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Hildegard Rondén De Sanso

Debo expresar ante todo a los sefiores integrantes de esta institu-
cion mi agradecimiento mas profundo, por haberme designado Indivi-
duo de Numero de la llustre Academia de Ciencias Politicas y Sociales.
Valoro este honor en todo su significado y extension y manifiesto mi
aceptacion en este momento trascendental de mi vida.

El sillon N° 16 de la Academia de Ciencias Politicas, que me ha
sido asignado, fue ocupado precedentemente por el doctor ALEJAN-
DRO URBANEJA ALCHELPOHL, quien fuera elegido en 1946, in-
corporandose en 1951, con la presentacion del trabajo “EI Abuso del
Derecho”, al cual diera contestacion el doctor José Ramén Ayala. Mas
tarde, entre los afos 1960 y 1962, le corresponderia a mi antecesor el
honor de ejercer la Presidencia de este organismo.

Alejandro Urbaneja, hijo del ilustre escritor Luis Manuel Urbaneja
Alchelpohl, creador del “criollismo” y autor entre otras obras, de la
novela “En este Pais”, nacio en Caracas el 23 de abril de 1886. Curso
estudios de Derecho en la Escuela de Ciencias Politicas, obteniendo su
titulo de abogado en el afio de 1919 y, el de Doctor en Ciencias Politicas
en 1925.

* El discurso de Incorporacion a la Academia, cuyo texto se transcribe, no es sino la Primera
Parte del trabajo presentado por la autora a tales fines. La Segunda Parte esta constituida por
el estudio denominado: “Lineamientos de un nuevo sistema de Propiedad Industrial”. La
Propiedad Industrial en el umbral del siglo XXI.

39



DISCURSO DE INCORPORACION A LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA DRA. HILDEGARD...

Provenia mi antecesor de una familia que no sélo gestd literatos,
sino también juristas. En efecto, figura entre su ascendencia su tio, el.
doctor Alejandro Urbaneja, Profesor Universitario, Rector de la Uni-
versidad Central de Venezuela y Presidente de la Corte Federal y de
Casacion, con quien iniciaria la primera etapa de su carrera, dedicada
al ejercicio profesional. Sera esa figura la que ejercera una influencia
decisiva sobre su personalidad, su vision del mundo y sus inclinaciones.

Posteriormente, en el afio 1932, es designado Juez de Primera Ins-
tancia en lo Civil del Distrito Federal, en el unico Juzgado de esta indo-
le que existia en la capital de la Republica. Este cargo lo desempefiara
hasta el afio de 1936. Durante el fecundo lapso del ejercicio de la judi-
catura, el doctor Urbaneja se caracteriza por la adopcién de la doctrina
mas novedosa para fundar sus decisiones y asi mismo, por su preclaro
sentido de la dignidad y de la justicia.

En 1936, es elegido por el Concejo Municipal, Diputado al Con-
greso Nacional por el Distrito Federal, incorporandose a las sesiones
de las Camaras en 1937. En este mismo afio fue designado Miembro
de la Comision Codificadora que seria autora del Proyecto del Codigo
Civil sancionado en 1942. El doctor Urbaneja actud en el seno de la
Comision, conjuntamente con Juan Pablo Pérez Alfonzo, como el pro-
ponente de las mas modernas reformas. Al efecto, ambos juristas, en las
opiniones que emiten y en las tesis que propugnan, revelaron tener un
conocimiento pleno de las corrientes mas modernas del Derecho Civil
en materia de filiacion, comunidad no matrimonial, herencia a los hijos
naturales reconocidos y otros temas que significaban la modernizacién
de las instituciones del Derecho de Familia.

Durante el lapso en que Gustavo Manrique Pacanins (1941-1945)
fuera titular de la Procuraduria General de la Republica y Ministerio
Publico, Urbaneja se desempefio como Adjunto del Procurador y, con-
juntamente con los doctores Lopez Borges y René Leparvanche estu-
di6 temas de importancia fundamental para el Estado Venezolano, ta-
les como el de la reforma petrolera, el del impuesto sobre la renta, la
unificacion del régimen de las concesiones y, en general, los relativos
a la obtencion de 1a mayor participacion del estado venezolano en la
riqueza nacional.
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A principios de 1946, se incorpor0 a la Corte Federal y de Casa-
cion, organismo del cual era suplente, y se mantuvo en ella hasta 1948.
Avraiz de los sucesos del 23 de enero de 195 8, es designado Vocal Prin-
cipal de la Sala Civil de la Corte de Casacion, por el gobierno presidido
por el Contralmirante Wolgfang Larrazabal Ugueto, siendo confirmado
en tal cargo por el Congreso en 1959. En 1960, asi como en el periodo
siguiente, actu6 como Presidente de la Corte de Casacion. Posterior-
mente, con la entrada en vigencia del nuevo régimen constitucional,
paso a ser Presidente de la Sala de Casacion Civil de la Corte Suprema
de Justicia hasta el afio de 1964. Al retirarse de la titularidad de la Ma-
gistratura, continué siendo, durante veinte afos, Conjuez de la Sala en
la cual desempefiara la Presidencia.

En el campo del Derecho, el doctor Urbaneja descollé por su cono-
cimiento del Derecho Civil y del Derecho Procesal Civil, siendo consi-
derado como un esmerado casacionista. Escribid sobre las materias de
su especialidad varias monografias, entre ellas las siguientes: “El Juicio
Simulado”, “Estudios sobre los Codigos de 1873: el Civil, el de Comer-
cio y el de Procedimiento Civil”. Los temas antes sefalados también
fueron tratados en sus cuatro monografias sobre juristas venezolanos:
la de Ramon F. Feo, la de Carlos Grisanti, la de Carlos Sequera y la de
Rafael Martinez Mendoza.

El Doctor Urbaneja, tuvo una vocacion especial por la defensa te-
rritorial de Venezuela, de lo cual surgieron sus importantes escritos so-
bre los problemas de la delimitacion de las areas marinas y submarinas
entre Venezuela y Colombia.

Al igual que el doctor Lara Pefia y el doctor Gutiérrez Alfara,
se mostro favorable de la llamada “Teoria de la Costa Seca”. Fue Vi-
cepresidente de la Organizacion de Defensa Territorial presidida por
Lara Pefia.

Incursiono igualmente en el campo de la docencia universitaria,
desempefiando las Catedras de Derecho Civil y Derecho Procesal Ci-
vil en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezue-
lay en la Universidad Santa Maria, durante el Rectorado del doctor
René de Sola.

Viudo de un primer matrimonio con Maria Marmol, contrajo se-
gundas nupcias con Luisa Amelia Gil, en el afio de 1937, de cuya unién
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nacieron tres hijos: Maria Amelia, José Ricardo y Alejandro, quien se
destacaria también como brillante profesional del Derecho y compar-
tiria con el mismo responsabilidades en el campo del ejercicio activo.

Extremadamente amable y accesible, la elegante presencia fisica
del Dr. Urbaneja era facilmente identificable. Nadie mejor que su hijo
Alejandro, para definirlo en una sola frase-, con la cual nos sefala que
su padre representa al caraqueno de principios de siglo, tanto en su
impecable aspecto exterior como en su trato. Es la cordialidad y la sen-
cillez lo que irradia su persona, unidas a una compostura que le ordena
desplegar su gentileza natural frente a quienes lo rodean. A todo lo an-
terior se une su extremada bondad que le lleva a atender a quienes lo
solicitan o requieren de su ayuda y de sus preclaros conocimientos.

Yo diria que ¢l es el representante del hombre culto de fines del
siglo xix. EI humanista dedicado por entero al estudio y a los problemas
fundamentales del Estado y de la sociedad.

A todo lo largo de la actuacion judicial del doctor Urbaneja, esta
presente su alto sentido de la justicia y su total rechazo de las influen-
cias politicas en la esfera de la actuacion pablica. Sus sentencias van a
tener como notas caracteristicas la inclusion de lo mas novedoso que en
el campo de la doctrina se estaba produciendo, novedad esta que no se
detiene ante los canones tradicionales sino que se acerca a las institu-
ciones naturales que son aquellas que se consustancian con el espiritu
del hombre y que rechazan los artificios y las formalidades. Va a ser esta
la caracteristica esencial de Urbaneja jurista, y con ello de la época en
la cual le toco vivir, influyendo con su actuacion en el cambio de men-
talidad de una sociedad aldeana a una sociedad moderna.

Como hombre publico, el balance de su obra revela un ser polifa-
cético que, por haber actuado exitosamente en el campo del ejercicio
profesional, de la administracion consultiva, de la docencia y de la ju-
dicatura, poseia un perfecto cono cimiento de la realidad del pais en
forma integral.

Urbaneja, humanista, jurista culto, embebido de las tesis mas re-
cientes del pensamiento juridico, las transforma en supuestos vivos y
operantes para la realidad a la cual se destina su decision jurisdiccional.

Su alta intelectualidad, su bdsqueda de la justicia auténtica, por
encima de los formalismos, es lo que le da su mayor atractivo y nos
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acerca al personaje que el mismo representa, como si estuviéramos es-
trechando espiritualmente la mano de un amigo.

Cargo conmigo una tarjeta que, pocos dias después de mi eleccién
para esta Academia, dejo en mi oficina el hijo de mi antecesor, el Dr.
Alejandro Urbaneja Gil, porque ella representa el mas hermoso de to-
dos los homenajes. Dice asi: “Muy apreciada doctora Ronddn de Sanso.
Tanto mi familia como yo, estamos honrados y contentos que sea preci-
samente usted quien ocupe el sillon que por tantos afios correspondiera
a papa: Seguro estoy que, en cualquier lugar del espacio donde él se
encuentre también se sentira feliz”.

El honor que recibo al incorporarme a esta Academia por la vo-
luntad de sus ilustres Miembros, no esta simplemente impregnado por
el orgullo de representar en tal forma a la mujer venezolana que se
dedica al campo de las ciencias politicas y sociales, sino que implica
la responsabilidad de realizar a través de este medio, una labor que sea
atil a la sociedad en la cual me he formado. Es por ello que el primer
paso que he tenido que dar, condicionada por los sefialados objetivos,
ha sido la escogencia de un tema que no se agotase exclusivamente en
su interés y desarrollo intelectuales, sino que estableciese proposicio-
nes inmediatas respecto a una institucion que esta vinculada en forma
practica con nuestra proyeccion economica y social. De alli que apar-
té la tentacion de disertar sobre algunas de las materias estrictamente
juridicas, que en forma monografica he estado cultivando, y que se
encuentran a la espera de ese punto final que es el momento intermi-
nable de toda labor de investigacion, porque ello habria reducido el
valor e interés de mi exposicion al campo de los expertos. Busqué, por
el contrario, un tema que nos interesara a todos como miembros de
la comunidad nacional y, a través del cual se pudieran abordar tesis y
hacer planteamientos destinados al mejoramiento de nuestra economia
y de nuestros recursos humanos.

Fue asi como decidi, con gran riesgo de mi parte, porque ello me
compromete a penetrar en especialidades de disciplinas no juridicas,
no sélo a esbozar un sistema de propiedad industrial tendiente a actua-
lizar nuestra legislacion en este campo, sino a analizar sus institucio-
nes a la luz de los efectivos intereses econdmicos que se vinculan con
su regulacion.
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La propiedad industrial es, en la esfera del Derecho, por la pobre-
za de su divulgacion y desarrollo, una cenicienta; en cuanto que, en el
campo de las realidades y expectativas economicas, es una verdadera
potencia, porque de ella dependera, en gran parte que podamos quitar-
nos la etiqueta de pais subdesarrollado y nos enfrentemos, a través de
las tecnologias que podamos crear o que sepamos asimilar correcta-
mente, a un nuevo status en el consorcio internacional.

Para cumplir mi objetivo desempolvé un Anteproyecto de Ley de
Propiedad Industrial que elaborara entre los afios de 1984 y 1985, bajo
los auspicios de las Naciones Unidas y del Registro- de la Propiedad
Industrial de Venezuela, y lo reexaminé a la luz de las nuevas expe-
riencias y conocimientos adquiridos, para que me sirviera de base para
conformar un sistema de propiedad industrial idoneo para enfrentar
las exigencias del presente y del futuro inmediato. El reexamen de la
normativa me revel6d que habia trabajado un poco en el campo de las
utopias; que cometi errores en muchos planteamientos, pero que, sin
embargo, multiples cosas solidas estaban proyectadas en la misma y
que era necesario desarrollar para nuestra época, para el umbral del
proximo siglo, en el cual se hablara de nosotros, bien como de los pio-
neros que emprendieron el verdadero camino, o bien, se nos imputara
el no haber sabido enfrentar el reto de las transformaciones violentas
que estaban en ciernes. Es asi como este trabajo que hoy entrego a la
consideracién de mis ilustres colegas, en una manifestacion de rebeldia
ante un sistema que ha de transformarse para que nuestros sucesores,
los ciudadanos de la proxima etapa, tengan unas sélidas bases econo-
micas y sociales que les permitan afrontar lo que nosotros no hemos
vivido: las reales carencias; la explosion de una nueva tecnologia que
arrolladoramente habra de sustituir nuestros modelos vitales; la nece-
sidad de afirmarse en un mundo ultracompetitivo en el cual la efectiva
herramienta de produccidn estard concentrada en el poder de creacion.

Mi trabajo no es, en consecuencia, otra cosa que el planteamiento
de los problemas y de las eventuales soluciones ante el cambio drastico
que el futuro nos ofrece. Al exponerlo, veo en su realizacion el ros-
tro de mis hijos: Brunilde, mi brillante Ingeniero Electricista, Magister
Scientiarum y PHD en Investigacion de Operaciones; mi. amado Bru-
no, Matematico y también Magister en su especialidad y l6gico y claro
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como la disciplina que escogiera; Beatrice Daniela, mi dulce aprendiz
de Abogada summa cum laude; Baldo Antonio, que condensa en cierta
forma todo el futuro y, David Eduardo, mi pequefo nieto que juega hoy
con carritos de plastico y que quiza inventara mafnana un nuevo sistema
de transporte. Como trasfondo, la imagen de mi madre, bondadosa y
tierna y de mi brillante hermana, Josefina Rondon, orgullo de las cien-
cias médicas en Venezuela, asi como la de los que se fueron: mi padre,
el poeta idealista; mi marido, objetivo y racional. Por todo ello, esta
obra es el fruto de dias y noches en que, teniéndolos presentes, pensé
en un mundo mejor.
Finalmente, he de sefialar que actué inspirada por tres hombres que
tienen la misma dimension intelectual: Massimo Severo Giannini, An-
tonio Moles Caubet y Eloy Lares Martinez, a quienes ofrendo como ho-
menaje espiritual, mi trabajo de incorporacion a esta Academia, que se
denomina: “LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL UMBRAL DEL
SIGLO XXI”.
La obra aludida, consta de una Introduccion constituida por dos ca-
pitulos, a la cual sigue una Primera Parte (EI Régimen de los Derechos
de Exclusividad) , a su vez integrada por tres capitulos (Las Patentes,
Los Modelos y Dibujos y Los Signos Distintivos) . La Segunda Parte,
analiza en dos capitulos los Certificados de Inventor y de Descubri-
miento y el Régimen de los Conocimientos Técnicos. La Tercera Parte,
comprende la represion de la competencia desleal. Finalmente, la Cuar-
ta'y Ultima Parte desarrolla el Sistema Organizativo.
Obviamente que el trabajo, en la forma como fuera descrito y mas
aun, como se encuentra desarrollado, sélo podria ser objeto de una ex-
haustiva exposicion dada su extension y complejidad, ya que, abreviar-
lo significaria mutilar el desarrollo l16gico de las ideas. Es por lo ante-
rior que lo que constituira el objeto de la presente exposicion, sera el
examen de dos de los puntos concretos que del mismo emergen y que
he intitulado asi:
l. EXAMEN DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES
DEL SISTEMA PROPUESTO

II.  LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES QUE HA DE
ENFRENTAR EL REGIMEN DE LA PROPIEDAD IN-
DUSTRIAL
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Pasaré de inmediato a la exposicion, en forma resumida, de los dos
temas enunciados:

I. EXAMEN DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES
DEL SISTEMA PROPUESTO

El trabajo que he presentado abarca todos los temas que estan cu-
biertos con la denominacion de propiedad industrial; esto es, los dere-
chos de exclusividad, dentro de los cuales se comprenden las patentes,
los dibujos y modelos (ornamentales y de utilidad) y los signos dis-
tintivos (marcas individuales y marcas colectivas) ; los certificados de
invencién o de descubrimientos; el regimen de los conocimientos téc-
nicos y la represion de la competencia desleal.

Como se sefalara precedentemente, he seguido muy de cerca el
Anteproyecto de Ley de Propiedad Industrial que elaborara bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y del Registro de la Propiedad Indus-
trial, del cual debo decir que he cambiado algunas de las soluciones que
inicialmente propusiera por considerar que otras alternativas existentes
podian ser mejores. Paso a continuacion a enunciar las caracteristicas
generales del sistema.

En primer lugar, traté de mantener los lineamientos del régimen vi-
gente, en la medida en que ello era posible, por cuanto no puede despre-
ciarse la experiencia adquirida, ni desconocerse la bondad de algunas
instituciones existentes, ni las ventajas que ofrece, tanto interna como
externamente la existencia de la practica administrativa ya consolidada.

En efecto, he estimado que modificar simplemente por innovar es
uno de los pasatiempos mas peligrosos y caros, bien se aplique al ambi-
to organizativo o bien el procedimental.

De alli que he sido muy conservadora, en el mejor sentido del vo-
cablo, para resguardar las formas fundamentales de los procedimientos
que rigen en la actualidad, cuando ellas se presentaban como una solu-
cion valedera. Por ejemplo, el régimen de oposiciones, y en el mismo,
las consecuencias de la diferencia entre el sistema de oposicion por
mejor derecho y por ilegalidad.

Estimé que, aun cuando sea aparentemente complejo el mecanis-
mo de confiar la oposicién por mejor derecho a la decision del juez
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ordinario y, la fundada en la falta de los requisitos de patentabilidad a
la propia Administracion, tal sistema resulta ventajoso, porque los con-
flictos entre derechos subjetivos deben ventilarse en via jurisdiccional,
que es donde se ofrecen mayores garantias; en cuanto que, la eventual
ilegalidad debe ser decidida en via administrativa y, una vez concluida
ésta, debe seguirse, si fuere el caso, el camino del control contencioso
administrativo.

En segundo lugar, debo confesar que he partido de la conviccion de
que era necesario reproducir los aspectos mas positivos de la Decision
85 del Acuerdo de Cartagena, necesariamente actualizados y adapta-
dos a los requerimientos particulares de nuestro sistema economico,
debiendo advertir, sin embargo, que a medida que la regulacion se hacia
mas especializada, considera preferible trabajar sin ataduras.

Finalmente, utilicé como fuente informativa los textos del Dere-
cho Comparado, estudiando las Leyes mas modernas reguladoras de
las disciplinas objeto del citado Anteproyecto, entre ellas, la Ley sobre
Marcas, Invenciones, Dibujos y Modelos Industriales de la Republica
de Panama; la Ley y el Reglamento sobre Invenciones y Marcas de los
Estados Unidos Mexicanos, de fechas 30 de diciembre de 1975y 30
de febrero de 1981, respectivamente; la Ley de Patentes de Invencion,
Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de la Republica
de Costa Rica , de fecha 25 de abril de 1983; el Decreto-Ley sobre In-
venciones, Descubrimientos Cientificos, Modelos Industriales, Marcas
y Denominaciones de Origen de la Republica de Cuba, de fecha 11
de mayo de 1983; la Ley Nacional de Sri Lanka; la Ley Nacional de
Thailandia, de fecha 12 de septiembre de 1979; y la Ley Nacional de
Zaire, de fecha 7 de enero de 1982. Igualmente estudié, e incluso adop-
té, instituciones provenientes de leyes menos recientes, pero pro vistas
de soluciones utilizables en nuestro medio; tales como la derogada Ley
Espaiiola de 1929 y la normativa italiana.

A pesar de que la legislacion que enunciara fue objeto de constante
consulta, las normas que sirvieron como modelos mas cercanos son las
que a continuacion se enumeran:

a) Las leyes tipo de la Organizacion Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI) sobre Patentes y Conocimientos
Técnicos (en su version actualizada); la de Marcas y la de
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Dibujos y Modelos Industriales. En todas las leyes sefia-
ladas se utilizaron los “Comentarios” que, el organismo
aludido elaborara al efecto.

b) La Decision 85 del Acuerdo de Cartagena, tal como sefia-
lara precedentemente.

c) La Ley de Costa Rica de fecha 25 de abril de 1983; la
Ley Mexicana y su reglamento, de fecha 30 de diciem-
bre de 1975 y 3 de febrero de 1981, respectivamente, y
el Decreto-Ley de la Republica de Cuba, de fecha 14 de
mayo de 1983.

Puedo senalar como objetivos y caracteristicas del sistema que he
desarrollado, los que a continuacion se exponen:

II.

Actualizar el régimen de la Propiedad Industrial, incorpo-
rando al sistema de derecho positivo venezolano las nuevas
instituciones existentes en el Derecho Comparado.

Elevar a categoria normativa una serie de figuras e institucio-
nes que, en forma espontanea se han generado en la préactica
en nuestro sistema.

Modernizar la estructura de los organismos administrativos
que tienen competencia en la materia, eliminando su caracter
exclusivamente registral, para convertirlos en organizacio-
nes dinamicas, capaces de impulsar el desarrollo en el campo
cientifico y tecnologico y de controlar las practicas abusivas
que atentan contra la expansion de la produccion (clausulas
restrictivas), o contra los usos honestos del comercio.

Por otra parte, se atendio al hecho de que el solicitante de la paten-
te queda desprotegido totalmente durante el lapso (que puede ser muy
extenso) que corre entre el momento de la introduccion de la solicitud
y el del otorgamiento del beneficio. El momento critico de esta falta de
proteccion se plantea, cuando se produce el Illamamiento a oposiciones
y el expediente se pone asi a disposicion de cualquier interesado.

El sistema ofrecido tiende a otorgar una proteccion especifica en
todos los momentos en la vida del bien inmaterial, incluso antes de que
sea otorgado el registro. A tal efecto, se establece que una vez concedi-
da la patente su titular puede ejercer acciones contra los que utilicen la
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invencion objeto de la solicitud en el periodo que va desde la fecha de
esta hasta su otorgamiento.

IV.

VI.

Tipificacion de las instituciones. Se intenta establecer cate-
gorias claras de las figuras que se regulan, sefialado en cada
una de ellas las caracteristicas fundamentales que las indivi-
dualizan. Lo anterior se revela en la tipicidad que se hace de
las distintas modalidades que revisten las patentes asi como
los signos distintivos. Se ha corrido el riesgo de ser tildada
de dogmatica pero se considerd que el legislador tiene una
funcion didactica irrenunciable.

El carécter de la normativa que elaborara es, indudablemen-
te, el de una codificacion por cuanto intenta regular en forma
sistematica las distintas instituciones que integran la materia
de propiedad industrial. Este caracter codificador, se pone de
relieve en el hecho de que se contemplan dos grandes partes:
una parte sustantiva, reguladora de las instituciones y pro-
cedimientos relativos a la materia, y una parte organizativa
que alude a las estructuras fundamentales de planificacion,
coordinacion, fomento, ejecucion y control de la propiedad
industrial.

Hay un intento innovador, guiado por el deseo de implanta r
en Venezuela, al lado de las instituciones tradicionales, una
figura que rige en -los paises socialistas. Nos referimos, al
efecto, a los certificados de inventor y de descubrimientos
cientificos, los cuales no han sido consagrados en la norma-
cidn que se presenta por un simple espiritu de imitacion, sino
porgue estimamos que la investigacion y la actividad inven-
tiva se desarrollan en los momento actuales entre nosotros,
no por medio del cientifico o del tecnologo solitario, ni por el
empresario-inventor (al estilo de los inventores norte ameri-
canos de principios de siglo), sino a través, fundamentalmen-
te, de los organismos patrocinados o subvencionados por el
Estado en los cuales trabajan inventores asalariados que no
son ni seran nunca empresarios de sus creaciones, por lo cual
la remuneracion que les corresponda tiene que estar relacio-
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VILI.

VIIL.

nada con la ventaja que sus creaciones aporten al organismo
que las explote.
El Anteproyecto presenta algunas disposicion totalmente ori-
ginales, es decir, no tomadas de ningun texto vi gente, sino
basadas en un andlisis de las necesidades reales del medio
hacia el cual se dirige. Este tipo de regulaciones esta presente
en toda la normativa e incluso en la redaccion de las defi-
niciones y conceptuaciones fundamentales en las cuales se
eludio seguir modelos que pudieran comprometer el sentido
global del texto.

Las innovaciones mas importantes son las siguientes:

a) El establecimiento de las licencias obligatorias, tanto en
materia de patentes como de signos distintivos.

b) La represion de la competencia desleal.

c) El establecimiento de las marcas colectivas.

d) La proteccion del “Know how’, mediante el control de
los contratos de conocimientos técnicos.

e) El establecimiento de las marcas colectivas.

f) El régimen de los titulares de las invenciones en las rela-
ciones de trabajo, de mandato y de empleo publico.

g) Enel procedimiento de concesion de patentes, el examen
de fondo en el cual predomina el de la novedad.

h) En la parte organizativa, las estructuras son total mente
novedosas, resaltando su adaptacion, en lo que atafie a las
patentes, al régimen de examen de novedad mediante los
Examinadores de Patentes, cuyo estatuto funcionarial se
establece.

En el plano de los procedimientos administrativos, se han

consagrado nuevas figuras, entre las cuales resalta la relativa

al silencio-aceptacion. El régimen contencioso administrati-

Vo trata de acercarse a las mas modernas concepciones que al

efecto rigen, que si bien otorgan el control mas amplio sobre

la legitimidad de los actos, sin embargo, impiden al Juez pe-
netrar en el mérito administrativo.
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Il. LOS PROBLEMAS FUNDAMENTALES QUE HA DE EN-
FRENTAR EL REGIMEN DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL

Muchos son los problemas que se vinculan con la propiedad indus-
trial, por lo cual, lo que se expone, es tan solo la teméatica mas relevante
de los momentos actuales que, a nuestro ver, esta constituida por los
siguientes puntos:

1. Laeventualidad de la adhesion de Venezuela al GATT. La situa-
cion que se enuncia en el titulo, plantea, a su vez entre otros, dos
problemas fundamentales que requieren de un particular analisis.
a) La novedad absoluta de las invenciones corno requisito de

patentabilidad;
b) La proteccion de las marcas notoriamente conocidas;

2. La adopcion, por parte de Venezuela, de la Decision 85 del
Acuerdo de Cartagena;

Las transformaciones del régimen jurisdiccional; y,
4. La proteccion de las Altas Tecnologias y, en especial, de la Bio-
tecnologia.

w

1. Laeventualidad de la adhesion de Venezuela al GATT

La necesidad del ingreso de Venezuela en el GATT, pareciera ma-
nifestarse, por parte de algunos sectores, como una condicién esencial
para abrir nuestros mercados e incorporarnos de pleno al comercio in-
ternacional. Se estima que el Unico medio de superar la actual crisis de
la balanza de pagos es aumentar las exportaciones, lo cual no podra lo-
grarse si no se entra en el juego del mercado internacional y se obedece
a sus reglas, las cuales exigen la sumision a un codigo de conducta que
estd estrechamente enlazado con la proteccion de las invenciones, los
signos distintivos y la represion de la competencia desleal.

El GATT, es una sigla correspondiente al General Agreement on
Trade and Tarifs, esto es, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduane-
ros y Comercio, denominado simplemente Acuerdo General, que es, en
la actualidad, el unico tratado multilateral que rige el comercio interna-
cional. Su objetivo es la reduccion de los obstaculos que entorpecen el
comercio y actlan contra el régimen de competencia, para lograr lo cual
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sus disposiciones tienen la naturaleza, tal como se sefialara precedente-
mente de un cédigo de normas para los Estados miembros.

El Acuerdo General entr6 en vigencia en enero de 1948, fecha en
el cual fue suscrito por 23 paises, los cuales se encontraban en la fase
de creaci6n de un organismo internacional denominado Organizacion
Internacional de Comercio (OIC), que habria actuado adscrito a las Na-
ciones Unidas. A fin de acelerar el proceso de liberalizacion del comer-
cio, se procedi6 de inmediato a concertar el Acuerdo General que calca
las bases del proyecto de constitucion de la OIC que, en realidad, no
paso de ser una aspiracion que no llegaria a materializarse.

El Acuerdo General se constituy6 asi en el Gnico instrumento inter-
nacional que establece las normas comerciales aceptadas por las nacio-
nes que conforman el eje del comercio internacional. En los momentos
actuales cuenta con 94 miembros formales y con mas de 30 paises que
aplican de facto sus reglas.

Desde su entrada en vigor, el GATT se ha ido adaptando a los gran-
des cambios que ha experimentado la economia mundial.

Los principios fundamentales que rigen este largo y complejo
acuerdo, son los siguientes:

1. Ausencia de discriminacion en el &mbito del comercio. Este
principio, se expresa en el otorgamiento mutuo a cada Estado
contratante de la clausula de la nacién mas favorecida, lo cual
los obliga a concederse mutuamente un trato tan favorable como
el que den a cualquier otro pais en lo relativo a la aplicacion y a
la administracion de los derechos y gravamenes de exportacion
e importacion. Ningun pais puede conceder a otros ventajas co-
merciales especiales, ni hacer discriminaciones en su contra,
ya que estan en un plano de igualdad y pueden beneficiarse de
cualquier reduccién que se haga a los obstaculos al comercio. El
principio, admite excepciones, pero en forma muy restringida,
tales como las que derivan de los acuerdos regionales;

2. Proteccion mediante el arancel aduanero. Este principio es
aquel en virtud del cual la proteccidn de las industrias naciona-
les debe efectuarse mediante el arancel aduanero y no con otro
tipo de medidas comerciales. El objeto de la normativa es esen-
cialmente, el de lograr que se conozca el grado de proteccion
que el Estado otorga a las empresas nacionales;

52



DISCURSO DE INCORPORACION A LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA DRA. HILDEGARD...

3. Consolidacién mediante negociacion entre las partes contra-
tantes de los derechos aduaneros. El principio radica en que los
derechos aduaneros para cada pais, deben figurar en unas listas
arancelarias que forman parte del Acuerdo General. Se trata de
impedir con ello la elevacion sorpresiva de tales derechos;

4. Solucion pacifica para los conflictos. La celebracion de con-
sultas y el proceso de conciliacion, son las vias previstas por el
Acuerdo para resolver las diferencias entre los paises integran-
tes de la asociacion.

5. El principio de excepcion y de la posible adopcion de medid as
de urgencia. Existen procedimientos de excepcion que facul-
tan a los paises que se ven afectados por circunstancias sobre-
venidas, para pedir que se les exima del cumplimiento de una
obligacion determinada impuesta por el Acuerdo General. Hay
también disposiciones liberatorias que permiten la adopcion de
medidas urgentes.

6. El principio de prohibicion general de las restricciones cuan-
titativas. Hoy en dia, tal postulado tiene una importancia se-
cundaria, a diferencia de lo que sucedié en los origenes del
Acuerdo, en momentos en los cuales las restricciones aludidas
constituian el mayor obstaculo para el comercio internacional.
La regla establecida tiene- excepciones, constituidas por las
dificultades en la balanza de pagos, supuesto que admite las
restricciones, las cuales, sin embargo, solo pueden ser aplica-
das en la medida en que estén dirigidas a este fin y han de ser
reducidas progresivamente cuando dejen de ser necesarias. Los
paises que aplican tales restricciones a las importaciones por el
motivo indicado, estan obligados a celebrar: consultas regula-
res y frecuentes con el GATT, cuyo Consejo hara las recomen-
daciones tendentes a la superacion de la crisis. Debe senalarse
que todo lo relativo a divisas, reservas monetarias y balanza de
pagos, es resuelto a traves del Fondo Monetario Internacional.

El Acuerdo General permite la concertacion, en determinadas

regiones, de acuerdos de comercio, en los cuales los paises que las
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integran decidan suprimir o reducir los obstaculos a sus importaciones
mutuas. La admision de esta excepcion al principio general del trato de
la nacién mas favorecida, esta condicionada al hecho de que se garan-
tice que los acuerdos faciliten el comercio entre los paises interesados,
sin poner obstaculos al comercio con el resto del mundo (Art. XXI1V) .
Las agrupaciones comerciales regionales, que el Acuerdo admite, pue
den revestir bien la forma de union aduanera, o de una zona de libre
comercio; pero, en ciertos casos, es necesario que se eliminen los obsta-
culos sobre los intercambios comerciales entre los paises del grupo. En
una zona de libre comercio, cada pais miembro mantiene una politica
comercial y un arancel propios respecto a los paises externos de la zona.
En una unién aduanera se adopta un arancel unificado ante los terce-
ros. Ahora bien, tanto en la zona de libre comercio como en la unién
aduanera, los aranceles y las disposiciones que afecten el comercio de
los miembros del grupo con los paises externos a él, no pueden ser mas
restrictivas que las aplicadas antes de la creacién del grupo.

Por lo que atafie a su organizaciéon y funcionamiento, el 6rga-
no maximo del GATT esta constituido por las Sesiones de las Partes
Contratantes, las cuales se celebran una vez al afo. Las decisiones son
asumidas, generalmente, por consenso y no por votacion; pero en las
ocasiones en que ésta se realiza, cada pais miembro tiene un voto. Si se
optare por la votacion, basta con la mayoria simple; pero si la materia
es la concesion de exenciones (autorizaciones otorgadas en- casos parti-
culares) o, bien, la exoneracion a un pais del cumplimiento de determi-
nadas obligaciones impuestas por el Acuerdo, se necesita una mayoria
de dos tercios de los votos emitidos, que comprenda mas de la mitad de
los miembros.

Ademas, existe el Consejo de los Representantes que se retne seis
veces al aflo, aproximadamente, que esta facultado para tramitar las so-
licitudes y para decidir las cuestiones de caracter urgente, en el tiempo
que media entre los periodos de sesiones de las partes.

Igualmente, han sido previstos el Comité de Comercio y el Grupo
Consultivo de los 18, asi como varios Comités Permanentes encarga-
dos de examinar la situacion de los paises que aplican restricciones
comerciales, para proteger su balanza de pagos; las concesiones aran-
celarias, las préacticas anti-dumping; las compras del sector publico;
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las subvenciones y las medidas compensatorias, las licencias de im-
portacion; el comercio de las aeronaves civiles, etc. Se prevée también
el establecimiento de comités especiales para tratar las solicitudes de
adhesion al GATT, y el examen de los acuerdos concertados por los
miembros. Estos grupos especiales pueden establecerse, igualmente,
para actuar como concilia dores entre paises que mantengan posiciones
controversiales. Finalmente, esta la Secretaria del GATT, presidida por
un Director General, cuya sede se encuentra en Ginebra.

Las negociaciones comerciales multilaterales son efectuadas en las
Ilamadas “rondas” o “ruedas arancelarias”, entre las cuales se mencio-
nan constantemente, por la importancia de sus planteamientos, la de
1960-61 (Ginebra, Ronda Diyon) ; la de 1964-67 (Ginebra, Ronda Ken-
nedy) ; y la de 1973-79 (Ginebra, “Ronda Tokio”’) . La Octava Ronda,
de gran interés, para los paises en desarrollo, se inicié en Punta del Este,
Uruguay, en septiembre de 1986.

En la llamada Ronda Tokio, se acordo favorecer una mayor partici-
pacion de los paises en desarrollo. Se ha dicho que, en tal oportunidad,
se marco un hito historico al reconocerse un trato preferencial a tales
paises, bajo la llamada “Clausula de Habilitacion”. A través de la clau-
sula citada, los paises desarrollados declararon que no esperaban que
en la esfera de las negociaciones comerciales, los paises en desarrollo
aportaran contribuciones incompatibles con las necesidades de sus fi-
nanzas y de su comercio. Estos Ultimos reconocieron, a su vez que, a
medida que sus economias se robustecieran, actuarian mas plenamente
en el marco de los derechos y obligaciones del Acuerdo General.

La Ronda Uruguay se inici6 el 20 de septiembre de 1986, por ini-
ciativa de los Ministros de Comercio reunidos en Punta del Este y cons-
tituyo el punto de partida de problemas cruciales ya que plantea el en-
frentamiento de las posiciones de los dos grandes intereses que juegan
en el mundo econodmico actual, derivados de la revolucion tecnoldgica,
provocada, sobre todo, por el desarrollo de la Informatica. En efecto, el
cambio tecnoldgico esta produciendo una nueva division internacional
del trabajo entre los paises productores de las tecnologias y los que
carecen de los medios, no solo para producirlas, sino también para ac-
ceder a ellas. El criterio de los paises en vias de desarrollo y, particular-
mente de los latinoamericanos, es que las potencias tecnologicas, y en
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especial los Estados Unidos, tienen el proposito de configurar un nuevo
marco internacional de control del conocimiento que, en definitiva, re-
ducird, limitard o condicionara su acceso al mismo. Estiman que en la
materia de propiedad industrial, se intenta crear una proteccion mayor
para los propietarios de las tecnologias, por medio de la extension de
la vigencia de las patentes, de la ampliacion de la proteccion a nuevos
objetos y de la inclusion en el régimen de la propiedad intelectual de
muchas de las areas que actualmente estan excluidas de la legislacion
de sus paises. Se considera que los estados altamente desarrollados tra-
tan de utilizar el mecanismo de solucion de controversias del GATT
para abrir las posibilidades de imponer sanciones comerciales contra
aquellos en los cuales se produzcan las supuestas infracciones, modi-
ficando asi, sustancialmente, la tradicion juridica de que, la sancion a
las empresas infractoras, se realiza dentro del territorio en el cual se
encuentran domiciliadas.

Uno de los temas fundamentales de la Ronda Uruguay, fue el de la
inclusién de los servicios dentro de la proteccion que el Acuerdo Gene-
ral establece, y por cuanto la huidiza nocion de “servicio” puede abar-
car gran parte de los derechos de propiedad industrial, las decisiones
asumidas inciden directamente sobre el futuro desarrollo del sistema de
proteccion de las invenciones y de los signos distintivos.

Actualmente se esta produciendo un replanteamiento de los ob-
jetivos que ha de cubrir un proceso de desarrollo. Al efecto, la tesis
tradicional estima que el desarrollo econémico es un proceso en tres
etapas: la etapa primigenia, que es el transito de la agricultura a la mi-
neria; la segunda etapa es la industrial, y de esta se pasa al desarrollo del
sector de servicios. A la primera etapa se le denomina como economia
preindustrial; economia industrial a la segunda y, a la Gltima, como
etapa postindustrial. La secuencia o paso del proceso econémico en
tales etapas, ha sido cuestionado por una tesis que estima que los cam-
bios que estan ocurriendo en el sector de los servicios, determinaran la
aceleracion del proceso de desarrollo de los paises. Es por lo anterior
que algunos expertos en la materia han pensado que los paises en de-
sarrollo deberian lanzarse a la esfera de la economia de los servicios,
sin pasar por la etapa de la industrializacion. Esta tesis ha sido expuesta
en Venezuela en relacion con algunas materias concretas como lo son
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la Informatica y la Industria Electronica en general, estimandose que
nuestro pais no puede perder la posibilidad de penetrar por sus propios
medios en los nuevos campos sefialados, por cuanto tiene un equipo
de expertos en Computacion e Ingenieria de Sistemas, que le permitira
operar eficientemente en dichas especialidades.

¢Por qué puede plantearse una tesis aparentemente tan insolita
como la posibilidad de que Venezuela pueda desarrollarse y compe-
tir, incluso, en el campo de una tecnologia tan avanzada como es la
Electronica, que encarna una revolucion tecnologica capaz de modificar
sustancialmente los parametros del futuro?

¢ Como puede sostenerse que los paises en desarrollo tienen lo que
se ha llamado “la gran oportunidad histdrica” para impulsar una indus-
tria de avanzada y para adaptar a sus intereses las nuevas tecnologias
sobre las que descansa esta industria? En realidad, los que mantienen
estas tesis se fundamentan en la planteada por Kondratieff en 1935,
quien sefal6 que el sistema econdmico capitalista tenia ondas largas de
caracter ciclico, cada una de las cuales tenia mas o menos 50 afos de du-
racion. Fue este el antecedente asumido por Shumpeter, quien en 1939
no sélo replantea el comportamiento ciclico de la economia capitalista,
sino que, por primera vez, coloca a la tecnologia y, especificamente al
cambio tecnologico, como factor clave para explicar el inicio de cada
onda larga de las definidas por Kondratieft. El comienzo, expresion y
crisis de cada ciclo, esta asociado, para Shumpeter con el surgimiento,
desarrollo y agotamiento de un conjunto articulado de tecnologias, cada
una de las cuales constituye una “revolucion industrial”. Es esta la clave
para entender el proceso de “destruccién creadora” inherente al sistema
capitalista.

Del cruce de las ideas de Kondratieff y Shumpeter, surge la posi-
cion neoshumpeteriana, que representada por los economistas de mas
relevante figuracion en los momentos actuales.

Al efecto, Freeman, seguidor de esta tesis, considera que lo impor-
tante no es una innovacion aislada, sino la aparicion de nuevos sistemas
tecnoldgicos, caracterizados por “racimos de innovaciones” que permi-
ten nuevas industrias, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas em-
presas y nuevos patrones de conducta. Cada onda larga esta vinculada a
un nuevo sistema tecnolégico.
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Atendiendo a los ciclos de Kondratieff, estamos en la Gltima fase
del cuarto ciclo que se organizo alrededor de la Electromecanica como
innovacion tecnoldgica. El nuevo ciclo corresponde a la Microelectré-
nica que origina industrias muy diferentes a la del anterior, por lo cual
puede hablarse de una ruptura entre las industrias nuevas. El sistema
tecnoldgico que se inicia en las nuevas industrias, depende del desarro-
llo de la ciencia, por lo cual, la industria y la tecnologia estan fundadas
en ella.

Visto el postulado anterior, y basado en la premisa de que el siste-
ma tecnologico microelectronico se esta iniciando, existe la posibilidad
de acceso al mismo y con ello al desarrollo de una nueva industria,
si esta presente la capacidad cientifica y la capacidad de creacion de
productos y procesos. La experiencia acumulada en el tiempo, que era
fundamental para la vieja industria, no sera relevante o lo sera en forma
muy limitada para la nueva.

En un pais como el nuestro, en el cual existen recursos humanos
de alto nivel en el area de la industria microelectrénica, podriamos in-
gresar a la misma por cuanto el ciclo apenas se inicia y las barreras de
entrada son menores y radican en la capacidad creativa de los expertos.

Es asi como se sefala que Venezuela tiene una oportunidad unica
de penetrar en la esfera de una tecnologia avanzada, porque esta hacien-
do, a través de ella un nuevo ciclo econémico y poseemos un potencial
de recursos humanos especializado en este ambito. De alli que no se
pueda desaprovechar la oportunidad de romper la brecha que nos separa
de los paises desarrollados y por eso se dice que no podemos correr el
riesgo de perder el tren de la Electrénica.

Esta tesis optimista es rebatida a través de argumentaciones que
estiman que la industria electronica no es joven, sino consolidada y ma-
dura; que estad dominada por un reducido nimero de empresas y que el
tamano de los mercados, los costos comparativos de produccion, los ni-
veles de calidad exigidos, la adquisicion de componentes, la capacidad
de mercadeo, la necesidad de una infraestructura para el mantenimiento
de equipos complejos y de grandes inversiones para la investigacion,
son argumentos desalentadores de nuestra capacidad de competir en
esta esfera.
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Los argumentos realistas y pesimistas en contra de esta tesis, estan
alli y tienen su valor; pero una experiencia particular, que paso a narrar,
me hace pensar que no es totalmente desacertada entre nosotros la po-
sicion optimista.

En efecto, un buen amigo, compadecido de mi ignorancia y co-
nocedor de mi fobia cibernética, me trajo a un técnico a fin de que
corrigiera algunas fallas de mi pequefia computadora. Joven, muy jo-
ven; muy delgado; muy humilde, me dio la impresion de que mi buen
amigo habia perdido su tiempo; pero esta impresion no llegaria mas
alla del momento en que el supuesto técnico se apoderd del teclado,
del monitor, de la impresora y con soltura inigualable sacaba y metia
diskettes, maniobraba los comandos, le ponia trampas a la computadora
hasta llegar a su severo diagnostico: mi torpe aparato era un ejemplar
prehistorico de la era de la Electronica.

La situacion me ha hecho pensar mucho, porque los brillantes
profesionales que han pasado por mi biblioteca, con sus doctorados en
ciencia, no han sido tan duchos en el manejo de la computadora como
el desgarbado técnico que mi buen amigo tuvo a bien traerme. Ninguno
de ellos utilizd, con la misma destreza, sus recursos, ni escudrifio en el
fondo de sus potencialidades, y es por eso que me permito estimar que
pertenece a un nuevo ciclo en el cual se siente a sus anchas y que no
necesita para ello de las bases que rigieron para el ciclo anterior.

Regresando al problema principal que plantearamos sobre el ingre-
so de Venezuela al GATT, existen una serie de estudios de los cuales, la-
mentablemente los méas importantes no son los mas recientes, y por ello,
tratandose como se trata de una materia viva y en constante evolucion,
los argumentos que se esgrimen tanto en favor como en contra deben
ser replanteados; pero sus conclusiones tienen sin embargo, un valor de
indicio indudable. Hemos escogido el estudio de Telasco Pulgar, publi-
cado por el Instituto de Comercio Exterior en el afio 1973 (“Analisis
de Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. La posible adhesion
de Venezuela”. Coleccion Ensayos, Caracas, 1973) , en el cual el autor
citado analiza tanto las eventuales desventajas como las ventajas de
la adhesion al GATT vy, finalmente, “el costo” que la adhesion podria
acarrear a nuestro pais. El resultado de tal analisis es el sefialamiento
de que el costo de la adhesion superaria cualquier ventaja; pero deja
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abierta la posibilidad de que la situacion cambie si se da cumplimiento
a los siguientes supuestos:

a) Que los proyectos industriales de fomento de la exportacion de
productos no tradicionales, algunos ya en ejecucion se ejecuten
en todas sus proporciones y que conduzcan realmente a un au-
mento sustancial de la produccion;

b) Que los planes agropecuarios se realicen exitosamente y lleven
en forma sensible, a un mejoramiento de calidad y a un aumento
de volumen de las exportaciones agricolas;

c) Que se realice, a través de los ajustes a la reforma arancelaria,
una reorientacion de la politica de sustitucion de importaciones,
hacia aquellas producciones que representen realmente ventajas
comparativas para el pais.

De alli que un criterio calificado sobre la adhesion al GATT, indica
que la misma debe estar en consonancia con el- tiempo que necesita la
actividad productiva nacional para generar los cambios en la composi-
cion y volumen de las exportaciones.

Corresponde a los expertos el diagnostico. de la situacion actual
que, nos parece, debe fundarse esencialmente en la determinacion de
si se han superado o no los obstaculos antes sefialados. En todo caso,
respecto a la propiedad industrial, Venezuela, para ingresar en el GATT
debe en esta materia, garantizar la novedad absoluta de las patentes que
otorgue; extender los lapsos de su vigencia; cambiar su actitud ante los
tenedores de tecnologia; reprimir la competencia desleal; ampliar las
esferas de las creaciones patentables y proteger a las marcas notoria-
mente conocidas.

Pasaremos a analizar las mas graves de las condiciones indicadas,
que son la novedad absoluta como exigencia de patentabilidad y la pro-
teccion de las marcas notoriamente conocidas.

a) La novedad absoluta como requisito de patentabilidad

El ingreso en el GATT, requiere que las patentes ostenten al re-
quisito de la novedad absoluta, por lo cual la primera tarea que nos
corresponde es la de definir lo que es la novedad. Generalmente los tex-
tos legales dan una definicidon negativa de lo que tal exigencia implica,
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senalando al efecto que no existe novedad cuando la invencion ha sido
descrita o utilizada con anterioridad a la fecha de la solicitud de patente.
En sentido positivo, la novedad es aquello que supera el “estado de la
técnica”. Esta expresion, que no aparece en el texto venezolano vigente,
pero que esta presente en la Ley Tipo sobre Invenciones, asi como en
los proyectos de ley que han sido reciente mente elaborados, alude al
conjunto de principios cientificos, reglas practicas, métodos y conoci-
mientos con los que cualquier técnico trabaja a diario solucionando los
problemas que se le plantean. ¢;En qué momento se determina el estado
de la técnica?, o mejor, ¢cuando opera como punto de referencia? Las
legislaciones que contemplan tal nocidon sefialan que el estado de la
técnica esta integrado por todo lo que no se considera como nuevo en el
dia de la solicitud de la patente por haber sido ya descrito en los ultimos
anos, o utilizado en el pais en forma tan notoria, que resulta posible su
empleo por cualquier técnico en la materia. Solo lo que no pertenece al
estado de la técnica, puede considerarse como nuevo y ésta se determi-
na en el dia de la presentacion ante el organismo competente.

De todo lo anterior se evidencia que la novedad es un criterio ob-
jetivo con el consiguiente rechazo del criterio subjetivo (novedad in-
trinseca), por lo cual, lo que signifique una creacion para el inventor, no
lo sera, si éste con anterioridad, hubiese siclo precedido por cualquiera
que hubiese hecho la descripcion ele su invento en forma publica. Lo
anterior se fundamenta en el principio ele que al Derecho de Patentes les
interesa la invencién como medio de que se mejore la técnica aplicable
a la industria, no la empleada por un particular. De alli que, planteemos
el supuesto del creador que se aisla del mundo y obtiene hallazgos inso-
litos dentro de su esfera, pero conocidos externamente. En tal caso no se
crean invenciones patentables, por cuanto las obtenidas estan incluidas
en el estado de la técnica. Esto da lugar, indudablemente, a soluciones
injustas, no solo en el caso expuesto, sino en todos aquellos en los cua-
les los principios o aplicaciones obtenidos estuvieron contenidos en pu-
blicaciones anteriores que no eran conocidas por los mismos expertos
que revisan las solicitudes de patentes; pero que, ante la evidencia de su
existencia, deben negarla.

Por otra parte, la novedad es una nocién de caracter relativo y fun-
damentalmente temporal, lo cual significa que algo considerado como
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nuevo puede no serlo en una etapa posterior. Es por ello que las leyes
de patentes determinan el momento en que la novedad existe, estable-
ciendo como tal el de la presentacion de la solicitud. Esta circunstancia
es la que hace que sea importante la determinacion de la novedad en el
caso de que la patente se divida o sea modificada. La jurisprudencia ha
senalado que si la solicitud de patente fue presentada y posteriormente
retirada por el solicitante, o rechazada por el organismo administrativo,
su presentante no podra reivindicar la novedad en una futura solicitud,
asi como tampoco podra pretender su reconocimiento si ha introducido
modificaciones a la peticion original en el curso de procedimiento de
concesion.

La divulgacion que se requiere para que se pierda la novedad, ha
sido considerada como aquella que se ha realizado mediante una pu-
blicacion, esto es, mediante su impresion en un medio de divulgacion
(libro, periodico, revista, folleto, etc.) que hubiese podido circular en-
tre un nimero considerable de lectores. La doctrina y la jurisprudencia
de paises mas avanzados son muy complejas respecto a la calificacion
de lo que significa el texto impreso, a los fines de afectar la novedad,
discutiendo si la publicacion Unica o unico ejemplar son idéneos para
producir tal efecto.

El estado de la técnica también lo determina la utilizacion de la
invencion, término éste que ha creado dudas sobre si equivale al del
uso del objeto, y si estd comprendido en tal nocién su fabricacion. En
general, se distingue entre la utilizacion con fines comerciales y la utili-
zacion como realizacion del objeto o destino de la cosa. De la posicion
que se asuma dependera la mayor o menor exigencia del requisito de
patentabilidad.

Nosotros estimamos que la utilizacion solo puede destruir la nove-
dad de la invencion cuando con ella se persiga un objetivo industrial,
por lo cual, la descripcion con fines de estudio no producira la pérdida
de la novedad. El proyecto de ley que elaborara prevé una serie de si-
tuaciones anomalas ajenas a la voluntad del inventor, que pueden haber
divulgado el conocimiento de la idea inventiva en forma dolosa y sin
su consentimiento, rechazando que, en tales casos, deba castigarse al
creador con la pérdida de la novedad.
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Nos corresponde ahora analizar la exigencia de la novedad abso-
luta en contraste con la novedad relativa por cuanto la primera seria la
condicion esencial para que el sistema de propiedad industrial venezo-
lano sea reconocido internacionalmente, es decir, considerado como un
régimen efectivamente protector de las patentes.

La novedad absoluta es la que exige que la invencién no haya sido
conocida ni divulgada en ninguna parte del mundo antes de la solicitud
de patente, salvo las disposiciones expresas que resguardan a las ya re-
gistradas o solicitadas en el exterior, por via de ley o de tratado, garan-
tizandoles que no se producira la pérdida del requisito si se efectia la
solicitud dentro de un periodo preestablecido, planteandose incluso la
posibilidad de hacer valer para los registros sucesivos la fecha en que se
introdujo la primera solicitud (prioridad) . Segun la tesis de la novedad
absoluta, ésta es la superacion del estado de técnica y, en consecuencia,
la tinica para todo el mundo cientifico.

De alli que s6lo sera novedoso lo que posea el sehalado caracter:
cualquiera que sea el lugar donde intente protegerse. La tesis expuesta
se contrapone a la que sostiene la novedad relativa, la cual se funda-
menta en el hecho de que lo que le interesa al pais otorgante del privi-
legio es el estado de la técnica o de los conocimientos técnicos dentro
de su territorio.

A favor de la novedad absoluta se sefiala el caracter universal de la
cultura'y, sobre todo, de la que versa sobre conocimientos tecnolégicos.
Hay un solo estado de la técnica y ello es mas evidente en los momen-
tos actuales en los cuales la difusion de los conocimientos se produce
de inmediato. Se indica que no tiene sentido, por otra parte, proteger
como novedoso en un determinado pais algo que en el resto del mundo
ha dejado de serlo. Como consecuencia del argumento anterior, esta
la circunstancia de que la novedad relativa favorece la pirateria de las
patentes, ya que es muy facil copiar patentes extranjeras que tienen un
cierto grado de obsolescencia en sus paises de origen y cuyas tecnolo-
gias han dejado de ser avanzadas. Por otra parte, esas patentes no seran
defendidas por sus titulares y, en consecuencia, no hay riesgo alguno de
oposicion durante el procedimiento concesorio.

En el anteproyecto que elaboraramos, habiamos establecido la exi-
gencia de la novedad relativa, esto es la que se determina por su divul-
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gacion o no en el pais otorgante. Pensamos al respecto en dos circuns-
tancias fundamentales: en primer lugar, en el hecho de que la novedad
relativa protege al inventor nacional que dedica su actividad creadora
a resolver los problemas para los cuales no existen, 0 no son conocidas
soluciones inmediatas dentro de su ambito de actuacion; en definitiva,
al experto que emprende la busqueda de una solucion a un problema
concreto. Pongamos, por ejemplo, un sistema de impermeabilizacion
que supere el de los métodos actuales conocidos en el mercado, que
han demostrado ser ineficientes para el caso concreto. El investigador
al cual aludimos en el ejemplo, en virtud de su trabajo sobre el- terreno,
va venciendo los obstaculos que se le presentan para obtener su obje-
tivo y va corrigiendo los defectos que ofrecen los sistemas existentes.
El resultado es un proceso que efectivamente garantiza neutralizar la
humedad y las filtraciones en el tipo de construccion al cual se aplica.
El proceso era desconocido en Venezuela y aqui supera el estado de
la técnica empleada en este campo. Su invencién reune los restantes
requisitos de patentabilidad. Es posible, sin embargo, que la técnica
inventada hubiese sido objeto de una solicitud de patente en Alemania
Oriental, con anterioridad a la que el mismo introdujo en Venezuela,
de lo cual dan constancia revistas especializadas, cuya publicacién es
posterior a la solicitud efectuada en nuestro pais, pero que alude a una
creacion anteriormente divulgada en su lugar de origen. Nos parecia
tremendamente injusto que el inventor venezolano no pudiese patentar
lo que para nosotros es intrinsecamente novedoso, ni pudiese, en conse-
cuencia, beneficiarse de su creacion.

La segunda razén que nos indujo a establecer la novedad relati-
va radicaba en el temor de que el organismo de registro de la propie-
dad industrial, careciese de la idoneidad o de los recursos necesarios
para hacer el examen de la novedad absoluta. Pensabamos que nues-
tra rudimentaria oficina de patentes, por mas que lograse modernizarse
aceleradamente, sin embargo, no podria, sino a largo plazo, estar en
condiciones de enfrentarse a un examen que requiere conocimientos ul-
traespecializados en los campos mas actuales de la ciencia y de la técni-
ca. Por lo que respecta a este argumento préactico, el acelerado acontecer
de los sucesos contemporaneos demostrd que nuestra oficina registra!
podia alcanzar un alto desarrollo en muy breve tiempo, al punto que en
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base al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y a la Organizacién Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) , se ha
logrado otorgarle una nueva estructura y modernizarlo. Fue asi creado
un cuerpo de ingenieros nacionales especializados en distintas areas
de la técnica, el cual se ha ido ampliando y depurando a través de per-
manentes entrenamientos, de la actuacion de expertos internacionales,
de efectuar los examenes de novedad, manejar los bancos de datos y
acceder por medios computarizados a las mas importantes fuentes de
informacion tecnoldgica. Incluso, en casos extremos en gque el examen
de la novedad debe ser efectuado a nivel internacional, el Registro de
la Propiedad Industrial tiene acceso a bases de datos y a fondos docu-
mentales de otros paises mediante los acuerdos que ha -establecido con
varios registros nacionales, o bien, a través de la Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Industrial. La situacion es tal que los servicios
de informacion tecnoldgica pueden ser suministrados a los terceros a
través de un convenio entre el CONICIT y el Ministerio de Fomento.
Este servicio, a partir de marzo de 1987, se ha ampliado en forma tal
que presta asesoria técnica en materia de patentes; realiza la busqueda
internacional del estado de la técnica; determina los antecedentes de
modelos y dibujos industriales y en materia de signos distintivos puede
realizar una verificacion de los elementos figurativos de los mismos y
de sus eventuales parecidos, asi como de las marcas mixtas. Los ade-
lantos organizativos no se han limitado en Venezuela, sino que nuestro
pais, a través de programas de cooperacion, ha tratado de divulgarlos e
implantarlos en otros estados de Centro y Sudamérica.

Visto en tal forma, es indudable que el argumento préactico ha sido
superado y que solo queda la posicion ideoldgica inicialmente expuesta
que ha de ser sopesada a la luz de otros intereses. En efecto, la adhesion
de Venezuela a los convenios internacionales en materia de patentes v,
especificamente, al Convenio de Paris, exige la adopcion de la novedad
absoluta. El punto esta planteado para un examen detenido de la bondad
y conveniencia de la decision que se adopte.

De acogerse la novedad absoluta, habria que someterse al estado
de la técnica en su sentido estricto, entendiendo como tal a todo lo que
ha sido divulgado mediante una publicacion o mediante la venta y co-
mercializacion publica o el uso por cualquier medio, antes de la fecha
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de presentacion en nuestro pais de la solicitud de la patente que reivin-
dica la invencion.

b) La proteccion de las marcas notoriamente conocidas y de
alto renombre

La marca notoriamente conocida, es aquella que, como su nom-
bre lo indica, es del conocimiento publico en general, sobrepasando su
fama al &mbito de las personas directamente interesadas en los produc-
tos que distingue. Para obtener tal calificacion, es necesario que posea
una elevada capacidad distintiva vinculada a una gran estima dentro
del publico, en forma tal que se le atribuya una cierta excelencia a las
cualidades del objeto al cual se aplica. La marca de alto renombre alude
a los signos famosos que, por ser tales, rebasan el principio de la es-
pecialidad que es propio de todos los signos distintivos, por lo cual su
existencia impide que se la utilice para otros productos, aun cuando no
sean concurrentes con los que ella originalmente protege. La anterior
definicion obliga a sefialar que el principio de especialidad de la marca
es aquel en virtud del cual la misma es objeto del derecho de exclusi-
vidad sola mente en relacion con los productos o actividades para las
cuales fuera otorgada la proteccion. En realidad, la marca registrada
esta constituida por el elemento que la conforma (palabras, combina-
cion de palabras, sonidos, etc.), y los articulos a los cuales se destina.
La especialidad radica en la indisoluble conexion entre el objeto que
ha de ser distinguido y los recursos utilizados a tales fines. De alli que
no puede, en principio, pretender el titular de un signo grafico, sonoro
o tactil registra do, que su derecho de uso exclusivo se extienda a otros
articulos, sean concurrentes o no con el mismo en el mercado.

La marca notoriamente conocida, aun cuando pertenezca al cono-
cimiento general del publico, esto es, a su &mbito cultural como ele-
mento identificador, sin embargo, no excede del objeto al cual se des-
tina, ni puede extenderse su proteccion a otras ramas del comercio y
de la actividad concurrencial en general. Pongamos, por ejemplo entre
nosotros, la marca “UNDERWOOD” (se pronuncia “underud”), con la
cual se distingue el denominado “diablito”, esto es, una pasta de jamon
condimentada con especies. Se trata, indudablemente, de una marca no-
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toriamente conocida y su titular puede impedir que en la esfera de los
productos alimenticios se la use por un tercero, pero no puede oponerse
al uso o registro de la misma denominacién para distinguir productos de
otra esfera, como seria, por ejemplo, el de las calculadoras electrénicas.

La marca de alto renombre por el contrario, rebasa con su fuerza
y originalidad el &mbito dentro del cual inicialmente opera, por cuanto
su uso, necesariamente, obliga a asociar en alguna forma a la actividad
con el producto originario. Por ejemplo, la matea “COCA-COLA”, que
distingue a una bebida refrescante, efervescente, dotada de un sabor
caracteristico, ain cuando sélo esté registrada para distinguir tal mer-
cancia, sin embargo, no seria admisible en otra esfera por cuanto su
fuerza es tal que crearia una necesaria asociacion de ideas con el pro-
ducto originario. Por ejemplo, de ser usada por una fabrica de franelas
podria pensarse que existe una identidad de origen entre el productor
del articulo original y el del nuevo que ha sido introducido al mercado,
0 una asociacion de cualquier especie entre ellos. Sobre la naturaleza y
proteccion de estos signos que rebasan el principio de la especialidad
antes expuesto, existen multiples tesis, entre ellas las que niegan su pro-
pia proteccion o existencia. Algunos estiman que su fundamento esta
en la tutela de los derechos de la personalidad; otros consideran que las
misma radica en la proteccion genérica contra los actos de concurrencia
desleal. Finalmente, estan las tesis que apoyan la proteccion en el enri-
quecimiento sin causa, 0 en la gestion de negocios sin mandato. En la
primera de las fuentes de las obligaciones citadas, el empobrecimiento
del titular de la marca radica en el debilitamiento del poder distintivo
que la misma posee por efectos del uso indiscriminado.

2 Laposicion de Venezuela ante la adhesion a la decision 85 del
Acuerdo de Cartagena

El Acuerdo de Cartagena o Acuerdo de Integracion Subregional
Andino, fue suscrito en Bogota, Colombia, el 26 de mayo de 1969. Ve-
nezuela se adhirio al tratado con la firma del Consenso de Lima, el 13
de febrero de 1973.

Actualmente, forman parte del Acuerdo: Colombia, Ecuador, Peru
y Venezuela. Chile que inicialmente lo suscribiera y que, incluso, se
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adhiriera al Consenso de Lima, se retird del mismo a finales de 1976.
Nuestro pais recibi6 en su ordena miento interno, las normas contenidas
en la normativa comunitaria, mediante una Ley Aprobatoria del 20 de
septiembre de 1973, con la cual, igualmente, fueron aprobadas varias
de las decisiones dictadas por la Comision del Acuerdo de Cartagena,
entre ellas la Decision 24, recientemente modificada por la Decision
220, aprobada también por Venezuela.

En todo caso, la Decision 24, denominada Régimen Comun de
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Li-
cencias y Regalias, tal como su nombre lo indica, trata tres materias
fundamentales: la inversion extranjera, el control de la transferencia
de tecnologia y el régimen de la propiedad industrial. Respecto a esto
altimo, en el articulo 26 de la Decision 24 se establecié la posibilidad
de que la Comision, a propuesta de la Junta, pudiese regular en forma
especifica, la materia relativa a la propiedad industrial.

En el Decimotercer Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Co-
mision del Acuerdo de Cartagena, celebrado del 27 de mayo al 5 de ju-
nio de 1974, en Lima, Peru, fue dictada la Decision 85. La mayor parte
de los paises signatarios del Acuerdo, después de titubeos, terminaron
por adoptar la Decision 85; pero Venezuela hasta la fecha no se ha pro-
nunciado al respecto.

En trabajo elaborado en el afio 1978 (“La Explotacion de las Paten-
tes en Venezuela”, Editorial Sucre), al comentar la situacion de la Deci-
sion 85, nos preguntabamos cuéles habian sido las razones que habian
pesado para que la mayor parte de los paises que conforman el Acuerdo,
hubiesen violado el articulo 86 de la Decision 85, que establece: “(...).
Los Gobiernos de los paises miembros se comprometen a adoptar todas
las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Re-
glamento en sus respectivos ordenamientos juridicos internos, dentro
de los seis meses siguientes a la aprobacién de esta Decision (...)”. En
esa misma oportunidad considerdbamos que la respuesta estaba en los
siguientes hechos:

1°) La naturaleza de la norma que, en sus lineamientos generales,

es una disposicion que modifica sustancialmente el régimen
de propiedad industrial de los paises del Acuerdo, por lo cual
su adopcion implicaba para ellos un proceso de adaptacién, no
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20)

39)

40)

solo de las bases normativas, sino también de las estructuras
administrativas.

La oposicion a la nueva normativa por parte de los sectores
que se mueven en el campo de la propiedad industrial, deriva-
da del hecho de que ella afecta gravemente sus intereses, por
cuanto somete a las patentes a un control mas estricto del que
actualmente existe. Esta posicion se ensaia en las deficiencias
técnicas que efectivamente el texto posee, aun cuando las mis-
mas sean superables. En los sectores antes indicados se quiere
mantener el aislamiento de la propiedad industrial de otras dis-
ciplinas, que la coloca como una materia super-especializada
limitando su ejercicio a una esfera restringida de conocedores.
Lo dicho en lineas anteriores tiene relacion con la circunstan-
cia de la Decision 85 ha sido concebida como una regulacion
que entrelaza a la propiedad industrial con otros aspectos de
la dindmica econdmica y, principalmente, con la transferencia
de tecnologia, por lo cual su eficiente aplicacion solo se logra
con la puesta en vigencia de los mecanismos reguladores de
las materias a las cuales se vincula. La circunstancia de que la
Decision 84, aprobada en el mismo periodo, tampoco hubiere
sido puesta en vigencia para la fecha en que se formularon
las consideraciones expuestas, se estimd que era uno de los
hechos que condicionaba negativamente la adopcion de la nor-
mativa.

Unido a todo lo anterior, y quizas constitutivo de la circunstan-
cia de mayor trascendencia en el ambito politico, se sefiald que
estaba la propia crisis del Pacto Andino, generada por la des-
afeccion de uno de sus integrantes originales y por la parali-
sis del proceso de normacién uniforme que retrasé la creacion
del organismo jurisdiccional para los asuntos de integracion.
Debe advertirse que este organismo seria establecido mediante
el Tratado del 28 de mayo de 1979, creador del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, que se incorporo al orde-
namiento juridico venezolano mediante la Ley Aprobatoria de
fecha 16 de marzo de 1983.

69



DISCURSO DE INCORPORACION A LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES DE LA DRA. HILDEGARD...

5°) Finalmente, podria senalarse el hecho de que la Decision 85 ha
debido estar precedida de la creacion de la Oficina Subregional
de la Propiedad Industrial, prevista en la Decision 24, la cual
habria actuado como 6rgano de coordinacion de las activida-
des que se realizan en la materia, en los distintos paises del
area. Desde este punto de vista, la normativa se habria antici-
pado en el tiempo; es decir, fue prematura, surgié cuando aun
no habia un ambiente apropiado para su puesta en vigencia.
Al respecto, hay que recordar que los organismos administra-
tivos de propiedad industrial ain no han perdido su naturaleza
meramente instrumental; que estan todavia dominados por la
rutina registral, por lo cual, la aplicacién de una normativa que
les obliga a adoptar posiciones activas dentro de la dinamica
de las instituciones del Estado, requiere una reforma radical de
los conceptos tradicionales.

Desde la época. en que me daba esas respuestas, hasta la fecha, han
transcurrido once afos. Aun Venezuela no se ha adherido a la Decision
85; pero esta pendiente su obligacion al respecto. ¢Es conveniente que
se adhiera? La respuesta debe ser cuidadosamente pensada.

Un texto de la naturaleza de la Decision 25, necesariamente ha
envejecido por una parte y, ademas, nuestro sistema exige un régimen
mas acorde con sus necesidades actuales. Al mismo tiempo, el sistema
de propiedad industrial ha madurado en una forma positiva, por lo cual
ahora son mas evidentes, en todos los sectores vinculados a la materia,
los errores técnicos que la Decision 85 contiene.

Por otra parte, es el espiritu mismo de la normativa lo que parecie-
ra contradecirse con las necesidades actuales de la propiedad industrial.
La Decision 85, en efecto, esta impregnada de la corriente politico-
filosofica que estremecio a los paises en vias de desarrollo en la década
de los afos setenta, cuando se tuvo conciencia de que el régimen de
propiedad industrial tal como estaba configurado, protegia tan solo a las
empresas transnacionales titulares de tecnologia. A raiz del Informe de
la Secretaria de las Naciones Unidas sobre la situacion de los paises en
vias de desarrollo en el Sistema Internacional de Patentes, se reaccio-
na contra el mismo, en un movimiento pendular que ird del originario
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reconocimiento indiscriminado de los derechos de sus solicitantes y be-
neficiarios, al cuestiona miento general de sus propias bases.

En efecto, los paises que originalmente se habian limitado a copiar
las legislaciones de naciones de alto desarrollo econdmico y tecnolé-
gico, se dirigen al extremo contrario para castigar con una legislacion
restrictiva y sancionadora a los titulares extranjeros de los derechos de
propiedad industrial.

El espiritu que rige a esta legislacion es, esencialmente, represivo.
La obra de Constantine Vaitssos (“La Funcion de las Patentes en los
Paises en Vias de Desarrollo”, publicado por la Junta del Acuerdo de
Cartagena el 29 de septiembre de 1972), asi como la célebre monogra-
fia de Edith L. Pennrose (“La Economia del Sistema Internacional de
Patentes”, cuya primera edicion en espanol es del ano 1974), cambia-
ron la posicion de los juristas de los paises en desarrollo, respecto al
régimen de patentes y constituyeron un enfoque nuevo, nacionalista a
ultranza, de la forma como habia de regularse la posicion de los mono-
polios en materia de propiedad industrial. Los dos estudios antes sefa-
lados, acentuan, en efecto, el caracter monopolistico de las patentes vy,
en base a los inventarios que de las mismas se efectuara en los paises en
desarrollo, se llega a la conclusion de que se trata de patentes ociosas
otorga: das a inversionistas extranjeros que no aportan beneficios a los
Estados concedentes.

Remontandonos aun mas en el pasado hay que recordar al efecto,
que tal movimiento se inicia en 1961, cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en la Resolucion 1713 de diciembre de ese ano,
solicitd la elaboracion de una encuesta sobre la legislacion de patentes
en determinados paises y los efectos de tales patentes sobre los mismos.
De ese cuestionario surgio la respuesta de algunos encuestados (India,
Libano, Cuba, etc.) , en el sentido de que no se beneficiaban con el
sistema internacional de patentes. Se sefal6 al efecto que tal sistema
se fundamenta en la concepcién de que las patentes otorgadas a los
extranjeros ayudan a la transferencia de tecnologia y con ello inciden
positivamente sobre la economia, porque gran parte de la tecnologia
necesaria para el desarrollo industrial esta patentada y las patentes son
propiedad de corporaciones mercantiles provenientes de paises de alto
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desarrollo. En contra de ello se constatd que las informaciones tecno-
I6gicas contenidas en la patente, rara vez eran para permitir su aplica-
cion sin el know how y la ayuda técnica de los duenos de los patentes,
quienes no los proporcionaban sino en condiciones que los mantuvie-
sen bajo la proteccion que se concede a las patentes. El resultado del
mencionado informe de las Naciones Unidas, revel6 que el nimero de
patentes extranjeras otorgadas en paises en vias de desarrollo que no
eran explotadas, rebasaba ampliamente al de las utilizadas, por lo cual
se lleg6 a la conclusion de que, a través del régimen de propiedad in-
dustrial, lo que se creaba eran monopolios inutiles ya que los tenedores
de tecnologia sélo la transmitian mediante el know how; es decir, a
través de técnicas no patentadas. En consecuencia surgié como logica
conclusion que la patente como tal, no constituye un medio efectivo de
inversion del capital o de utilizacion de las nuevas técnicas existentes.
El aludido cuestionario en el cual se fundamento el informe de las Na-
ciones Unidas sobre el régimen de patentes, revel6 que en forma alguna
el mismo habia favorecido a los paises en vias de desarrollo contribuido
a ampliar los dos campos antes sefialados y que, las Uinicas respuestas
favorables fueron forjadas por los tramitantes de patentes que influye-
ron sobre las oficinas gubernamentales. Un movimiento demoledor del
régimen de patentes estremecio todo el sistema establecido, influyendo
sobre la doctrina y sobre la legislacion. Los paises en vias de desarrollo
consideraron que el sistema de patentes constituia una nueva forma de
colonialismo, el colonialismo de los conocimientos, y sus legislaciones
pasaron a inspirarse en una filosofia proteccionista a ultranza, restricti-
va y de control. Ese fue el espiritu que atento a la normativa del Acuer-
do de Cartagena, de la Decision 24 y, naturalmente, de la Decision 85.
Es dentro de esa esfera conceptual que la misma es forjada a través de
la Proposicion 19 de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Una confesion personal puedo hacerla en esta oportunidad, colo-
candome un poco como ejemplo de la posicién pendular a la cual alu-
diera, por cuanto inicialmente mi formacion en la materia aludiera, por
cuanto inicialmente mi formacion en la materia del Derecho Industrial,
efectuada en un pais europeo de alto desarrollo, me lleva a considerar la
materia tan solo desde el punto de vista dogmatico y, en consecuencia
, a propugnar el respeto a ultranza de los derechos de los creadores de
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bienes inmateriales. Posteriormente, al enfrentarme con la realidad eco-
nomica de Venezuela, y con ello apreciar que la legislacion exdgena no
era adecuada a nuestros requerimientos, considere que debia adoptarse
un régimen que reprimiera, limitara, controlara y restringiera la fuerza
de los titulares de la tecnologia importada contenida en las patentes.

Hoy en dia Venezuela se enfrenta a una realidad a la cual ha de
atender para sobrevivir como pais moderno y como sistema politico y
econdémico consono con sus recursos, Yy es la de su necesidad de obtener
los conocimientos tecnoldgicos que requiere. Lo anterior le plantea la
exigencia de una mayor apertura frente a la importacion de tecnologia
y a los que suministran los bienes en los cuales la misma se materializa.
Esta posicion es, indudablemente contraria como se sefialara, al espiritu
de la Decision 85, cuyo objetivo es establecer obstaculos, impedimen-
tos y controles a las patentes importadas. Indudablemente, que el Gltimo
de los elementos mencionados es de fundamental importancia, ya que
todo poder, de cualquier naturaleza que sea, debe estar controlado; pero
los dos anteriores no pueden servir de fundamento a un régimen que re-
quiere estimulo, fomento y ayuda, porque la esencia misma del derecho
de exclusividad consiste en la retribucidn que se otorga a los creadores
de bs cosas que mejoran las condiciones de nuestra vida.

Conviene hacer un examen de la Decision 85, a los fines de deter-
minar cuales son los puntos en los que la misma resulta contradictoria,
no sélo con la legislacion vigente sino también con los planes de refor-
ma de la misma.

Al efecto, la primera cuestion que ha de plantearse es la de qué
significa la Decision 85, para el pais que la adopte. A nuestro ver, dos
son los posibles sistemas que regirian su adopcion:

1°) Su establecimiento como estatuto de la propiedad industrial,

que podria ser reglamentado por normas nacionales;

2°) Su conceptuacion como un tratado regulador de la materia que

coexistiria con la ley nacional reguladora de la misma. De alli
que, la ley en cuestion en casos de conflicto, deberia ceder ante
la norma comunitaria. Esta solucion es la que pareciera ser la
mas apropiada en caso de que se adoptase la Decision.

Ante la adopcion de la ultima hipdtesis planteada, cabe senalar
cuales serian los principales problemas que la vigencia de la Decision
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85 crearia para el sistema venezolano. Los puntos fundamentales, a
nuestro ver son los siguientes:

El Procedimiento. La Decision establece un procedimiento
de tramitacion de las solicitudes de patentes (articulos 14
al 26) , que, obviamente, no se ajusta a las complejidades
que la revision de la solicitud, las oposiciones y los recursos
procesales requieren en el derecho venezolano. Adoptar el
procedimiento de la Decision 85, significa cambiar las bases
mismas del tramite administrativo.

Alcance del derecho acordado por la patente. El articulo 28
de la Decision 85 establece que su titula r no tiene el derecho
de importar el producto con exclusividad y si la patente fuere
de procedimiento, el fabricado mediante el mismo. Es decir
que, simultdneamente a la explotacion de la patente por su ti-
tular, los terceros pueden importar el producto objeto de ella
o el fabricado con el procedimiento patentado, lo cual crearia
una competencia de tal naturaleza que afectaria a la razén o
motivo de la patente;

El lapso de duracion de la patente. La Decision 85 establece
en forma rigida el lapso de diez afos para la duracion de la
patente, contado a partir de la fecha del acto administrativo
de otorgamiento. Este lapso se divide en dos etapas: la pri-
mera, de cinco afos; y, la segunda, o prorroga, por lo que
queda del mismo, la cual se acuerda siempre que se acre-
dite que la patente se encuentra adecuadamente explotada.
Indudablemente que el sistema de patentes exige un lapso de
explotacion mayor, por cuanto esta demostrado que las nue-
vas tecnologias para ser puestas al servicio de la industria,
requieren de un periodo de prueba que no es nunca menor de
dos anos. A lo anterior se une la necesidad de calcular la fase
de instalacion de la infraestructura industrial (construccion
de la fabrica, entrenamiento de los técnicos, introduccion en
el mercado, etc.) que no puede calcularse en menos de tres
anos. Es en base a las cuestiones anteriores que hoy en dia
existe la tendencia a alargar el lapso de vida de la patente;
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IV. Naturaleza de la explotacion. La Decision 85 entiende por
explotacion una nocion muy restringida, ya que alude a la
misma en el sentido de explotacion permanente y estable de
los procedimientos patentados o la elaboracién del producto
amparado por la patente para suministrar al mercado el re-
sultado final en condiciones razonables de comercializacion.
Hoy en dia el criterio de explotacion se hace cada vez mas
amplio, por cuanto es posible que en una primera fase del
lapso de otorgamiento, el titular se vea obligado a importar el
producto final mientras se realiza la labor de crear la infraes-
tructura para la produccion y la comercializacion del mismo
en el pais.

V. Régimen de las licencias obligatorias. La experiencia que
ofrecen las legislaciones mas recientes que han adoptado el
sistema de licencias obligatorias pone en evidencia las lagu-
nas que en esta materia la Decision 85 posee, exigiendo la
adopcion de reglas complementarias e incluso modificatorias
del sistema gue la misma establece.

3. La proteccion de las altas tecnologias

La época actual, que algunos economistas han denominado como
etapa post-industrial, se caracteriza por la presencia de las denomina-
das Altas Tecnologias, que estan destinadas, y es esa su caracteristica
esencial, a la transformacion radical del capital y de la mano de obra en
el sector productivo.

Estas Altas Tecnologias son fundamentalmente, la Biotecnologia,
la Electronica, la Microelectronica, la Informatica, la Robdtica, la Su-
perconductividad, la Biomédica y otras ciencias tan especializadas, y al
mismo tiempo con un desarrollo tan acelerado que, el conocimiento de
su existencia, muchas veces se circunscribe al ambito de los ultraespe-
cialistas. Pongamos por ejemplo, la superconductividad, que se encuen-
tra en un campo intermedio entre la Fisica y la Ingenieria Electrénica y
que se presenta como aquella esfera del conocimiento que aprovecha la
circunstancia de que algunos materiales, bajo determinadas condicio-
nes, no poseen resistencia a la conductividad, transportando la energia
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sin que se produzcan pérdidas. En efecto, las condiciones para la con-
duccién de la energia resultaban muy complicadas en algunos casos,
requiriéndose la refrigeracion a temperaturas muy bajas. Un equipo de
Alemania, que con ello obtendria el Premio Nobel de Fisica, descubrid
una ceramica que actia como superconductor sin necesidad de
que se reduzca su temperatura y con ello abrié nuevos campos de in-
vestigacion. La superconductividad permite la aplicacion de la misma
energia en procesos infinitos, por lo cual no se agota, sino que se utiliza
en forma permanente como una fuente que si bien constantemente lanza
sus chorros ornamentales, sin embargo lo hace con el mismo volumen
liquido que se recicla para renovarse con los mismos elementos.

El problema de las Altas Tecnologias, frente al regimen de patentes
estriba fundamentalmente en el hecho de que este Gltimo ha sido conce-
bido para regular invenciones que operan en el campo de la Mecéanicay
de la Fisica Termodinamicay alli parecian agotarse las posibilidades de
creacion del hombre. El régimen de propiedad industrial surge, en con-
secuencia, para juzgar la novedad, y las restantes condiciones de paten-
tabilidad de las invenciones que correspondian a un estado primigenio
de la ciencia aplicada. Pero pronto, por la evolucion de la ciencia, apa-
recen nuevas especialidades que van a revolucionar los conocimientos
existentes y con ello la forma de vida de los hombres, La Biotecnologia
es, quizas, el ejemplo mas caracteristico de estas Altas Tecnologias re-
volucionarias de nuestra forma de vida. Ella opera fundamentalmente
en el campo de la Ingenieria Genética, de la Bioguimica y de la Inge-
nieria Bioldgica. Se aplica en el area agropecuaria, en la de alimentos,
en la industria farmacéutica y en general, en la esfera de la energia, en
la elaboracion de productos quimicos y en la conservacion ecoldgica.
El problema fundamental de la Biotecnologia es que, como su nombre
lo indica, alude a la técnica o aplicacion de la ciencia en la materia viva,
esto es, la tecnologia basada en el uso de cosas vivas.

Puede considerarse que el desarrollo de la Bioteconolgia, surge
en el afio de 1953 cuando Sanger, establecio la estructura completa de
una proteina, la insulina. Simultaneamente, Crick y Watson, demos-
traban que el acido desoxirribonucleico (ADN), tenia una estructura
particular, que posteriormente seria analizada en el afio de 1976 por
Maxan y Sanger.
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En los afios 1977 y 1979, varios investigadores sintetizan los genes
de la somastotatina y de la insulina humana, lo cual lleva el desarrollo,
en el afio de 1980, del primer ensamblador de genes. El campo de la
Genética desemboca en toda su fuerza en las aplicaciones industria-
les. Cada vez mas la ciencia pura se transforma en ciencia aplicada.
Es asi como los conocimientos genéticos son utilizados en la esfera
de las variedades vegetales hibridas para transformar a las especies en
variedades mas nutritivas, mas resistentes a las enfermedades, de mayor
rendimiento. Hoy en dia las inversiones en el area de la investigacion
en materia de Biotecnologia en los paises de alto desarrollo, revela que
es este el nuevo campo que la industria esta siguiendo para mejorar sus
procesos Yy los resultados que de los mismos derivan.

Las tecnologias de mayor aplicacion en la produccion industrial
son, ante todo, los procesos de fermentacién por microorganismos
consistentes en reacciones quimicas provocadas para la produccion de
antibidticos, vitaminas, vacunas, aminoacidos, esteroides, alcaloides y
reactivos de diagnosticos. Esta técnica de fermentacion por microorga-
nismo es también utilizada en la industria de alimentos y se extiende
igualmente a la industria quimica y a la agricultura en general.

Otra de las Altas Tecnologias es la Ingenieria Genética 0 ADN re-
combinante, consistente en la introduccion de genes de una célula en
otra provenientes de especies diferentes. A traves de esta tecnologia se
han obtenido en la industria farmacéutica, productos como el interfe-
ron, la insulina humana, las hormonas, las vacunas y los anticuerpos
monoclonales.

Tecnica altamente desarrollada es la hibridatacion de células so-
maticas, consistentes en la fusion de protoplastos, o sea de las partes
viva de la célula, compuesta por el nucleo y el citoplasma. Esta técnica
aplicada en la industria agricola permite la produccion de semillas pro-
teicas.

Igualmente, esta planteada la fusion de las células (hibridomas)
para la produccion de anticuerpos monoclonales, consistente en la fu-
sion de células productoras de anticuerpos y células tumorales, lo cual,
aplicado a la industria farmacéutica, puede ofrecer su ayuda en el diag-
nostico y el tratamiento de las neoplasias.
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¢Como proteger estas altas tecnologias, cuando el régimen de pa-
tentes ha sido creado con miras a la invencion y no al descubrimiento;
a la actuacion sobre la materia inerte y no sobre la materia viva; a las
necesidades de la industria incipiente de principios del siglo veinte y no
de la sofisticada tecnologia de los umbrales del siglo XXI?

Los sistemas juridicos han buscado adaptarse a las Altas Tecno-
logias para otorgar una proteccion que conceda a sus descubridores e
investigadores un derecho de exclusividad que les permita obtener la
explotacion exclusiva de las mismas durante un cierto periodo. La po-
sicion imperante ha sido en el sentido de establecer una explotacion
especial diferente al de las patentes, para determinadas tecnologias,
especificamente para las variedades vegetales. El problema filosofico
ha estado presente al debatirse el sistema de proteccion, por cuanto lo
gue esta en juego es la consagracion de la propiedad exclusiva de va-
riedades vegetales de razas y de sub-especies. En realidad, hoy en dia,
la decision ha sido asumida por los paises de alto desarrollo, quienes
concertaron el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obten-
ciones Vegetales (suscrito en Paris en 1961 y modificado en Ginebra
en 1972 y en 1978). Igualmente, se encuentra el Tratado de Budapest
sobre Reconocimiento Internacional del Dep6sito de Microorganismos
a los fines del procedimiento en materia de Patentes del 28-04-1977. La
correspondiente regulacion aparece también en el Convenio de Munich
sobre la Patente Europea, del 5 de octubre de 1973.

El méas importante de los Tratados aludidos, es el Convenio In-
ternacional para la proteccion de las Obtenciones Vegetales del 2 de
diciembre de 1961, inicialmente concertado en Paris, fue revisado en
Ginebra en 1972 y en 1978. Las reglas del Convenio son, fundamental-
mente, las del trato nacional, la del derecho de prioridad, y las normas
de fondo, que son las que escuetamente se pasan a exponer:

Los Estados pueden proteger a las obtenciones vegetales mediante
patentes o mediante certificados. La proteccion consiste en reconocer al
“obtentor” el derecho de impedir la produccion con fines comerciales
de la novedad vegetal, su puesta en venta o su comercializacion. Por el
contrario, el obtentor no puede obstaculizar la obtencion de nuevas va-
riedades de la que al mismo obtuviera, esto es, cualquier persona puede
utilizar libremente una obtencion protegida para lograr otras nuevas.
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La proteccion que se acuerda recae: sobre una variedad vegetal
cuando ésta puede distinguirse claramente de las comdnmente conoci-
das. Es necesario, igualmente, que la obtencion cuya proteccion se so-
licita, no haya sido comercializada antes de la fecha de la solicitud. Se
requiere también que sea suficientemente homogénea y estable en sus
caracteres esenciales. Estas condiciones deben ser demostradas a traves
de un examen practicado por la autoridad competente del Estado con-
tratante, el cual se fundara en las muestras del material reproductivo. La
proteccion ha de durar como minimo 15 afos, salvo el caso de las vides
y de los arboles, cuya duracion no puede ser menor de 18 afos, conta-
dos a partir de la fecha de la concesion del titulo. La proteccién sélo se
otorga si la variedad vegetal ha sido designada con una denominacion
apropiada. La denominacion destinada a constituir el nombre genérico
de la variedad debe permitir su identificacion, por lo cual, es preciso
que sea diferente a la de las variedades preexistentes de la misma espe-
cie botanica o de otras especies semejantes.

Lo anterior es un ejemplo de la normativa que podria regir para la
proteccion en la esfera de la propiedad industrial de las Altas Tecnolo-
gias constituidas esencialmente por descubrimientos y calificados por
tal razon , o por un dispositivo expreso, como no patentables.

En el sistema que proponemos la proteccién podria efectuarse in-
directamente mediante el establecimiento de un régimen especial de los
“conocimientos técnicos”. Al efecto hemos dado una definicion amplia
de los mismos sefialando que se entiende por tales a los que retinen acu-
mulativamente las siguientes caracteristicas:

1) Sean susceptibles de aplicacion en los procesos productivos u
organizativos; 2) permitan obtener beneficios economicos y 3 ) puedan
ser transmitidos a terceros.

La proteccion se realiza esencialmente mediante el control de los
contratos que versan sobre los mismos respecto a los cuales se exige a
las partes la regla del secreto.

Hemos estimado sin embargo que el nucleo central de la protec-
cion, dada la naturaleza de estas tecnologias, debe efectuarse a través
de los tratados.
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4. Del Régimen Jurisdiccional

En materia de régimen jurisdiccional, esto es, de la defensa por
ante los tribunales de los derechos o intereses de los sujetos que ac-
tlan en materia de propiedad industrial, el primer punto que debe di-
lucidarse es el de si debia crearse o no una jurisdiccion especial. Ante
todo es necesario sefialar que por jurisdiccion especial se entiende una
organizacion tribunalicia en la cual la competencia, el procedimiento
y los jueces son diferentes a los que operan en materia de la jurisdic-
cion ordinaria. En la enunciacion anterior surgen tres elementos dife-
rentes de especialidad: La competencia, el procedimiento y el estatuto
judicial.

Obviando la polémica que el término jurisdiccion despierta, por
cuanto con el mismo se designan variados conceptos, entre ellos, el de
soberania o autoridad absoluta de los entes pablicos, para limitarlo a
su nocidn de su esfera de ordenacién tribunalicia en la cual los tribu-
nales que a la misma pertenecen quedan por una parte excluidos del
conocimiento de otras disciplinas, esto es, limitados exclusivamente a
una rama especifica del derecho, y por otra, ésta les compete en forma
excluyente, es indudable que pareciera peligroso y superfluo crear una
nueva jurisdiccion. Lo que se propugna no es estatuir una rama judicial
como la del Derecho de Menores, la del Derecho de Transito, o la Mer-
cantil, sino hacer algo anélogo a lo que actualmente existe en materia
civil respecto a los tribunales de familia. En efecto no existe una juris-
diccion de familia; pero si existen tribunales civiles, que, por decreto,
tienen circunscrita su competencia a la materia relativa a la persona, al
matrimonio, a la filiaciéon y a las sucesiones (los tribunales 3?, 4? y 77
de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripcion Judicial del Dis-
trito Federal y Estado Miranda).

Pensamos asi que permitir la proliferacion de nuevas jurisdiccio-
nes es contrario a la tendencia unificadora que esta planteada en el de-
recho moderno. En la sede de los tribunales civiles deberan asignarse a
algunos de ellos, en nimero proporcional al aumento que habra de pro-
ducirse de las causas sobre propiedad industrial, competencia exclusiva
para conocer de las controversias que esta disciplina suscita.
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De alli que la solucion mas positiva a nuestro ver es el estableci-
miento de nuevos tribunales civiles; pero como se sefald, con compe-
tencia exclusiva en materia de propiedad industrial.

Por lo que respecta al procedimiento, generalmente una compe-
tencia especializada presupone la derogatoria en tal sede de la norma
de derecho comun que es el Codigo de Procedimiento Civil. Cuando se
diversifican los procedimientos jurisdiccionales se crea un mosaico de
disciplinas juridicas especiales que, en lugar de beneficiar, lo que hacen
es entorpecer la actuacion de la justicia. La existencia de un derecho
procesal de transito; de un derecho procesal de menores; de un derecho
procesal agrario, con sus respectivos codigos o leyes especiales, com-
plica el sistema de actuacion jurisdiccional, enturbiando la claridad y
divulgacion que el proceso debe tener. Lo que hay que fortalecer es el
derecho sustantivo especializado, no el derecho formal, que ha de ser
uno sélo, adaptado, mediante sabia regulacion de sus lapsos (abrevia-
turas o prorrogas) a las necesidades especificas de la materia. De alli
que seamos contrarios a un procedimiento jurisdiccional diferente del
ordinario para las acciones de la esfera del Derecho Industrial. Ha de
ser el Codigo de Procedimiento Civil, con las variaciones que la propia
Ley de Propiedad Industrial senale, la norma que ha de regir el ejerci-
cio de las controversias que se ventilen sobre la materia, salvo las que
versen sobre el control de la legalidad de los actos o actuaciones de la
Administracion, que quedaran sometidos al sistema del contencioso-
administrativo general que es, en la actualidad, el contenido en la Ley
Organica de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, por lo que atafie al estatuto o régimen de los jueces
que estaran al frente de los organismos jurisdiccionales, los mismos
argumentos que hemos esbozado para las dos materias anteriormente
tratadas, rigen en este campo. No hay razdn para un régimen estatutario
diferencial de los jueces contemplado en la Ley de Carrera Judicial, en
la Ley Orgéanica del Poder Judicial y en la Ley Organica del Consejo de
la Judicatura. Lo Unico exigible son condiciones o conocimientos es-
peciales sobre la materia de Derecho Industrial a los jueces que habran
de ser los titulares de los tribunales de primera instancia en lo civil con
competencia exclusiva en esta esfera, lo cual ha de constatarse median-
te un régimen de concursos de oposicidn para su ingreso, que sea real y
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efectivo y no simplemente, una formula para encubrir los tradicionales
nombramientos por motivos politicos, de amistad o de parentesco.

Con la actuacion de las proposiciones hechas se eliminaria el cali-
ficativo de “débil” que se le atribuye a nuestro régimen jurisdiccional,
lo cual habra de reforzarse con el hecho de que, a la estructura organica
Se une un conjunto de acciones y recursos minuciosamente previstos en
este campo que es, justamente, lo que hemos intentado establecer en la
normativa que elaboraramos.

Sefioras, sefores,

No podemos ignorar los acontecimientos recientes que nos han
golpeado y que, no estan constituidos por algo esporadico, sino por una
realidad subyacente que ha salido a la superficiel. La Historia ha anti-
cipado los acontecimientos, en esa aceleracion de los hechos que es la
caracteristica de nuestra época, y nos ha dejado un rudo mensaje: Ya no
es posible vivir bajo el signo del obsoleto sistema imperante.

Los sociologos y los politélogos nos daran la explicacion de los
sucesos que nos han estremecido y, en todas las razones que se expresen
estara una constante: lo que determina los movimientos populares, mas
que das ideologias, son la carencia de los bienes y servicios esenciales
que, hoy en dia no pueden producirse ni adquirirse en forma suficiente,
sino mediante la adopcion de las modernas tecnologias. De alli que
la regulacion juridica de la materia ha de tener prioridad absoluta. La
Propiedad Industrial, cenicienta del derecho, se convertira de pronto en
una de sus ramas fundamentales, si se quiere superar exitosamente los
umbrales del siglo XXI.

1 Se alude a los hechos que convulsionaron al Pais el 27 de febrero de 1989, fecha en la cual
se produjeron violentos movimientos populares de protesta contra las medidas dictadas para
atender a la grave crisis econémica.
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