrafo 1). Como
determinados empleados de la empresa pueden haber sido contratados precisamente
para hacer y proponer tecnovaciones, no estaria justificado prever un incentivo espe-
cial en forma de remuneracion que deba concedérseles en el caso en que propusieran
tecnovaciones. Su actividad tecnovadora ya se ha tenido en cuenta en sus contratos, en
especial en el salario que habra de pagarseles con miras a la actividad tecnovadora
especial. Esta excepcion se refiere principalmente a empleados que tienen responsabili-
dades en investigacion y desarrollo; sin embargo, existe una contraexcepcion, para los
casos en los que el grado de contribucion creativa inherente a la tecnovacion exceda lo
que normalmente se exige de un empleado cuya obligacion es hacer y proponer tecno-
vaciones. Esto significa que, para determinar si un empleado esta facultado para obte-
ner un certificado de tecnovacion, deben examinarse primero sus obligaciones respecto
a la preparacion y propuesta de tecnovaciones; si este examen revela que la tecnova-
cion excede de las obligaciones para las que fue contratado o queda fuera de la esfera
de sus responsabilidades efectivas, tiene derecho a un certificado de tecnovacion.
Como vaniante, podria preverse que los empleados contratados para hacer y proponer
tecnovaciones puedan recibir certificados de tecnovacion, pero sin derecho a remune-
racion, de manera que estos certificados servirian unicamente para acreditar que
dichos empleados han hecho tecnovaciones.

¢. El parrafo 3)trata el caso en el que diversos empleados separadamente, solicitan un
certificado para la misma tecnovacion. La solucion es que tenga derecho al certificado
el empleado que primero presente la solicitud. Esta disposicion tiene la finalidad de
servir de estimulo a los empleados para que propongan las tecnovaciones lo antes
posible.

d. El parrafo 4) permite la solicitud y 1a propiedad conjunta de un certificado de tec-
novacion. Esta disposicion es especialmente importante por cuanto la mayoria de las
tecnovaciones son el resultado de un trabajo en equipo.

Articulo 503: Solicitud

a. Este articulo trata de los requisitos formales que ha de reunir una solicitud de
expedicion de certificado de tecnovacion. Conforme a esta disposicion, la solicitud
debe presentarse por escrito y estar firmada por el empleado. El empleado deberia
explicar brevemente su solucion en la solicitud, a la que podria adjuntar todo dibujo o
esquema disponibles que pudiesen facilitar la explicacion de la soluciéon propuesta.
Como el sistema de tecnovaciones es interno de la empresa, no es necesario que el
empleado proporcione una descripcion detallada como la que se requiere en una soli-
citud de patente que describa una invencion; bastaria con que la propuesta se expli-
case de tal manera que la empresa pueda evaluarla. Ademas, por lo general, el
empleado estaria a disposicion de la empresa para facilitar cualquier detalle suplemen-
tario sobre la propuesta, si fuera necesario.

b. Como muchos empleados preferirian discutir las tecnovaciones antes de hacer pro-
puestas por escrito, la segunda frase del parrafo 1) obliga a la empresa a proporcionar
ayuda al empleado gratuitamente en la redaccion de su solicitud. Esta disposicion es
particularmente importante en el caso de empleados que tienen buenas ideas pero que
no estin suficientemente capacitados para formularlas. Una forma de ayudar a los
empleados podria consistir en designar en el seno de la empresa un agente de enlace
especializado en la redaccion de solicitudes de expedicion de certificados de tecnova-
cion. Ademas, la empresa debe entregar al empleado un resguardo acreditativo de la
presentacién de la solicitud, indicando la fecha de presentacion de la misma.
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Articulo 504: Expedicion o denegacion del certificado de tecnovacion

a. El Articulo 504 fija un plazo durante el cual la empresa debe tomar una decision
sobre la expedicion del certificado de tecnovacion o su denegacion. En lo que se
refiere a la duracion de este plazo, que la Ley tipo propone sea de tres meses, debe
considerarse que, por una parte, el examen de la solicitud de expedicion de un certifi-
cado de tecnovacion requiere cierto tiempo, especialmente en vista de que tiene que
verificarse si la empresa ya ha utilizado o previsto formalmente utilizar la propuesta;
por otra parte, ¢s importante que e€s¢ plazo no sea demasiado largo pues todo el sis-
tema de remuneracion de las tecnovaciones puede verse afectado por la incertidumbre
que le creana la inaccion prolongada por parte de la empresa a la que se ha propuesto
la tecnovacion (vease el Articulo 505.3)).

b. Los requisitos que deben cumplirse para que pueda expedirse el certificado de tec-
novacién son los siguientes: que lo que se propone como tecnovacion 1o sea realmente
conforme al Articulo 501.i) (una solucion a un problema concreto en la esfera de la
tecnologia, que concierna a las actividades de la empresa v que sea «nueva» en lo que
a la empresa se refiere (vease ¢l parrafo e, del comentanio al Articulo 501)); vy que en
virtud del Articulo 502, el empleado tenga derecho a un certificado de tecnovacion.

Articulo 505: Utilizacion de Ia tecnovacion

a. El Articulo 505 se refiere a la utilizacion de la tecnovacion por la empresa, estable-
ciendo determinadas obligaciones que tienen que ser cumplidas por el tecnovador y
por la empresa. Sin embargo, la obligacion mas importante para la empresa (el pago
de una remuneracion al tecnovador) se trata en el Articulo 506.

b. Parrafo 1): El apartado a) obliga a la empresa que expide un certificado de tecno-
vacion a informar al mismo tiempo y por escrito al tecnovador de si tiene la intencidn
de utilizar la tecnovacion. Esta obligacion es importante para la relacién entre la
empresa y el empleado, y el parrafo 4} reglamenta las consecuencias de una declara-
cion sobre la intencién de utilizar la tecnovacion o de una declaracidon de que no se
piensa utilizar la tecnovacién. El apartado b} establece una excepcion a la obligacion
del apartado a) cuando la decision sobre la utilizacion dependa de que se practique
una prueba a fondo de la tecnovacion. En ese caso, la declaracion en cuanto a si se
tiene © no la intencién de utilizar la tecnovaciéon podrd posponerse pero, a fin de no
prolongar indebidamente la incertidumbre, no debera posponerse por mas de un afio.

¢. Parrafo 2): El apartado a} obliga al tecnovador a ayudar a la empresa, dentro de
sus capacidades, en cualquier prueba, puesta a punto o utilizacion de la tecnovacion.
Esta obligacion es importante, puesto que lo fundamental de la tecnovacién puede ser
revelado unicamente por la prueba, la puesta a punto o la utilizacion; 1a cooperacion
del tecnovador puede necesitarse para comprender plenamente el alcance de su pro-
puesta. El apartado b) garantiza que las otras obligaciones del empleado no le impidan
proporcionar la ayuda que le exige el apartado a).

d. El parrafo 3) prohibe al empleado o al tecnovador comunicar la tecnovacion a otra
persona que no sea la empresa. Ademads, el parrafo 3) exige que no utilice la tecnova-
cion el empleado que ha solicitado la expedicion de un certificado de tecnovacion o el
tecnovador al que se ha expedido el certificado. Por supuesto, esta limitacion no se
aplica si la empresa decide utilizar la tecnovacion y el tecnovador tiene que participar
en esa utilizacion. Ademas, tampoco es aplicable esa restriccion cuando la empresa no
ha expedido el certificado de tecnovacion en el plazo previsto en el Articulo 504, es
decir, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la propuesta.

e. El parrafo 4)trata del caso en que la empresa declare que no tiene la intencién de
utilizar la tecnovacién o no la utilice efectivamente no obstante haber declarado su
intencion de hacerlo. Esto tiene por consecuencia que el tecnovador ya no esté obli-
gado, concretamente, a no comunicar la tecnovacion a otra persona y a no utilizarla;
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sin embargo, la comunicacion de la tecnovacidon a terceros no deberd entranar la
comunicacion de conocimientos técnicos u otros conocimientos que el tecnovador
haya adquirido en su calidad de empleado de la empresa.

Articulo 506; Remuneracion del tecnovador

a. El Articulo 506 trata de la remuneracion del tecnovador. Se debe esta remunera-
cion cuando la empresa utiliza la tecnovaciéon o cuando la comunica a un tercero. En
ambos casos, la remuneracion debe ser pagada por la empresa que haya expedido el
certificado de tecnovacion. En otras palabras, si la empresa comunica la tecnovacion a
un tercero, es ella (y no el tercero) quien tiene la obligacion de pagar la remuneracion
al tecnovador.

b. La cuantia y modalidades de pago de la remuneracion deben ser objeto de
acuerdo mutuo entre el tecnovador y la empresa. No obstante, si existe un convenio
colectivo que contenga disposiciones aplicables a las tecnovaciones, la remuneracion
sera pagada de conformidad con esas disposiciones.

¢. Ademais de una remuneracion pecuniaria, puede convenirse que ¢l tecnovador
reciba otras ventajas, como la concesion de vacaciones adicionales (incluso pagadas);
proporcionar vivienda al tecnovador y otras ventajas materiales, y la concesion de
otras recompensas como medallas, distinciones, etc. Estos ultimos tipos de recompen-
sas también podrian otorgarse por el gobierno.

d. Como variante, especialmente para los paises en los que los salarios y los precios
son fijados por los poderes piiblicos, la remuneracion del tecnovador podria determi-
narse de manera similar a aquella por la que se determina la remuneracion del titular
del certificado de inventor (véase el Articulo 410.1)iii} y su comentario).

Articulo 507: Derogacion por contrato

a. Las disposiciones de la Quinta Parte de la Ley tipo estin destinadas a otorgar a los
empleados ventajas basicas. Por ello, el Articulo 507 declara nula y sin valor cualquier
disposicion contractual menos favorable para el empleado o el tecnovador que las dis-
posiciones de esta Parte. Sin embargo, los contratos —con inclusion de los convenios
colectivos— pueden contener, naturalmente, disposiciones mas favorables para los
empleados y los tecnovadores que las disposiciones de la Quinta Parte.

b. Ademas, logicamente, un tecnovador se beneficia de los mas amplios derechos que
puedan concederse a los tecnovadores por otras disposiciones legales, como la legisla-
cidén laboral o acuerdos internacionales que concedan ventajas suplementarias a los
empleados en el pais. Por tanto, es inutil precisar en la presente Parte que un tecnova-
dor también puede beneficiarse de ventajas suplementarias.

Articulo 508: Controversias

a. El Articulo 508 establece un sistema especial para resolver las controversias rela-
cionadas con todas las cuestiones dimanantes de la aplicacion de las disposiciones de
la Quinta Parte, en especial, la de la cuantia de la remuneracion que debe pagarse al
tecnovador o sobre la cuestion, regulada por el Articulo 505.4), de las consecuencias de
la no utilizacion de la tecnovacién por la empresa. También pueden surgir controver-
sias entre empleados sobre la cuestion de quién tiene derecho al certificado de tecnova-
cion.

b. El sistema de solucion de controversias previsto es el arbitraje, sometiéndose los
litigios a un Organo arbitral constituido por tres miembros: uno designado por el
empleado o el tecnovador, otro designado por la empresa, y un presidente designado
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por los otros dos miembros. La segunda frase del Articulo 508 sigue la practica general
en materia de arbitraje: cuando los dos miembros de una junta de conciliacion desig-
nados por las partes no pueden ponerse de acuerdo en la designacion de un presidente,
la designacion la efectia el tribunal de primera instancia del lugar en que se celebra el
arbitraje. El organo arbitral puede establecerse especialmente para cada controversia o
(y esto parece lo mas practico) como una institucidon permanente establecida por
acuerdo entre la empresa y los representantes de los empleados.

¢. Se podria establecer un recurso ante los tribunales contra la decision del drgano
arbitral; sin embargo, ello no se propone debido a los elevados gastos y demoras que
entrafian habitualmente los procedimientos judiciales.
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TERCERA PARTE: EXAMEN Y REGISTRO DE CONTRATOS
[No hay reglas relativas al Articulo 307 ]

Regla 301: Acuerdos exentos de registro

Esquema: Esta regla precisaria qué tipos de acuerdos estarian exentos de la obliga-
cion de registro derivada de la Tercera Parte. Podrian incluir los acuerdos de suminis-
tro o de subcontrata, los de venta, los de secreto, los de opcion, los relativos a la seguri-
dad nacional y los acuerdos concertados para hacer frente a situaciones de urgencia.

Regla 302: Consulta y extractos del Registro de Contratos

302.1 Consulta

La consulta del Registro de Contratos sera gratuita.

302.2 Exiractos

La tasa devengada por un extracto del Registro de Contratos serd de {..] por
pagina.

Regla 302bis: Consulta de los expedientes

Esquema: En esta regla se darian detalles sobre el procedimiento de consulta, que
podria consistir, bien en una consulta en los locales de la Oficina de Patentes, bien en
la comunicacion por la Oficina de Patentes, previa peticidn, de informaciones relativas
a cualquier expendiente abierto a consulta. Ademas, esta regla dispondria que la con-
sulta de expendientes en los locales de la Oficina de Patentes es gratuita y fijaria la
cuantia de las tasas devengadas por la comunicacidén de informaciones y por la prepa-
racion de extractos; la cuantia de esas tasas deberia fijarse de forma que cubriese los
gastos efectivos de la Oficina.

Regla 303: Forma de la solicitud de registro

303.t Formulario impreso

La solicitud de registro debera presentarse en un formulario impreso.

303.2 Posibilidad de obtener formularios

La Oficina de Patentes facilitara gratuitamente ejemplares del formulario impreso.

Regla 303bis: Contenido de la solicitud de registro

303bis.1 Contenido

a) La solicitud de registro contendra:
i) una peticidén, que figurard en el formulario impreso;
ii) una indicacion de la esfera técnica a la que pertenece el contrato;
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iii) el numero de la patente (en su caso);
iv) indicaciones relativas a los solicitantes.

b) La solicitud de registro debera ir firmada por cada solicitante.

303bis.2 Indicaciones

a) La solicitud de registro debera indicar el nombre, direccién, nacionalidad y
domicilio de cada solicitante.

b) Si uno de los solicitantes estuviera representado por un mandatario, la solicitud
de registro debera declararlo e indicar el nombre, direccidn y domicilio del mandata-
rio. La Regla 123¢er.1.b) y c) sera aplicable por analogia.

¢) Las Reglas 123bis.3 v 123bis.4 seran aplicables por analogia a las indicaciones
mencionadas en los parrafos a) y b).

Regla 303¢er: Tasa de registro

303ter.1  Tasa de registro

La tasa de registro del contrato sera de [..].

Regla 304: Examen de forma

Esquema: Esta regla podria constar de dos disposiciones. La primera diria gque el
resguardo previsto en el Articulo 304.1) ) estara constituido por una copia de la solici-
tud de registro en la que la Oficina de Patentes indicara la fecha de la solicitud de
registro. La segunda disposicién fijaria en dos meses el plazo para responder a la invi-
tacion contemplada en el Articulo 304.2) b); ese plazo se calculara a partir de la fecha
de la invitacién; previa peticion motivada, la Oficina de Patentes podra conceder una
prorroga del plazo.

Regla 305: Examen de fondo

Esquema: Esta regla fijaria en dos meses el plazo para responder a la invitacién pre-
vista en el Articulo 305.2); este plazo se calculara a partir de la fecha de 1a invitacion;
previa peticién motivada, la Oficina de Patentes podra conceder una prorroga del
plazo. Ademas, esta regla dispondria que la Oficina de Patentes celebraria una audien-
cia si la requieren los solicitantes.

Regla 306: Inscripcion del registro

306.1 Inscripcion del registro

a) Cuando el contrato de licencia previsto en el Articulo 306.4) se refiera a una
patente, la Oficina de Patentes inscribira en el Registro de Patentes una referencia al
registro efectuado en el Registro de Contratos.

b) Cuando el contrato de licencia previsto en el Articulo 306.4) se refiera a una soli-
citud de patente, la Oficina de Patentes insertara en el expediente de la solicitud de
patente una referencia al registro efectuado en el Registro de Contratos. Esta referen-
cia debera inscribirse en ¢l Registro de Patentes en el momento de la concesidon de la
patente.
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CUARTA PARTE: CERTIFICADOS DE INVENTOR

[No hay reglas relativas a los Articulos 401, 402, 406, 408, 412, 413, 414, 416, 418, 420,
421, 422 y 423])

Regla 400: Aplicacion de otras reglas

Esquema: Esta regla preveria que las reglas de la Primera Parte que se enumeran a
continuacion seran aplicables por analogia a los articulos de la Cuarta Parte que se
mencionan entre paréntesis: Regla 105 y 105bis (Articulo 403); Regla 107 (Articulo
404); Regla 115 (Articulo 405); Reglas 123, 123bis (con excepcion de la Regla 123 bis.5,
que se sustituira por la Regla 409 infra), 123ter, 123quater, 123quinqguies, 123sexies,
123septies, 123octies,123novies, 123decies, 125, 126, 127, 127 bis, 127ter, 127quater, 128,
129.1. a), 130, 130bis, 131, 132, 132bis, 132ter y 132quater (Articulo 409); Regla 140
(Articulos 407 y 415), Reglas 150, 150bis, 150ter, 150quater, 151, 151bis, 1511er, 152, 154,
155 y 155bis (Articulo 417); Regla 159 (Articulo 419).

Regla 409: Inventor

409.1 Inventor

a) Si el solicitante no fuera el inventor, la solicitud debera:
1) indicar el nombre del inventor;
i) ir acompanada de un certificado de la autoridad competente acreditativo de
que el solicitante es el causahabiente del inventor.

b) Si hay coinventores y uno de los solicitantes no es uno de ellos, la solicitud
debera:-
i) indicar el nombre del coinventor del que el solicitante sea el causahabiente;

ii) ir acompanada de un certificado de la autoridad competente acreditativo de
que dicho solicitante es el causahabiente del mencionado coinventor.

Regla 410: Remuneracion y otros beneficios
Esquema: Esta regla determinaria la remuneracion y demas beneficios a los que ten-
dra derecho el titular del certificado de inventor, y precisaria las modalidades de su
atribucion.
Regla 411: Ayuda a los inventores
Esquema: Esta regla designaria concretamente la autoridad o autoridades guberna-

mentales competentes para ayudar a los inventores en la redaccion de las solicitudes de
certificados de inventor, y precisaria las modalidades de esa ayuda.
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QUINTA PARTE: TECNOVACIONES
[No hay reglas relativas a los Articulos 501, 502, 505, 506, 507 y 508

Regla 503: Solicitud

Esquema: Esta regla precisaria detalladamente las exigencias de forma de la solici-
tud. Ademas, dispondria que l1a solicitud debe contener el titulo de la tecnovacion y
una descripcion de ésta.

Regla 504: Contenido del certificado de tecnovacion

Esquema: Esta regla precisaria el contenido del certificado de tecnovacién, que
podria ser el siguiente: el nimero del certificado de tecnovacién; el nombre y direc-
cion del tecnovador; la fecha de la propuesta; la fecha de la expedicion del certificado
de tecnovacion; el titulo de la tecnovacion; la descripcion de la tecnovacion.
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ANEXO 91

SEXTA PARTE: PATENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Articulo 601: Proteccion de las invenciones

En virtud de la presente Parte, las invenciones estaran protegidas por patentes de trans-
ferencia de tecnologia concedidas por la Oficina de Patentes.

Articulo 602: Registro de Patentes de Transferencia de Tecnologia;
consulta de los expedientes;
restricciones relativas a los empleados de la Oficina de Patentes

1)a) La Oficina de Patentes mantendra un Registro («el Registro de Patentes de
Transferencia de Tecnologia ») en el que inscribira todas las patentes de transferencia de
tecnologia concedidas y en el que efectuari, respecto a cada patente de transferencia de
tecnologia, todas las inscripciones previstas en la presente Parte.

b) Cualquier persona podra consultar el Registro de Patentes de Transferencia de
Tecnologia y obtener extractos del mismo. El Reglamento podra prever tasas por la con-
sulta del Registro de Patentes de Transferencia de Tecnologia y por la obtencion de un
extracto.

2)a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ¢), cualquier persona podra consultar
el expediente relativo a una patente de transferencia de tecnologia y obtener extractos del
mismo. E1 Reglamento podra prever tasas por la consulta de un expediente y por la obten-
cion de un extracto.

b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado c), las disposiciones del Articulo
107.2) seran aplicables por analogia.

¢) En lo que concierne a la copia contemplada en el Articulo 606.3) iv), no podra
consultarse el expediente, ni podran obtenerse extractos del mismo, sin el permiso escrito
de los dos solicitantes o de los dos titulares de la patente de transferencia de tecnologia.

3) Los empleados de la Oficina de Patentes no podrin presentar solicitudes de patente
de transferencia de tecnologia, ni recibir patentes de transferencia de tecnologia, ni tener
derechos en relacion con patentes de transferencia de tecnologia, durante el tiempo en que
presten servicios ni durante el ano siguiente a su cese en el servicio.

Articulo 603: Invenciones que pueden ser objeto de patentes
de transferencia de tecnologia

1) Una invencion contemplada en el Articulo 112.1), que no esté excluida de la protec-
cion por patente con arreglo al Articulo 112.3), podra ser objeto de una patente de trans-
ferencia de tecnologia:

i) si se ha concedido en un pais extranjero una patente o un certificado de inventor
reivindicando esta invencidn («el titulo extranjero»);

ii) si esta invencion fuera nueva e implicase una actividad inventiva, conforme a lo
dispuesto en los Articulos 114 y 115, en la fecha de presentacion, o en su caso, de priori-
dad de la solicitud del titulo extranjero; y

iii) si esta invencion es susceptible de aplicacion industrial, conforme a lo dispuesto en
el Articulo 116.
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2) Una invencion no podra ser objeto de una patente de transferencia de tecnologia
mientras esté excluida de la proteccion por patente en virtud de un decreto con arreglo al
Articulo 118.

3) a) Una invencion no podra ser objeto de una patente de transferencia de tecnologia
si, en la fecha de presentacion de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia:
i) se explota industrialmente la invencion en el pais 0 es objeto de preparativos
serios encaminados a tal explotacion industrial;
ii) ya no esta en vigor el titulo extranjero;
iii) esta vigente en el pais una patente o una patente de transferencia de tecnologia
reivindicando la misma invencion;
i¥) esta pendiente en el pais una solicitud de patente u otra solicitud de patente de
transferencia de tecnologia reivindicando la misma invencion.

b) Una invencion no podra ser objeto de una patente de transferencia de tecnologia
si, con posterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de patente de transferencia
de tecnologia, se presenta una selicitud de patente nacional reivindicando la misma inven-
cion con una fecha de prioridad anterior a dicha fecha de presentacion.

Articulo 604: Derecho a la patente de transferencia de tecnologia

1) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el derecho a la patente de transfe-
rencia de tecnologia reivindicando una invencion que pueda ser objeto de tal patente en
virtud del Articulo 603, pertenecera en comun:

i) al titular del titulo extranjero {«la parte extranjera»), y

ii) a una persona que tenga o pueda probar que tendra un establecimiento indus-
trial efectivo y serio en el pais («la parte nacional ») a condicion de que, si 1a parte nacio-
nal es una persona juridica, pertenezca mayoritariamente a nacionales y correspenda a
éstos su control efectivo.

b) La parte extranjera y la parte nacional deberin haber concertado un contrato de
transferencia de tecnologia relativo a la invencion contemplada en el apartado a), y con-
forme a lo dispuesto en el parrafo 2) («el contrato de transferencia de tecnologia»).

2) El contrato de transferencia de tecnologia debera redactarse por escrito, ir firmado
por las partes y debera identificar el titulo extranjero indicando el nombre de su titular, el
pais en o para el que se ha concedido, su nimero de concesion y el titulo de la invencion, y
debera contener disposiciones segun las cuales:

i) l1a invencion se explotara industrialmente en el pais, bien por las partes en comin,
bien por la unica parte nacional;

ii) la parte extranjera comunicara a la parte nacional todos los conocimientos técni-
cos relativos a la invencion, que sean necesarios para que la explotacion industrial de la
invencion sea la mejor desde ¢l punto de vista técnico y tenga ¢l mejor rendimiento econd-
mico que conozca la parte extranjera;

iii) el contrato obligara a las partes, por lo menos, hasta la expiracion del periodo
establecido en el Articulo 609.1);

iv) las partes presentaran en comun una solicitud de patente de transferencia de tecno-
logia reivindicando 1a invencion.

Articulo 605: Mencion del inventor

El inventor sera mencionado como tal en la patente de transferencia de tecnologia, a
menos que, en una declaracion escrita especial dirigida a la Oficina de Patentes, indique
que no desea ser mencionado. Cualquier promesa o compromise del inventor respecto a
cualquier persona de efectuar tal declaracion, carecera de todo efecto juridico.
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Articulo 606: Solicitud

1) a) La solicitud de patente de transferencia de tecnologia debera presentarse dentro
de los cinco aiios siguientes a la fecha de concesion del titulo extranjero; sin embargo, en
ningun caso podra presentarse antes de la expiracion de un plazo de doce meses desde la
fecha de presentacion o, en su caso, de prioridad de la solicitud del titulo extranjero,

b) La solicitud de patente de transferencia de tecnologia («la solicitud») se presen-
tara en la Oficina de Patentes. Contendra una demanda, una descripcion, una o varias rei-
vindicaciones, uno o varios dibujos {cuando éstos sean necesarios) y un resumen, y deberan
acompaiiarse los documentos establecidos en el parrafo 3).

¢) Los solicitantes deberan estar representados por un mandatario reconocido por la
Oficina de Patentes.

2) La demanda contendra una peticion de concesion de una patente de transferencia de
tecnologia, los nombres y demas datos prescritos relativos a los solicitantes, al inventor y
al mandatario, y el titulo de la invencion.

3) La solicitud debera estar acompaiiada de:
i) una copia del titulo extranjero;

ii) una traduccion certificada del titulo extranjero, cuando el titulo haya sido expe-
dido en un idioma extranjero;

iii) una declaracion, hecha por la parte extranjera y cuya fecha no sea anterior en mas
de tres meses a la de la presentacion de la solicitud, que acredite que el titulo extranjero
esta vigente;

iv) una copia del contrato de transferencia de tecnologia;

v) cuando la copia del titulo extranjero indique como titular a una persona distinta
de la parte extranjera, una prueba que acredite que la parte extranjera es titular de dicho
titulo,

4) Seran aplicables, por analogia, las disposiciones de los Articulos 123.3) a 6), 124 a
126 y 129.

Articulo 607: Examen; concesion de la patente de transferencia de tecnologia

1) En el curso del examen de forma, la Oficina de Patentes examinara si se han satis-
fecho las exigencias del Articulo 606 y las disposiciones correspondientes del Regla-
mento,

2) En el curso del examen de fondo, 1a Oficina de Patentes examinara si se han satisfe-
cho las exigencias de los Articulos 603, 131.1) iv) a vii) (que es aplicable por analogia)
y 604,

3) Seran aplicables, por analogia, las disposiciones de los Articulos 130.1) y 3) b) a d),
131.2) ¥ 3), 132 y 133,

Articulo 608: Derechos y obligaciones de los solicitantes o de los titulares
de la patente de transferencia de tecnologia

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2), 3) y 4), las disposiciones de los
Articulos 134 a 137 seran aplicables por analogia,

2) Cada uno de los solicitantes de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia
o cada uno de los titulares de la patente de transferencia de tecnologia, con el acuerdo del
otro solicitante o del otro titular, podra ceder o transmitir por via sucesoria su parte de la
solicitud o de la patente de transferencia de tecnologia, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Articulo 611.1),
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3) Los solicitantes de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia o los titula-
res de la patente de transferencia de tecnologia solo podran retirar la solicitud, renunciar
a la patente de transferencia de tecnologia o concluir con terceros contratos de licencia, en
comin.

4) Cada uno de los titulares de la patente de transferencia de tecnologia podra entablar
separadamente una accion por infraccion de la patente de transferencia de tecnologia con-
tra cualquier tercero que, sin su acuerdo, explote en el pais la invencion reivindicada en
€sa patente.

Articulo 609: Duracion de la patente de transferencia de tecnologia

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2), la patente de transferencia de tecno-
logia expirara diez aios después de la fecha de su concesion, pero no mas tarde de quince
aios después de la fecha de presentacion de la solicitud,

2)a) Para mantener vigente la patente de transferencia de tecnologia, sus titulares pre-
sentaran en comun a la Oficina de Patentes, cada ano, la prueba de que la invencion rei-
vindicada en esa patente se explota industrialmente de manera suficiente en el pais bien
por los titulares en comiin o por la anica parte nacional o, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado b), que se han realizado preparativos serios encaminados a tal explotacion
industrial.

b) Los preparativos serios no permitiran el mantenimiento en vigor de la patente de
transferencia de tecnologia, una vez transcurridos dos aiios desde la fecha de concesion de
la patente de transferencia de tecnologia.

c) La patente de transferencia de tecnologia caducara si no se suministra ninguna
prueba conforme a lo dispuesto en el presente parrafo. La Oficina de Patentes inscribira
la caducidad de la patente de transferencia de tecnologia, la publicara lo mas rapidamente
posible y la notificara a los titulares de la patente de transferencia de tecnologia.

d) Sila Oficina de Patentes comprueba que la prueba sometida es insuficiente, cons-
tatara la caducidad de la patente de transferencia de tecnologia. La constatacién de cadu-
cidad debera ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes inscribira la
constatacion de caducidad, la publicard lo mas rapidamente posible y la notificara a los
titulares de la patente de transferencia de tecnologia.

¢) Los titulares de la patente de transferencia de tecnologia podran recurrir en
comuan ante el Ministro [...], en el plazo de un mes a partir de la publicacién prevista en el
apartado d), contra la constatacion de caducidad mencionada en dicho apartado.

f) La decision adoptada por el Ministro sobre el recurso previsto en el apartado e)
debera ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribira, la
publicara lo mas rapidamente posible y la notificara a los titulares de la patente de trans-
ferencia de tecnologia.

Articulo 610: Tasas anuales
Seran aplicables, por analogia, las disposiciones del Articulo 139.
Articulo 611: Cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente
de transferencia de tecnologia o de la patente de transferencia de tecnologia
1) a) La parte extranjera podra ceder o transmitir por via sucesoria su parte de la soli-
citud de patente de transferencia de tecnologia o de la patente de transferencia de tecno-

logia a cualquier persona, a condicion de que ésta asuma en su lugar los derechos y obli-
gaciones derivados del contrato de transferencia de tecnologia.
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b} La parte nacional podra ceder o transmitir por via sucesoria su parte de la solici-
tud de patente de transferencia de tecnologia o de la patente de transferencia de tecno-
logia a cualquier persona, a condicion de que ésta asuma en su lugar los derechos y obli-
gaciones derivados del contrato de transferencia de tecnologia y reiina las condiciones del
Articulo 604.1) a) ii).

2) Seran aplicables, por analogia, las disposiciones del Articulo 140.

Articulo 612: Licencias contractuales

Seran aplicables, por analogia, las disposiciones de los Articulos 142 a 146.

Articulo 613: Titulos de proteccion dependientes; explotacion
por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno

Seran aplicables, por analogia, las disposiciones de los Articulos 147 y 149 a 156.

Articulo 614: Renuncia a la patente de transferencia de tecnologia

Seran aplicables, por analogia, las disposiciones del Articulo 157.

Articulo 615: Nulidad de la patente de transferencia de tecnologia;
efectos de la nulidad

1} Cualquier persona interesada podra entablar accion judicial contra los titulares de
una patente de transferencia de tecnologia pidiendo la nulidad de esa patente.

2y El tribunal declarara la nulidad de la patente de transferencia de tecnologia si el
demandante demuestra que no se han cumplido las condiciones establecidas en los
Articulos 606.1) a), 603, 131.1}iv) y v), aplicable en virtud del Articulo 607.2), y 604.

3) Seran aplicables, por analogia, las disposiciones de los Articulos 158.3) y 5)a) y b)
y 159,

Articulo 616: Caducidad de la patente de transferencia de tecnologia

1) La patente de transferencia de tecnologia caducara:
i} si el contrato de transferencia de tecnologia deja de surtir efecto y a partir de la
fecha en gue esto ocurra;
ii) si la parte nacional ya no reine las condiciones del Articulo 604.1) a)ii) y a partir
de la fecha en que esto ocurra;
iil) en el caso previsto en el Articulo 618.2) a), a partir de la fecha de importacion;
iv) en los casos previstos en el Articulo 609.2)c) y d);
v} en el caso previsto en el Articulo 139.3), aplicable en virtud del Articulo 610.

2)a) Cualquier persona interesada podra solicitar a la Oficina de Patentes que cons-
tate la caducidad de la patente de transferencia de tecnologia, en virtud del parrafo 1) i),
i} o iii).

b) La Oficina de Patentes celebrara una audiencia, a la cual se invitara al actor y a
los titulares de la patente de transferencia de tecnologia.

¢) Si el actor prueba la caducidad de la patente de transferencia de tecnologia, la
Oficina de Patentes pronunciara la constatacion requerida. En caso contrario, denegara
constatar la caducidad.
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d) La decision por la que la Oficina de Patentes constate la caducidad de la patente
de transferencia de tecnologia o deniegue la constatacion debera ser por escrito y estar
fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribira, la publicara lo mas rapidamente
posible y la notificara al actor y a los titulares de la patente de transferencia de tecno-
logia.

€) La decision contemplada en el apartado d) podra ser objeto de recurso ante el
Ministro [..., en el plazo de un mes a partir de la publicacion prevista en dicho apar-
tado.

f) La decision adoptada por el Ministro sobre el recurso previsto en el apartado €)
deberi ser por escrito y estar fundamentada. La Oficina de Patentes la inscribira, la
publicara lo mis rapidamente posible y 1a notificari al actor y a los titulares de la patente
de transferencia de tecnologia.

Articulo 617: Infraccion

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 2), las disposiciones de los Articulos 160 a
164 seran aplicables por analogia.

2) Existira reincidencia segiin el Articulo 164.3) b) cuando, en los cinco afios preceden-
tes, el infractor haya sido condenado por otra infraccion de patente de transferencia de
tecnologia o por infraccion de patente.

Articulo 618: Importacion

1) A los efectos del presente articulo, se entendera por « productos protegidos» los pro-
ductos, que no sean modelos o prototipos, a los que se extienda la proteccion de la patente
de transferencia de tecnologia.

2) a) Si se importan productos protegidos por los dos titulares de la patente de transfe-
rencia de tecnologia, 0 con su acuerdo, dicha patente caducara, sin perjuicio de lo dis-
puesto en €l apartado b).

b) El Ministro interesado podra conceder una exencién temporal y limitada del
efecto previsto en el apartado a) por el periodo durante el que lo exija el interés piblico y
en la medida en que lo exija.

3) a) Si se importan productos protegidos sin €l acuerdo de uno de los titulares de la
patente de transferencia de tecnologia («el primer titular»)} por el otro titular («el
segundo titular») el primer titular tendra derecho a entablar una accién contra el segundo
titular. El primer titular tendra €l mismo derecho si el segundo titular ha realizado o rea-
liza actos que induzcan a creer que importara productos protegidos sin el acuerdo del pri-
mer titular («importacién inminente »).

b) Si el primer titular prueba que han sido o son importados productos protegidos
por el segundo titular, el tribunal concedera dafios y perjuicios y ordenara la interdiccion
de continuar la importacion asi como cualquier otra medida prevista por el derecho
comun,

¢) Si el primer titular prueba que es inminente la importacion por el segundo titular
de productos protegidos, el tribunal ordenari la interdiccion de la importacion y cualquier
otra medida prevista por el derecho comun.
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SEXTA PARTE: PATENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
COMENTARIO

a. La Sexta Parte de la Ley tipo, integrada por 18 articulos, trata de las patentes de
transferencia de tecnologia.

b. La patente de transferencia de tecnologia es un tipo especial de patente que sélo
podra concederse cuando sea imposible conceder validamente una patente de inven-
¢ion con arreglo a la Primera Parte de la Ley tipo (denominada en adelante « patente
tradicional »), y que presenta ciertas caracteristicas destinadas esencialmente a promo-
ver la industrializacién del pais en desarrollo mediante la transferencia de tecnologia y
la explotacidén industrial de las invenciones en el pais.

¢. Mientras que la invencién objeto de una patente tradicional debe ser nueva e
implicar una actividad inventiva en la fecha de presentacion o, en su caso, de priori-
dad de la solicitud de patente, la invencion objeto de una patente de transferencia de
tecnologia debe ser nueva e implicar una actividad inventiva no en la fecha de presen-
tacion de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia sino en la fecha de pre-
sentacién o, en su case, de prioridad de la solicitud en base a la cual se ha concedido
una patente o un certificado de inventor extranjero («el titulo extranjero») por la
misma invencién. Sin embargo, la concesion de la patente de transferencia de tecno-
logia estd excluida cuando la invencidn se explote industrialmente en el pais (o sea
objeto de preparativos serios encaminados a tal explotacion industrial) en la fecha de
presentacion de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia, aun cuando asi
no fuera en la fecha de presentaciéon o, en su caso, de prioridad de la solicitud del
titulo extranjero. (Cabe recordar que, conforme a la Ley tipo, la importacidn no consti-
tuye explotacion industrial.)

d. La solicitud de patente de transferencia de tecnologia debe presentarse en comin
por dos partes: una « parte extranjera» —que es €l titular del titulo extranjero— y una
«parte nacional». Ambas partes deben haber concertado un «contrato de transferen-
cia de tecnologia» en el que se estipule concretamente que la invencidn se explotara
industrialmente en el pais bien por ambas partes en comuan bien por la Unica parte
nacional, y que la parte extranjera comunicara a la parte nacional todos los conoci-
mientos técnicos necesarios para una explotacion industrial optima de la invencion.
Cuando se haya concedido la patente de transferencia de tecnologia, las dos partes
seran cotitulares de la patente.

e. Con el fin de asegurar la explotacion industrial en el pais de la invencion, el man-
tenimiento en vigor de la patente de transferencia de tecnologia esta subordinado a la
explotacién industrial, lo que los titulares deben probar cada afo (sin embargo,
durante los dos afnos siguientes a la concesion, basta la prueba de preparativos
serios).

f Como el objetivo por excelencia de 1a Sexta Parte es el de promover la explotacion
industrial local, la importacion, por los dos titulares de la patente de transferencia de
tecnologia o con su acuerdo, de productos a los que se extienda la proteccion de esa
patente entranara la caducidad de esta ultima, mientras que la importacién por uno
solo de los dos titulares, sin el acuerdo del otro, puede originar una accion entablada
por el otro titular. Por otro lado, cada uno de los titulares de la patente de transferencia
de tecnologia tiene derecho a actuar contra terceros que, sin su acuerdo, exploten en el
pais la invencion en cuestion, en especial mediante la importacion.

g. La Sexta Parte es un complemento util pero no indispensable de la Primera Parte:
un pais que legisle sobre la base de la Ley tipo podria decidir perfectamente recurrir
solamente a la patente tradicional, particularmente si los poseedores extranjeros de tec-
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nologia presentan usualmente en ese pais solicitudes de patentes tradicionales durante
el plazo de prioridad. Por el contrario, la Sexta Parte presenta un gran interés para los
paises en desarrollo en los que los titulares extranjeros de tecnologia presenten rara-
mente solicitudes de patentes tradicionales durante el plazo de prioridad; en tales
paises, la patente de transferencia de tecnologia podria constituir el incentivo necesario
para estimular las actividades de fabricacion local que, sin él, serian menos frecuen-
tes.*

h. - El pais que adopte la Sexta Parte debera modificar ciertas disposiciones de la Pri-
mera Parte, dedicada a las patentes de invencion, con el fin de tener en cuenta la exis-
tencia simultanea de ambos titulos de proteccidn (patentes tradicionales y patentes de
transferencia de tecnologia). Por ejemplo, sera necesario modificar el Articulo 149, que
trata de la licencia no voluntaria en caso de patentes dependientes, con el fin de cubrir
el caso en el que la invencion reivindicada en una patente tradicional no pueda explo-
tarse industnalmente en razén de una patente de transferencia de tecnologia ante-
rior.

i El Articulo 164.3) b), que define la reincidencia, también debera modificarse, pues
la reincidencia deberd considerarse tanto si el infractor ha sido condenado anterior-
mente por una infraccién de patente tradicional como por otra infraccion de transfe-
rencia de tecnologia.

J. La concesién y el mantenimiento en vigor de una patente de transferencia de tec-
nologia quedan subordinados a la conclusion y vigencia del contrato de transferencia
de tecnologia que se ha comentado en el parrafo 4. supra. Por tanto, reviste una impor-
tancia primordial asegurarse que este contrato no ocasione por si mismo perjuicio a los
intereses del pais. En consecuencia, si se adoptase la Sexta Parte, seria 16gico adoptar
tambien la Tercera Parte, consagrada al examen y registro de contratos. En este caso,
deberian efectuarse las siguientes modificaciones al Articulo 301 (obligacion de regis-
tro; definiciones): en el parrafo 1), agregar al punto 1) una referencia a los contratos de
licencia previstos en el Articulo 612, agregar en el punto ii) una referencia a los contra-
tos de transferencia de tecnologia (que son un tipo especial de contrato de conocimien-
tos técnicos) y en el punto iii), agregar una referencia a los contratos mediante los cua-
les se cede una parte de una solicitud de patente de transferencia de tecnologia o de
una patente de transferencia de tecnologia; en el parrafo 2), agregar en el punto ii)
(definicion de «otorgante») una referencia a la parte extranjera, agregar en el punto
iii) {definicion de «receptor ») una referencia a la parte nacional y agregar en el punto
iv) (definicidon de «tecnologia») una referencia a la invencioén reivindicada en una
patente de transferencia de tecnologia o en una solicitud de patente de transferencia de
tecnologia.

k. Por otra parte, el pais que adopte a la vez la Tercera y la Sexta Partes debera efec-
tuar las siguientes modificaciones en la Sexta Parte. En el Articulo 604, el parrafo 2) se

* Durante los trabajos preparatorios relativos a la Ley tipo, algunos participanies expresaron dudas sobre la
oporunidad de incluir disposiciones sobre la patente de lransferencia de tecnologia en l1a Ley tipo y men-
cionaron algunos posibles peligros e inconvenienies. En particular, dichos participantes dijeron que «la
patente de transferencia de tecnologia permitiria que las empresas multinacionales esperasen para solicitar
una proteccion, hasta que fuese evidenle que la explotacion industrial de la invencién en cuestion, en esos
paises, es econoémica» (documento PC/IP/V/6, parrafo I1). Frente a este argumento, se expusieron las
consideraciones siguientes: aparte del hecho que las empresas multinacionales no se encuentran en una
posicion diferente de la de cualquier otro poseedor de tecnologia, debe tenerse en cuenta que los gastos de
oblencion de una proteccidn por patente son poco importantes si se comparan a la inversion necesaria
para la explolacion industrial de una invencion: por tanto, la obligacién de explolar industrialmente la
invencidn reivindicada en una patente de transferencia de tecnologia es mucho mas estricta que en el caso
de una patente tradicional; el poseedor de la tecnologia, una vez concedida la patenle de transferencia de
tecnologia, ya no puede importar los productos amparados por esa patente. Otro argumento expuesto por
dichos participantes fue que «1a patente de transferencia de tecnologia impediria la importacién de pro-
ductos sin pagar regalias, ya que estos productos no se beneficiarian de una proteccion por patente en
ausencia de una patente de transferencia de tecnologia» {documento PC/1P/V/6, parrafo 12). Frente a este
argumento, se expusieron las siguientes consideraciones: si no se impidiese la importacion, la realizacion
del objetivo principal de la patente de lransferencia de tecnologia —la fabricacion local— podria ser muy
dificil, pues no estaria protegida la inversidon que acompafa a una fabricacion local. Habida cuenta de
esas diferencias de opinidn sobre los méritos de la patente de transferencia de tecnologia, se ha decidido
que ese tipo especial de patenies deberia ser objeto de un anexo de la Ley tipo en lugar de [igurar en el
propio cuerpo de la Ley tipo.
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convertiria en el parrafo 2) a) y seria completado por un apartado b) que estableciera
que las disposiciones de los Articulos 301 a 307 serian aplicables al contrato de transfe-
rencia de tecnologia. En el Articulo 607.2), se agregaria una segunda frase, que pre-
veria que también habria de examinarse si el contrato de transferencia de tecnologia se
ha registrado o se considera registrado en virtud del Articulo 306.1) a) o b). Por ultimo,
al final del Articulo 615.2), deberia agregarse lo siguiente: « o €l contrato de transferen-
cia de tecnologia no se ha registrado y no debe considerarse como registrado en virtud
del Articulo 306.1) a) o b)».

I El pais que adopte a la vez la Sexta y la Cuarta Partes, dedicada ésta a los certifica-
dos de inventor, debera modificar en consecuencia ciertas disposiciones de la Primera
y de la Cuarta Partes, por ejemplo, los Articulos 164.3) b), 417 y 423.3)b). También
debera modificar ciertos articulos de la Sexta Parte para incluir referencias a los certifi-
cados de inventor, por ejemplo, los Articulos 603.3) a)iii) y iv), 603.3) b) y 617.2).

m. De manera general, los comentarios de las disposiciones de la Primera Parte de la
Ley tipo que corresponden a los que figuran en la Sexta Parte, también son validos
para la Sexta Parte.

Articulo 601; Proteccion de las invenciones

El articulo de introduccion de la Sexta Parte corresponde al Articulo 101 de la Pri-
mera Parte y lleva el mismo titulo.

Articulo 602: Registro de Patentes de Transferencia de Tecnologia;
consulta de los expedientes; restricciones relativas a los empleados
de la Oficina de Patentes

a. El parrafv 1), que establece el Registro de Patentes de Transferencia de Tecnologia,
corresponde al Articulo 105 que establece el Registro de Patentes.

b. El pdrrafo 2) corresponde al Articulo 107, pero, ademas, exige el permiso escrito
de los dos solicitantes o de los dos titulares de la patente de transferencia de tecnologia
para que pueda consultarse la copia del contrato de transferencia de tecnologia y pue-
dan obtenerse extractos de la misma (apartado c)).

¢. El parrafo 3) impone a los empleados de la Oficina de Patentes las mismas restric-
ciones respecto a las patentes de transferencia de tecnologia que respecto a las patentes
tradicionales (véase el Articulo 108.1)).

Articulo 603: Invenciones que pueden ser objeto de patentes
de transferencia de tecnologia

a. Parrafo 1): En virtud del punto i), una invencion solo podra ser objeto de una
patente de transferencia de tecnologia si se ha concedido un «titulo extranjero» para
esta invencidn en un pais extranjero (que puede ser tanto una patente tradicional como
un certificado de inventor). Esta exigencia garantiza que se han cumplido las condicio-
nes de concesion de un titulo de proteccidon, por lo menos en un pais extranjero. Si €l
titulo extranjero ha sido solicitado pero atin no ha sido concedido, no podra obtenerse,
ni siquiera solicitarse una patente de transferencia de tecnologia; en efecto, la garantia
anteriormente citada no existe antes de la concesion del titulo extranjero. El titulo
extranjero puede haberse concedido con arreglo a cualquier procedimiento de examen
—tras un examen preliminar tal como lo prevé la Ley tipo o tras un examen pura-
mente formal (sistema de registro), por ejemplo. Por otra parte, no es necesario que el
titulo extranjero sea el que se haya concedido sobre la base de la primera solicitud pre-
sentada; puede tratarse, por ejemplo, de una patente concedida en un pais extranjero
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sobre la base de una solicitud para la que se ha reivindicado la prioridad de una pre-
sentacion efectuada anteriormente en otro pais extranjero.

b. El punto ii) trata de las condiciones de novedad y de actividad inventiva. En vir-
tud de esta disposicion, ¢l momento decisivo para fijar el estado de la técnica en el
caso de una solicitud de patente de transferencia de tecnologia, en lugar de ser la fecha
de presentacion de esa solicitud, es la fecha de presentacion o, en su caso, de prioridad
de la solicitud del titulo extranjero. En consecuencia, las divulgaciones previstas en el
Articulo 114.2) a), incluida la publicacion del titulo extranjero, no forman parte del
estado de la técnica respecto a la solicitud de patente de transferencia de tecnologia si
han acaecido entre la fecha de presentacion o, en su caso, de prioridad del titulo
extranjero y la fecha de presentacion de la solicitud de patente de transferencia de tec-
nologia. Por tanto, carece de importancia que la invencion para la que se ha concedido
la patente de transferencia de tecnologia no haya sido nueva y no haya implicado acti-
vidad inventiva en la fecha de presentacion de la solicitud de esa patente. basta con
que las condiciones de novedad y actividad inventiva se hayan cumplido en la fecha
de presentacidn o, en su caso, de prioridad de la solicitud del titulo extranjero.

¢ El punto iii) recoge la exigencia del Articulo 116.

d. El pdrrafo 2} equipara la patente de transferencia de tecnologia con la patente tra-
dicional en lo que respecta a la exclusion de la proteccion por patente en virtud del
Articulo 118.

e. El parrafo 3) establece cinco causas especiales excluyentes de la concesion de una
patente de transferencia de tecnologia. La fecha determinante para apreciar la existen-
cia de las cuatro primeras causas de exclusion, que figuran en el apartado a), es la
fecha de presentacion de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia. (Res-
pecto a la quinta causa de exclusion que figura en el apartado b), vease el parrafo j.
infra.)

£ En virtud del apartado a) i), esta excluida la concesion de una patente de transfe-
rencia de tecnologia si la invencion se explota industrialmente en el pais o es objeto de
preparativos serios encaminados a tal explotacion industrial. (Cabe destacar que en
virtud del Articulo 608.1) es aplicable a la presente Parte el Articulo 134.3), que define
la expresion «explotacién industrial » a los efectos de la Ley tipo.) Carece de impor-
tancia que esta explotacién industrial (o esos preparativos serios) sean realizados por
los solicitantes (o por uno de entre ellos) o por un tercero. Si la invencidon ha sido
explotada industrialmente antes de la fecha de presentacion pero ya no lo es en dicha
fecha, no estd excluida la concesion de una patente de transferencia de tecnologia. La
importacion en el pais o la venta dentro del pais no constituye explotacion industrial
(vease el Articulo 134.3)) v, por tanto, no excluye la concesion de una patente de trans-
ferencia de tecnologia.

2. En virtud del apartado a) ii), esta excluida la concesion de una patente de transfe-
rencia de tecnologia si el titulo extranjero ya no esta en vigor porque se ha renunciado
a él, porque ha expirado, porque ha caducado o por cualquier otra razén.

h.  En virtud del apartado a) iii), estd excluida la concesion de una patente de transfe-
rencia de tecnologia cuando estan vigentes en el pais una patente tradicional 0 una
patente de transferencia de tecnologia para la misma invencion. Esta disposicion per-
mite evitar que varios titulos de proteccion estén en vigor en el pais al mismo tiempo
para la misma invencion.

L En virtud del apartado a)iv), esta excluida la concesion de una patente de transfe-
rencia de tecnologia cuando se encuentre en tramitaciéon ante la Oficina de Patentes
una solicitud de patente tradicional u otra solicitud de transferencia de tecnologia. Esta
disposicion reserva los derechos de cualquier persona que haya actuado antes que los
solicitantes de una patente de transferencia de tecnologia.

j- En virtud del apartado b), estd excluida la concesion de una patente de transferen-
cia de tecnologia si, con posterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de
patente de transferencia de tecnologia, se ha presentado una solicitud de patente tradi-
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cional nacional reivindicando la misma invencién y con una fecha de prioridad que
sea anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de patente de transferencia de
tecnologia. Esta disposicion permite que prevalezca la solicitud de patente tradicional
en virtud de su fecha de prioridad anterior sobre la solicitud de transferencia de tecno-
logia.

k. Si existe uno de los motivos mencionados, la Oficina de Patentes denegari la con-
cesion de una patente de transferencia de tecnologia o, si se ha concedido una patente

de transferencia de tecnologia, podra ser anulada por el tribunal (véase el
Articulo 615).

Articulo 604: Derecho a la patente de transferencia de tecnologia

a. Parrafo 1): En virtud de esta disposicion, el derecho a obtener una patente de
transferencia de tecnologia es un derecho que pertenece en comin a una parte extran-
jeray a una parte nacional que deberan haber concertado un contrato de transferencia
de tecnologia que debera contener las clausulas obligatorias previstas en el parrafo 2).

b. El apartado a) i) define a la parte extranjera como titular del titulo extranjero. La
parte extranjera podra ser la persona a quien se haya concedido el titulo extranjero o el
causahabiente de esta persona (véase el Articulo 606.3) v)).

¢. El apartado a)ii) define a la parte nacional como una persona que tenga o pueda
probar que tendrd un establecimiento industrial efectivo y serio en el pais. Se ha pre-
visto esta segunda posibilidad con el fin de no excluir la obtencion de una patente de
transferencia de tecnologia cuando el establecimiento ain no exista pero deba crearse
en aplicacion del contrato de transferencia de tecnologia.

d.  Ademas, si una persona juridica quiere ser parte nacional, debe pertenecer mayori-
tariamente a nacionales y su control efectivo ser gjercido por nacionales. Esta restric-
cion se explica a causa de que la patente de transferencia de tecnologia tiene como
objetivo promover la industrializacion del pais por empresas locales. De tal forma, no
pueden ser partes nacionales las empresas que, aun cuando estén establecidas en el
pais, pertenezcan mayoritariamente a extranjeros o estén controladas por extranjeros,
como por ejemplo la filial local de una empresa multinacional. En particular, la filial
local del titular del titulo extranjero no podra ser una parte nacional. Esta restriccion
no es injusta respecto a ese titular, pues habria podido presentar una solicitud de
patente tradicional en el pais ¢ hacer presentar una por su filial; al haber decidido no
hacerlo, no puede eludir las disposiciones legales aplicables en materia de patentes tra-
dicionales utilizando su filial local como una parte nacional y presentande conjunta-
mente con ella una solicitud de patente de transferencia de tecnologia. Si, en cualquier
momento después de la concesion de la patente de transferencia de tecnologia, la parte
nacicnal deja de responder a la definicion del Articulo 604.1) a) ii), la patente de trans-
ferencia de tecnologia caducara (véase ¢l Articulo 616.1)ii)).

e. El parrafo 2) establece que el contrato de transferencia de tecnologia debera ser
por escrito e ir firmado por las partes, e indica las disposiciones que han de incluirse
en el contrato con caracter obligatorio. Por una parte, debera indicarse el titulo de la
invencién asi como el titular, el pais y el nimero del titulo extranjero; por otra parte, el
contrato de transferencia de tecnologia debera contener clausulas con los cuatro efec-
tos mencionados a continuacion.

S En virtud del punto i), el contrato de transferencia de tecnologia debe obligar a las
partes a explotar industrialmente la invencién en el pais. Mas exactamente, el contrato
debe indicar si la explotacion industrial debe realizarse por ambas partes en comin o
s6lo por la parte nacional. Por tanto, el contrato no puede autorizar a la parte extran-
jera a que proceda ella sola a la explotacion industrial de la invencion. Ademas de la
obligacién contractual de explotar industrialmente la invencién, que es una condicion
para la concesion de una patente de transferencia de tecnologia, la Sexta Parte impone
la obligacion de explotar industrialmente la invencion tras la concesion de la patente



102 LEY TIPO DE LA OMPI PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE INVENCIONES

de transferencia de tecnologia {(véase el Articulo 134.2)iii) aplicable por analogia en
virtud del Articulo 608.1)); la falta de explotacion industrial de la invencion (o,
durante los dos primeros anos después de la concesion, la falta de preparativos serios
encaminados a esa explotaciéon industrial), entranaran la caducidad de la patente de
transferencia de tecnologia (véanse los Articulos 609.2) y 616.i) iv)).

£ En virtud del punto ii), el contrato de transferencia de tecnologia debe obligar a la
parte extranjera a suministrar a la parte nacional todos los conccimientos técnicos
relativos a la invencidn que sean necesarios para permitir la explotacion industrial
optima de la invencion en el pais, tanto desde el punto de vista técnico como desde el
punto de vista econdmico.

h. En virtud del punto iii), el contrato de transferencia de tecnologia debe vincular a
las partes, por lo menos, hasta la expiracion del periodo previsto en el Articulo 609.1),
que es de diez anos desde la fecha de concesion de la patente de transferencia de tec-
nologia (pero, como maximo, quince afios desde la fecha de presentaciéon de la solici-
tud). Cabe observar ademas, que la patente de transferencia de tecnologia, en virtud
del Articulo 616.1) i), caduca cuando el contrato de transferencia de tecnologia cesa de
surtir efectos.

i. En virtud del punto iv), el contrato de transferencia de tecnologia debe obligar a las
partes a presentar una solicitud de patente de transferencia de tecnologia reivindi-
cando la misma invencién que la reivindicada en el titulo extranjero.

Articulo 605; Mencion del inventor

Este articulo corresponde al Articulo 122.

Articulo 606: Solicitud

a. Pdrrafo 1): El apartado a) fija el periodo durante el que es posible solicitar una
patente de transferencia de tecnologia. Este periodo se abre en la fecha de concesion
del titulo extranjero y es normalmente de cinco anos. No obstante, se ha previsto una
excepcidn para el caso —rarisimo en la practica— en que el titulo extranjero sea con-
cedido durante los doce meses siguientes a la fecha de presentacion o, en su caso, de
prioridad de la solicitud de ese titulo extranjero. Es necesario prever esta excepcion,
pues durante los doce meses en cuestion ha de preservarse la posibilidad de presentar
una solicitud de patente tradicional, ya que la patente de transferencia de tecnologia es
un instrumento complementario de la patente tradicional y no esta destinado a susti-
tuir a esta altima.

b. Los apartados b) y c) corresponden al Articulo 123.1), salvo que en el apartado ¢)
se exige en todos los casos la designacion de un mandatario reconocido ante la Oficina
de Patentes.

¢. El parrafo 2) corresponde al Articulo 123.2)a). No hay ninguna disposiciéon que
corresponda al Articulo 123.2) b), a causa de las disposiciones especiales que regulan el
derecho a la patente de transferencia de tecnologia del Articulo 604,

d.  Pdrrafo 3): Los documentos que han de acompanar a la solicitud de patente de
transferencia de tecnologia permitiran a la Oficina de Patentes apreciar mas facilmente
si todas las condiciones requeridas para la concesion de una patente de transferencia
de tecnologia se han cumplido. En cuanto se refiere al punto iii), cabe observar que la
patente de transferencia de tecnologia podra ser anulada por el tnbunal, si se ha conce-
dido cuando el titulo extranjero ha cesado de estar vigente durante los tres meses que
han precedido la presentacién de la solicitud (véase el Articulo 615).

e. El pdrrafo 4) hace aplicables por analogia los Articulos 123.3) 2 6), 124 a 126 y 129.
El Articulo 127 no tiene equivalente, pues el derecho de prioridad no se toma en consi-
deracion. El Articulo 128 tampoco tiene equivalente, pues el suministro de una copia
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del titulo extranjero (Articulo 606.3) 1) y ii) y la exigencia de que este ultimo no debe
haber dejado de estar vigente {Articulo 603.3) a)ii}) son suficientes para lograr los
objetivos previstos por el Articulo 128.

Articulo 607: Examen; concesion de la patente de transferencia de tecnologia

a. El pdrrafo 1) corresponde al Articulo 130, que es aplicable por analogia en virtud
del parrafo 3) del Articulo 607, con excepcion del Articuio 130.2) que esta fuera de
lugar debido a las disposiciones especiales que regulan el derecho ala patente de trans-
ferencia de tecnologia en el Articulo 604 (véase el parrafo b. infra), y del Articulo
130.3) a), reemplazado por la obligacion de la Oficina de Patentes, en virtud del
Articulo 607.1), de examinar si han sido satisfechas las exigencias del Articulo 606.

b. El pdrrafo 2) corresponde al Articulo 131, que es aplicable por analogia en virtud
del propio parrafo 2) y del parrafo 3) del Articulo 607, con excepcion del Articulo
131.1) i) a iii), reemplazado por la obligacion de la Oficina de Patentes, en virtud del
Articulo 607.2), de examinar si se han satisfecho las exigencias del Articulo 603. El
Articulo 607.2) también obliga a la Oficina de Patentes a examinar si se han satisfecho
las exigencias del Articulo 604 (derecho a la patente de transferencia de tecnologia).

¢. El pdrrafo 3) hace aplicables por analogia, ademas de las disposiciones citadas en
los parrafos a. y b. supra, las disposiciones de los Articulos 132 (concesion de la
patente) v 133 (recursos).

Articulo 608: Derechos y obligaciones de los solicitantes o de los titulares
de la patente de transferencia de tecnologia

a. El parrafo 1) hace aplicables, por analogia, los Articulos 134 a 137. Debe sefialarse
que el Articulo 134.2) i) no es aplicable ya que se refiere a una disposicion (el Articulo
128) que no se recoge en la Sexta Parte (véase el parrafo e. del comentario al Articulo 606).

b.  Pdarrafos 2) a 4): Una de las caracteristicas esenciales de la patente de transferencia
de tecnologia es que, necesariamente, debe pertenecer en comun a dos partes (la parte
nacional y la parte extranjera) vinculadas por relaciones especiales, que tienen su ori-
gen en que la parte extranjera debe suministrar a la parte nacional los conocimientos
técnicos necesarios para la explotacion industrial optima, en el pais, de la invencion
reivindicada en la patente de transferencia de tecnologia, explotacion que debe reali-
zarse bien por la parte nacional solamente, o bien por ambas partes en comun. Es
cierto que una patente tradicional también puede ser objeto de una copropiedad, pero
no en virtud de un acuerdo impuesto como condicion para la concesion del titulo de
proteccion. En consecuencia, los cotitulares de una patente tradicional (o de una solici-
tud de patente tradicional) tienen la posibilidad de derogar por contrato las disposicio-
nes de la Ley tipo, que s6lo establece presunciones en 1o que respecta a sus derechos res-
pectivos derivados de la copropiedad (véase el Articulo 141 y en especial su parrafo 3)).
Por el contrario, y debido a la naturaleza de las relaciones entre los cotitulares de una
patente de transferencia de tecnologia (o de una solicitud de patente de transferencia
de tecnologia), el Articulo 608.2) a 4) reglamenta esas relaciones de manera obligatoria,
por lo cual las partes no pueden derogarlas por contrato (ya sea en el propio contrato
de transferencia de tecnologia o en otro contrato). Esa reglamentacion obligatoria no
s0lo es en interés de las partes propiamente dichas, en el sentido de que asegura a sus
relaciones un cierto equilibrio y una cierta estabilidad, sino también en interés del pais,
pues excluye la posibilidad de abusar del sistema de patentes de transferencia de tecno-
logia.

¢. En virtud del parrafo 2), sélo puede operarse un cambio de propiedad de una
parte de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia o de una parte de la
patente de transferencia de tecnologia con el acuerdo de los dos solicitantes o de los
dos titulares; en otros términos, la parte de uno de los solicitantes o de uno de los titu-
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lares solo puede cederse o transmitirse por via sucesoria con el consentimiento del
otro. Si las partes pudieran proceder independientemente a un cambio de propiedad, o
si s6lo una de las partes necesitase el acuerdo de la otra para hacerlo, podria suftrir la
explotacion industrial de la invencidn, ya que ello permitiria que una parte impusiera a
la otra un colaborador no deseado. Ademas, para asegurar la continuidad de una
buena explotacion industrial, se exige que el adquirente de una parte asuma en el lugar
de la persona cuya parte ha adquirido, los derechos y obligaciones derivados del con-
trato de transferencia de tecnologia (véase el Articulo 611.1)). Asimismo, para que
pueda operarse un cambio de propiedad de la parte correspondiente a la parte nacio-
nal, es necesario que el adquirente responda a la definicion de «parte nacional»
(véanse los Articulos 611.1)b) y 604.1)a)1i)). Esta limitacion asegura que la explota-
cidon industrial de la invencidén quede en manos de una empresa auténticamente
local.

d. En virtud del parrafo 3), las partes deben actuar en comun para retirar la solicitud
de patente de transferencia de tecnologia, para renunciar a la patente de transferencia
de tecnologia y para concluir contratos de licencia. Esta disposicidn previene posibles
abusos pues, si las partes pudiesen derogar contractualmente la reglamentacion de este
parrafo, seria posible que una de ellas actuase de manera contraria a los intereses de la
otra (por ejemplo, retirando la solicitud ¢ renunciado a la patente de transferencia de
tecnologia) después de que esta otra parte haya consagrado dinero, esfuerzos y tiempo
considerables para cumplir la obligacion de explotar industrialmente la invencion, lo
que también seria perjudicial para los intereses del pais. Ademas, si una de las partes
tuviese el poder exclusivo de concluir contratos de licendia, la conclusion de tal con-
trato entre esta sola parte y un competidor importante, por ejemplo, podria causar per-
juicio a las actividades realizadas en virtud del contrato de transferencia de tecno-
logia.

e. Al permitir que cada uno de los titulares de la patente de transferencia de tecno-
logia pueda entablar separadamente una accion por infraccion, el parrafo 4) constituye
una garantia importante contra el abuso de la patente por uno de sus titulares. Asi, un
titular puede entablar una accidn contra cualquier tercero que, sin su acuerdo, importe
o fabrique en el pais productos cubiertos por la proteccion de la patente de transferen-
cia de tecnologia, sin necesidad de que el otro titular haya dado su acuerdo o no lo
haya dado para tal importacion o fabricacion. Este parrafo también confiere a la parte
nacional el derecho absoluto de entablar una accidn contra cualquier persona que
cometa una infraccién de la patente de transferencia de tecnologia, incluida, por ejem-
plo, una filial local de la parte extranjera.

Articulo 609: Duracion de la patente de transferencia de tecnologia

a. Al serla finalidad esencial de la patente de transferencia de tecnologia la de asegu-
rar la explotacion industrial rapida de la invencion reivindicada en la misma, se ha
previsto, para la duracion de la patente de transferencia de tecnologia, un sistema sen-
siblemente diferente del previsto para la duracion de la patente tradicional.

b. En el caso de una patente tradicional, se prevé, ante todo, una duracion fija de
quince afios desde'la fecha de presentacion de la solicitud, duracion que es susceptible
de prorroga por un periodo suplementario de cincos afos, siempre que se pruebe que
la invencién se explota industrialmente en el pais de manera suficiente o que existen
circunstancias que justifiquen la falta de tal explotacion industrial (véase el Articulo
138). En el caso de una patente de transferencia de tecnologia, se establece la duracion
de diez afios desde la fecha de concesidon con un maximo de quince afos contados
desde la presentacion de la solicitud (Articulo 609.1)). Sin embargo, la patente de trans-
ferencia de tecnologia corre el riesgo de caducar cada afio si, en la fecha aniversario de
su concesion, no se suministra la prueba de que la invencion se explota industrial-
mente en el pais de manera suficiente (Articulo 609.2)). Por otra parte, ninguna cir-
cunstancia puede justificar la falta de explotacion industrial suficiente de la invencion
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en el pais, salvo durante los dos primeros afios siguientes a la concesion, durante los
cuales los preparativos serios encaminados a tal explotacion industrial permiten el
mantenimiento en vigor de la patente de transferencia de tecnologia (por ejemplo, el
comienzo de la construccion de una fabrica destinada a la explotacion industrial).

¢. Deberia bastar un periodo de dos anos desde la concesion de la patente de transfe-
rencia de tecnologia para que la invencion se explote industrialmente de manera sufi-
ciente en el pais. En efecto, en la fecha de presentacion de la solicitud de patente de
transferencia de tecnologia, ya ha transcurrido un periodo comprendido entre, por una
parte, un ano y un dia desde la fecha de presentacion o, en su caso, de prioridad de la
solicitud de un titulo extranjero reivindicando la misma invencion y, por otra parte,
cinco anos desde la fecha de concesion del titulo extranjero (véase el Articulo 606.1)).
Ademas, en la fecha de presentacion de la solicitud de patente de transferencia de tec-
nologia, ya se¢ ha conchiido un contrato para la comunicacidon de los conocimientos
necesarios para la explotacion industrial optima de la invencion. También ha de
tenerse en cuenta el periodo transcurrido entre la fecha de presentacion de la solicitud
de patente de transferencia de tecnologia y 1a concesion de esa patente, periodo que
puede ser de varios afios, ya que debe efectuarse un examen de fondo completo. De tal
manera, desde la creacién de la invencién ha transcurrido un tiempo considerable, Por
tanto, la explotacion industrial suficiente de la invencién en el pais, razonablemente,
deberia poder realizarse en los dos anos siguientes a la fecha de la concesion de la
patente de transferencia de tecnologia.

d. Cabe destacar que la obligacion de explotar industrialmente la invencién reivin-
cada en la patente de transferencia de tecnologia corresponde personalmente a las dos
partes en comun o a la Onica parte nacional. Por tanto, para el mantenimiento en vigor
de la patente, no basta con que la invencion se explote industrialmente por un licencia-
tario. Esto constituye una diferencia importante respecto a la obligaciéon de explotar
industrialmente la invencién reivindicada en una patente por un licenciatario.

e. Correspondera al pais que legisle sobre la base de la Ley tipo designar el Ministro
competente para conocer de los recursos contra las decisiones por las que la Oficina de
Patentes constate la caducidad de las patentes de transferencia de tecnologia en virtud
del Articulo 609. Convendria que ese Ministro fuese €l mismo que el contemplado en
el Articulo 152 o, si se designa una autoridad distinta de un Ministro en ¢l contexto del
citado articulo, que se designe la misma autoridad en el Articulo 609 (véase el parrafo b.
del comentario al Articulo 152).

Articulo 610: Tasas anuales

Este articulo declara aplicable, por analogia, el Articulo 139.

Articulo 611: Cambio de propiedad de una parte de la solicitud
" de patente de transferencia
de tecnologia o de la patente de transferencia de tecnologia

a. Pdrrafo 1) Ademas de la exigencia, impuesta por el Articulo 608.2), de que la parte
de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia o de la patente de transferen-
cia de tecnologia que pertenezca a una de las partes s6lo podra cederse o transmitirse
por via sucesoria con ¢l acuerdo de la ofra parte, se exigen otras condiciones al adqui-
rente de esta parte.

b. La primera de estas condiciones es que la persona que, en virtud de una cesioén o
de una transmisién por via sucesoria, adquiere la parte correspondiente a la parte
nacional o la de la parte extranjera, debe asumir los derechos y obligaciones derivados
del contrato de transferencia de tecnologia en lugar de la persona cuya parte ha adqui-
rido. Esta exigencia tiende a asegurar que las actividades en curso continiien en las
mismas condiciones que las que figuraban en el contrato original, el cual era una con-
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dicion previa para la adquisicion del derecho a la patente de transferencia de tecno-
logia {véase el Articulo 604).

¢. Cuando la parte cedida o transmitida por via sucesoria sea la de la parte nacional,
el Articulo 611.1) a) no solo exige que el adquirente asuma los mismos derechos y obli-
gaciones que los de la antigua parte nacional, sino, ademas, que &l mismo responda a
la definicion de « parte nacional » {véase el Articulo 604.1) a) ii). Esta exigencia tiende
a evitar que el control de la solicitud de patente de transferencia de tecnologia o de la
patente de transferencia de tecnologia caiga en manos de la parte extranjera o de otra
empresa que no pertenezca a nacionales o cuyo control no sea ejercido por nacionales,
0 que no tenga un establecimiento industrial efectivo y serio en el pais.

d.  El pdrrafo 2) declara aplicable, por analogia, el Articulo 140, que trata de las con-
diciones formales relativas a los cambios de propiedad en el caso de patentes tradicio-
nales.

Articulo 612: Licencias contractuales

a. Este articulo declara aplicables, por analogia, los Articulos 142 a 146. Por tanto,
los contratos de licencia relativos a la invencion reivindicada en una patente de trans-
ferencia de tecnologia o en una solicitud de patente de transferencia de tecnologia
estdn reglamentados en la Ley tipo de la misma forma que los contratos de licencia
relativos a la invencion reivindicada en una patente tradicional o en una solicitud de
patente tradicional (véase, no obstante, el parrafo d. del comentario al Articulo 608).

b. Cabe recordar que la explotacion industrial de la invencion por un licenciatario no
basta para impedir la caducidad de la patente de transferencia de tecnologia (véase el
parrafo d. del comentario al Articulo 609).

Articulo 613: Titulos de proteccion dependientes; explotacion por el gobierno
0 por terceros autorizados por el gobierno

a. Las disposiciones de los Articulos 147 y 149 a 155 se declaran aplicables por ana-
logia con el fin de cubrir las situaciones en las que los titulos de proteccién sean depen-
dientes, es decir, cuando la invencién reivindicada en una patente de transferencia de
tecnologia no pueda explotarse industrialmente sin que se infrinja una patente tradi-
cional anterior o una patente de transferencia de tecnologia anterior. Evidentemente,
los Articulos 150 a 155 son aplicables por analogia en la medida en que conciernan a
las licencias no voluntarias en caso de patentes dependientes, y no en la medida en que
congciernan a las licencias no voluntarias por falta o insuficiencia de explotacién indus-
trial. Como queda dicho en el parrafo b del comentario de la Sexta Parte, en caso de
adopcion de esta Parte, convendria modificar el Articulo 149 (licencia no voluntaria en
caso de patentes dependientes), con el fin de contemplar la situacién en la cual la
invencion reivindicada en una patente tradicional no pueda explotarse industnalmente
sin que se infrinja una patente de transferencia de tecnologia anterior.

b. No se declaran aplicables las disposiciones del Articulo 148 (licencia no voluntaria
por falta o insuficiencia de explotacion industnal), ya que no son necesarias debido a
la obligacidon, muy estricta, de explotacion industrial que corresponde a los titulares de
una patente de transferencia de tecnologia si quieren mantenerla vigente (véase el
Articulo 609 y el comentario correspondiente).

¢ Se declaran aplicables, por analogia, las disposiciones del Articulo 156. De esta
forma, la invencion reivindicada en una patente de transferencia de tecnologia, con-
forme al procedimiento previsto por el Articulo 156, puede explotarse {incluida la
importacion) por el gobierno o por terceros autorizados por el gobierno, cuando lo
exija el interés publico.
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Articulo 614: Renuncia a la patente de transferencia de tecnologia

Este articulo declara aplicables, por analogia, las disposiciones del Articulo 157. Ha
de recordarse que la renuncia a la patente de transferencia de tecnologia sélo puede
efectuarse por los dos titulares en comiin (véase el Articulo 608.3)).

Articulo 615: Nulidad de la patente de transferencia de tecnologia;
efectos de la nulidad

a. El pdarrafo 1) corresponde al Articulo 158.1).

b. El parrafo 2) corresponde al Articulo 158.2) y agrega causas de nulidad que son
tipicas de las patentes de transferencia de tecnologia v que se establecen mediante refe-
rencias a los Articulos 606.1) a), 603 —con la observacion, no obstante, de que las dis-
posiciones de los parrafos 1)ii) y iii) y 2) del Articulo 603 corresponden a las disposi-
ciones del Articulo 131.1) i) a iii}— y 604. En lo que respecta a la referencia al Articulo
603, debe destacarse que el hecho de que el titulo extranjero cese de estar en vigor des-
pues de la fecha de presentacion de la solicitud de patente de transferencia de tecno-
logia no es una causa de nulidad de la patente de transferencia de tecnologia (véase el
Articulo 603.3) a) ii); véase también el parrafo 4. del comentario al Articulo 606).

c. El parrafo 3) declara aplicables, por analogia, las demas disposiciones del Articulo
158, con excepcion de su parrafo 4) (pues en la Sexta Parte no hay equivalente al
Articulo 128) y de su parrafo 5) ¢) (pues el derecho a la patente de transferencia de tec-
nologia queda regulado por las disposiciones especiales del Articulo 604), asi como las
disposiciones del Articulo 159.

d. La Sexta Parte no contiene ninguna disposicion que mencione cudles son los efec-
tos de 1a nulidad de la patente de transferencia de tecnologia sobre el contrato de
transferencia de tecnologia. Esta es una cuestion que debe regular el propio con-
trato.

Articulo 616: Caducidad de la patente de transferencia de tecnologia

a. Parrafo 1): Existen cinco causas de caducidad de la patente de transferencia de
tecnologia. La primera causa es que el contrato de transferencia de tecnologia cese de
surtir efecto: en tal caso, no se justificaria que la patente de transferencia de tecnologia
sobreviva a la fecha a partir de la que €l contrato que le sirve de fundamento va no
tiene efecto. La segunda causa de caducidad obedece al hecho de que la parte nacional
ya no sea una «parte nacional» conforme a la definicién del Articulo 604.1) a)ii)
(véase también el parrafo ¢ del comentario al Articulo 611). La tercera causa de cadu-
cidad es la importacion por los dos titulares o con su acuerdo (véase el comentario al
Articulo 618). La cuarta causa de caducidad obedece al hecho de que la invencidn no
haya sido explotada industrialmente de manera suficiente en ¢l pais (véase el comenta-
rio al Articulo 609). La quinta causa de caducidad es la falta de pago de una tasa
anual, que ocasiona la caducidad como en el caso de una patente tradicional (véase el
Articulo 139.3)).

b. Parrafo 2): Si se produce una de las cinco causas de caducidad enumeradas en el
parrafo 1), 1a patente de transferencia de tecnologia caduca automaticamente, No obs-
tante, en lo que respecta a cada una de las tres primeras causas de caducidad, la cues-
tion de si se ha producido y en qué momento, puede dar lugar a impugnacién. Por esta
razon, el parrafo 2) prevé un procedimiento que permite zanjar tal impugnacion por
iniciativa de una persona interesada (por gjemplo, un competidor de los titulares o una
autoridad gubernamental del pais). El parrafo 2) no es aplicable a las dos ultimas cau-
sas de caducidad pues, en ambos casos, 1a Oficina de Patentes interviene de oficio.

¢ El Ministro a que se refieren los apartados e/ y f) deberia ser el Ministro designado
en el Articulo 609.2) e) (véase el parrafo e. del comentario al Articulo 609.).
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Articulo 617: Infraccion

El parrafo 1) declara aplicables, por analogia, las disposiciones de los Articulos 160
a 164 relativos a la infraccion de las patentes tradicionales, mientras que el parrafo 2)
prevé que existira reincidencia cuando la infraccion anterior hubiera sido de otra
patente de transferencia de tecnologia o de una patente tradicional.

Articulo 618: Importacion

a, Este articulo no tiene equivalente en la Primera Parte de la Ley tipo, dedicada a
las patentes tradicionales, pues corresponde a una situacion especifica de las patentes
de transferencia de tecnologia. Al estar destinadas éstas a promover la explotacion
industrial local de las invenciones, no puede permitirse importar en el pais productos
cubiertos por estas patentes. Los titulares de una patente de transferencia de tecnologia
tienen derecho a entablar una accion por infraccién contra cualquier tercero que
importe sin su acuerdo productos a los que se extienda la proteccion de la patente de
transferencia de tecnologia; ademas, cada uno de los titulares tendrd derecho a enta-
blar la accidn por infraccion contra el tercero que importe sin su acuerdo aun cuando
posea el acuerdo del otro titular (véase el parrafo e. del comentario al Articulo 608). La
finalidad del Articulo 618 es la de impedir la importacion por los propios titulares, por
terceros con su acuerdo, o por uno de los titulares sin el acuerdo del otro.

b. Parrafo I): La definicion de « productos protegidos» permite una mayor fluidez
en la redaccion de los parrafos 2) y 3).

¢. Parrafe 2): El apartado a) prevé que la patente de transferencia de tecnologia
caducara si se efectha la importacion por los dos titulares o con su acuerdo. Por
acuerdo, ha de entenderse un acuerdo tanto formal como tacito; por ejemplo, existe
acuerdo tacito si un tercero importa productos protegidos con pleno conocimiento de
los titulares y éstos se abstienen de entablar accion por infraccion. Carece de importan-
cia el autor de la importacion; lo que cuenta, es que los titulares deseen o acepten la
importacion.

d. El apartado b) introduce una excepcion al principio formulado en el apartado a).
Permite que el Ministro interesado —que puede ser el Ministro de Industria o el Minis-
tro de Sanidad, por ejemplo— suspenda la sancion de caducidad autorizando una
importacion temporal y limitada si lo exige el interés publico. La decisién del Ministro
deberia prever un limite temporal para esta importacidon excepcional, asi como un
limite cuantitativo de los productos que pueden importarse. Cabe destacar que esta
excepcion s6lo cuenta si es en interés publico y que no debe fundarse en los intereses
privados de los titulares solamente. Debe recordarse que el Ministro también puede
actuar en interés publico en virtud del Articulo 156 (que el Articulo 613 declara aplica-
ble por analogia) y de esta forma puede conceder su autorizacion para que se importen
productos protegidos (o incluso se fabriquen en el pais) por el gobierno o por terceros
autorizados por el gobierno, incluso sin el acuerdo de los titulares de la patente de
"transferencia de tecnologia.

e. Parrafo 3): Esta disposicion contempla otro caso de importacion: cuando un titu-
lar importa productos protegidos sin el acuerdo del otro titular. A diferencia del
parrafo 2), el parrafo 3) no prevé la caducidad de la patente de transferencia de tecno-
logia, pues ella sancionaria injustamente al titular que no efectiia importacion, por
ejemplo, si la importacion se realiza por la parte extranjera en tanto que la unica parte
‘nacional procede a la fabricacién local. Para preservar los intereses del titular que
actie con arreglo al espiritu de la patente de transferencia de tecnologia, se ha previsto
que la importacion (o una «importacion inminente ») le permita entablar contra su
asociado una accion judicial analoga a la accion por infraccion.

S El efecto perseguido por el parrafo 3) es esencialmente disuasivo. Esta disposicion
tiende a prevenir la importacion por una de las partes contra la voluntad de la otra,
estableciendo una medida que para el importador es peor que la caducidad, especial-
mente, porque ésta le permitiria continuar la importacion.
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REGLAMENTO DE LA SEXTA PARTE:
PATENTES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

[No hay reglas relativas a los Articulos 601, 604, 608, 617 y 618.]

Regla 600: Aplicacion de otras reglas

Esquema: Esta regla preveria que las reglas de la Primera Parte que se enumeran a
continuacion seran aplicables por analogia los articulos de la Sexta Parte que se men-
cionan entre paréntesis: Reglas 105, 105bis y 107 (Articulo 602); Regla 115 (Articulo
603). Regla 122 (Articulo 605); Reglas 123, 123bis (con excepcion de la Regla
123bis.5.b) ii}), 123 ter.1.a} a ¢}, 123quater, 123 quinquies, 123sexies, 123 septies, 123 octies,
123novies, 123decies, 124, 125, 126 y 129 (Articulo 606); Reglas 130, 130bis, 131, 132,
132bis, 132ter y 132quater (Articulo 607); Regla 139 (Articulo 610); Regla 143
(Articulo 612); Reglas 150, 150bis, 150ter, 150quater, 151, 151bis, 151 ter, 152, 154, 155,
155bis y 156 (Articulo 613); Regla 157 (Articulo 614); Regla 159 (Articulo 615).

Regla 609: Duracion de la patente de transferencia de tecnologia

Esquema: Esta regla preveria que la prueba establecida en el Articulo 609.2) a)
debera suministrarse tres meses como mAaximo y un mes como minimo antes de la
fecha aniversario de la concesién de la patente de transferencia de tecnologia.

Regla 611: Cambio de propiedad de una parte de la solicitud de patente de
transferencia de tecnologia o de la patente de transferencia de tecnologia

Esquema: Esta regla preveria que la solicitud de inscripcion del cambio de propie-
dad debera ir acompafiada de una copia del contrato de transferencia de tecnologia
modificado, que las disposiciones del Articulo 602.2} ¢} son aplicables a esta copia y
que, ademas, la Regla 140 sera aplicable por analogia.

Regla 616: Caducidad de la patente de transferencia de tecnologia
Esquema: Esta regla precisaria la forma y el contenido de la demanda de constata-

cion de caducidad asi como el contenido de las inscripciones y publicaciones previstas
en el Articulo 616.2) d) y f).
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