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DIFERENCIAS DS171' Y DS196" DE LA OMC:
PROTECCION EN ARGENTINA DE PATENTES Y DATOS DE PRUE BA
RELATIVOS A PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS AGRI COLAS EN
EL MARCO DEL ACUERDO ADPIC !

Paula Cecilia Suéarez

Resumen

A la fecha, se han planteado Unicamente dos disputas ante la OMC
relacionadas con el ADPIC que incluyeron a Argentina en su calidad de Estado
Miembro, en ambos casos como demandada y presentadas por Estados Unidos.

En mayo de 1999 y 2000, respectivamente, Estados Unidos requirié ante la
OMC consultas con Argentina con relacion a su régimen legal sobre Patentes en las
Leyes N°24.481, 24.603 y el Decreto 260/1996; y so bre Proteccion de Datos de
Prueba en la Ley N°24.766 y la Resolucién 440/1998, entre otras.

Bésicamente, el demandante reclamaba que el régimen legal de la Argentina
sobre Patentes y Proteccion de Datos de Prueba era inconsistente con sus
obligaciones bajo el ADPIC, incluyendo los articulos 27, 28, 31, 34, 39, 50, 62, 65y
70. En este sentido y de acuerdo a Estados Unidos, Argentina estaba en términos
generales, supuestamente fallando en el otorgamiento de proteccion local contra el
uso comercial desleal de Datos de Prueba no divulgados requeridos a presentacion
para la aprobacioén de la comercializacion de productos farmacéuticos y quimicos
agricolas. Lo que es mas, la demanda incluyé también referencias a materia
patentable, cautelares, derechos exclusivos, licencias obligatorias, carga de la

prueba y Patentes provisionales.
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Sin embargo, en mayo de 2002 ambas partes acordaron mutuamente una
soluciébn y, a la fecha, no se han planteado ante la OMC nuevas disputas

relacionadas con estos temas.

Abstract

Up to date, only two disputes have been brought to the WTO in relation to the
TRIPS and which included Argentina in its capacity as State Member, in both cases
as respondent and filed by the United States.

On May 1999 and 2000, respectively, the Unites States requested before the
WTO consultations with Argentina concerning its legal regime governing Patents in
Laws 24,481; 24,603; Decree 260/1996; and Test Data Exclusivity in Law 24,766 and
Regulation 440/98, among others.

In essence, the complainant claimed that Argentina’s legal regime governing
Patents and Test Data Exclusivity was inconsistent with its obligations under the
TRIPS, including Articles 27, 28, 31, 34, 39, 50, 62, 65 and 70. In this sense and
accordingly to the United States, Argentina was in general terms, supposedly failing
to locally protect against unfair commercial use of undisclosed test submitted as
requirements for market approval of pharmaceutical and agricultural chemicals.
Besides, the claim also included references regarding subject matter, precautionary
measures, exclusive rights, compulsory licenses, burden of proof and transitional
Patents.

However, on May 2002 both parties mutually agreed a solution and, up to day,

no new disputes have been brought to the WTO concerning such issues.

Palabras clave

OMC - ADPIC - Proteccion de Patentes y Datos de Prueba - Productos

farmacéuticos y quimicos agricolas - Diferencias DS171 y DS196.
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1. INTRODUCCION

El propoésito de este articulo serd analizar las diferencias planteadas ante la
Organizacion Mundial del Comercio (la “OMC”) en las cuales haya participado la
Republica Argentina en su calidad de Estado Miembro, como reclamante o
demandada, y que involucren al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el “Acuerdo ADPIC”).

El andlisis, asi, sera particularmente enfocado en las dos Unicas diferencias
gue se han planteado a la fecha, es decir, las nimeros DS171 y DS196 de los afios
1999 y 2000, respectivamente (las “Consultas”).

A los fines de especificar los distintos elementos que se consideraran para el
desarrollo del andlisis, este trabajo buscard inicialmente determinar de manera
general los aspectos caracteristicos de cada una de las Consultas y, en razén a que
éstas se relacionan entre si -como se expondr4& mas adelante-, concluira en
consecuencia con base en su estudio conjunto.

A todo evento, remarco que con miras a la delimitacion del campo de analisis,
sblo se consideraran las nociones generales relativas a los aspectos del ADPIC

disputados en las Consultas y su recepciéon en el ordenamiento juridico argentino.

2. DESARROLLO

> Hechos relevantes: las Consultas
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* La primera consulta:

El 6 de mayo del afio 1999, la Mision Permanente de Estados Unidos
presentd una comunicacion a la Mision Permanente de la Republica Argentina y al
Presidente del Organo de Solucién de Diferencias (el “OSD”) en el marco de la
OMC, mediante la cual solicito la celebracion de una consulta de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 4' del texto de Entendimiento relativo a las Normas y
Procedimientos por los que se rige la Solucién de Diferencias (el “ESD") y 642 del
Acuerdo ADPIC (la “Consulta”).

A través de la Consulta, Estados Unidos plante6é ante la OMC supuestas
incompatibilidades entre la normativa argentina local y el Acuerdo ADPIC en lo que
refiere a la proteccion mediante Patentes de productos farmacéuticos y de Datos de
Prueba relativos a productos quimicos agricolas, con fundamento en que:

() no existia -supuestamente- en Argentina proteccion suficiente para los
productos farmacéuticos mediante el régimen de Patentes vigente, ni se podian
obtener otros derechos exclusivos de comercializacion sobre éstos;

(i) ademas de que tampoco se respetaba en Argentina -supuestamente- que
las modificaciones a su normativa interna no afectasen durante el periodo transitorio
previsto en el parrafo 22 del articulo 65 del Acuerdo ADPIC, las compatibilidades con
Sus principios, en tanto se derogaron normas que antes protegian a los Datos de

Prueba.

Recuperado de http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/28-dsu.pdf. Este articulo regula el
procedimiento para la realizacion de Consultas ante el OSD y establece, en lineas generales, la
determinacion de los Estados Miembros de reforzar los procedimientos a través de compromisos de
forma que incluyen, entre otras, obligaciones relativas a la presentacion, contestacion, notificacion y
confidencialidad de la tramitacion de las consultas (abarcando ademas, el establecimiento de Grupos
Especiales en caso de que no arribarse a un acuerdo, y con parametros particulares para casos de
urgencia y cuestiones que afecten a paises en desarrollo que sean Estados Miembros).

2 A través de esta norma, con referencia el articulo XXIlI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio del afio 1994, se regulan también las consultas al OSD remitiendo a la
aplicacion de las disposiciones del ESD.

® En lineas generales, esta norma establece un plazo transitorio de aplazamiento para la adaptacion
interna de la normativa local a los principios del Acuerdo ADPIC para los paises en desarrollo que
sean Estados Miembros, los cuales durante tal término no deben dictar normas incompatibles con
éste.
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Asi, segln la postura de Estados Unidos, la normativa argentina local vigente
a tal momento resultaba ineficaz para prever protecciéon alguna mediante Patentes
para las invenciones relativas a productos farmacéuticos, ni tampoco brindaba un
sistema que concediera otro tipo de derechos exclusivos para proteger su
comercializaciéon. Y, en este sentido, entendia Estados Unidos que Argentina no
cumplia con la prohibicion que impone el Acuerdo ADPIC respecto de permitirles a
terceros comercializar productos que sean objeto de derechos exclusivos de
comercializacion sin el consentimiento del titular de tales derechos.

Asimismo, planteaba también Estados Unidos que Argentina durante el
periodo transitorio de adaptacion del ordenamiento juridico local que le otorgaba
inicialmente el Acuerdo ADPIC, habia modificado normativa interna de manera
incompatible con los principios de éste, por ejemplo con el dictado de la Resolucién
N° 40/1998* de fecha 22 de julio de 1998 de la en ese entonces denominada
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacion. Dicha norma, en efecto,
derogaba reglamentos que otrora otorgaban proteccién especifica para Datos de
Prueba contra usos comerciales desleales®, sin especificar un nuevo sistema de
proteccion en su remplazo.

De esta forma, Estados Unidos expuso con la Consulta ante la OMC
particularmente la incompatibilidad de la normativa argentina vigente en dicho
momento, con los articulos 27, 39, 65 y 70 del Acuerdo ADPIC, con jerarquia
supralegal6 y aprobado localmente por Argentina con la Ley N° 24.425, sancionada

y promulgada en diciembre del afio 1994.

* Recuperado de www.infoleg.gov.ar/infoleglnternet/anexos/50000-54999/52171/texact.htm

® Como la Resolucién N° 186 de fecha 24 de abril de 1996 del ex-Instituto Argentino de Sanidad y
Calidad Vegetal que establecia normas para la experimentacion de sustancias activas de grado
técnico y sus formulaciones.

® Conforme el articulo 75, inciso 22, de la Constitucién Nacional que otorga a los tratados
internacionales ratificados por el Congreso Nacional jerarquia superior a las leyes.

" Recuperado de http://www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/0-4999/799/124425-19.htm
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Asimismo, es dable resaltar que dentro del marco de esta misma Consulta, la
Mision Permanente de Suiza comunico el 20 de mayo de 1999, de conformidad con
lo dispuesto por el parrafo 112 del articulo 4 del ESD, su deseo de ser asociada con
fundamento en su interés comercial derivado de la exportacion a Argentina de
productos quimicos y farmacéuticos, que para el afio 1998 habia superado los
doscientos millones de francos suizos.

Finalmente y mientras esta Consulta se encontraba en plena tramitacion,
Estados Unidos amplié su exposicién con el planteo de una nueva consulta al afio

siguiente y que desarrollaré a continuacion. Veamos.

* Lasegunda consulta:

El 30 de mayo del afio 2000, la Misibn Permanente de Estados Unidos
presentd una nueva comunicacion a la Mision Permanente de la Republica Argentina
y al Presidente del OSD, mediante la cual solicité la celebracion de una consulta, de
conformidad nuevamente con los términos de los articulos 4 del ESD y 64 del
Acuerdo ADPIC, que ampliaba la Consulta original. En este aspecto, planteé en
dicha oportunidad que la regulacion juridica general de la proteccién de Patentes y
de Datos de Prueba en Argentina era incompatible con las obligaciones asumidas
por el pais en el Acuerdo ADPIC (la “Nueva Consulta”).

Al respecto, en la solicitud de celebracién de la Nueva Consulta, Estados
Unidos especificamente aclardé que ésta completaba y no sustituia a la Consulta, y
amplio las incompatibilidades originalmente denunciadas, manifestando ahora que el
régimen local establecido por: (i) la Ley N° 24.481° de Patentes de Invencién y

Modelos de Utilidad, modificada y complementada por las Leyes N° 24.572% y

8 Este parrafo contempla la posibilidad de que un Estado Miembro que no participe en consultas pero
gue considere que tiene un interés comercial sustancial en éstas, solicite a los Estados Miembros
partes su asociacion a dichas consultas cuando la reivindicacion de tal interés esté bien fundada.

° Recuperado de www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/25000-29999/27289/norma.htm

1 Recuperado de http://www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/verNorma.do?id=28639
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24.603" (la “Ley de Patentes”) y su Decreto Reglamentario N° 260/1996 (el
“Decreto Reglamentario”); y (i) la Ley N° 24.766™ de Confidencialidad sobre
Informacién y Productos que estén legitimamente bajo control de una persona y se
divulgue indebidamente de manera contraria a los usos comerciales honestos** y la
Resolucién 440/1998 ya citada, entre otras; resultaban violatorias de los articulos 27,
28, 31, 34, 39, 50, 62, 65y 70 del Acuerdo ADPIC.

En este sentido, Estados Unidos expuso en particular ante la OMC mediante
las Consultas que Argentina a través de su normativa local, supuestamente:

- no protegia debidamente contra el uso comercial desleal de Datos de Prueba
u otros datos no divulgados, sometidos como requisito locales para la
aprobacién de productos farmacéuticos o quimicos agricolas ante las
autoridades regulatorias;

- excluia indebidamente de la patentabilidad algunas materias, como los
microorganismos;

- no preveia la adopcion de medidas provisionales rapidas y eficaces a efectos
de impedir infracciones de Patentes;

- negaba determinados derechos de Patentes exclusivos, como la proteccion
de productos obtenidos mediante procedimientos patentados y el derecho de
importacion;

- no preveia salvaguardias suficientes para la concesion de licencias

obligatorias y su justificacion, sobre la base de una explotacion insuficiente;

! Recuperado de www.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/30000-34999/31885/norma.htm

12 Recuperado de www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/35000-39999/35001 /texact.htm

13 Recuperado de www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/40000-44999/41094/norma.htm

1 Recuperado de www.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/anexos/40000-44999/41094/norma.htm. Esta

ley, ademas de complementar el régimen de tramite abreviado por similitud actualmente vigente para
los registros de medicamentos ante la Administracion Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnologia (ANMAT), conforme lo dispuesto por la Ley N°16.463 de Medicamentos (recuperado de
http://infoleg.mecon.gov.ar/infoleginternet/anexos/20000-24999/20414/norma.htm) y el Decreto N°
150/1992 (recuperado de http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Legislacion/Medicamentos/Decreto150-
1992.pdf), en su articulo 9 especifica que no se protegera la informacion que hubiera caido en el
dominio publico en cualquier pais por la publicacion de cualquiera de los datos protegidos.
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- limitaba indebidamente la autoridad de su poder judicial de trasladar la carga
de la prueba en los procedimientos civiles referentes a infracciones de los

derechos de Patentes de Procedimiento; e

- imponia limitaciones inadmisibles a determinadas Patentes provisionales a fin
de limitar los derechos exclusivos que éstas conferian, a la vez que le negaba
oportunidad a sus titulares para modificar las solicitudes pendientes para
reivindicar la proteccion mayor prevista en el Acuerdo ADPIC.

Asimismo, y al igual que con el caso la Consulta anterior, la Nueva Consulta
conté también con un pedido de asociacion por parte de Suiza presentado el 15 de
junio de 2000, en los mismos términos del parrafo 11 del articulo 4 del ESD ya
citado; ademas de que esta vez fue presentado también, el 16 de junio de 2000, un
pedido adicional por parte de la Delegacién Permanente de la Comisiébn Europea
para la asociaciéon de las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, en razén
de un interés comercial sustancial.

Establecido, entonces, el panorama de situacion de la controversia,
identificaré en el acapite proximo los principios del Acuerdo ADPIC bajo reclamo en
las Consultas y luego, en el Ultimo acapite, describiré como fueron éstas resultas.

Avancemos.

» Resumen de los principios del Acuerdo ADPIC referidos en las Consultas

= Articulo 27, apartado b) del parrafo 3: faculta a los Estados Miembros a excluir
de la patentabilidad a las plantas y animales, a excepcion de microorganismos, y los
procedimientos esencialmente biol6gicos para la produccion de plantas o animales,
gue no sean procedimientos no biolégicos o microbioldgicos.

= Articulo 28, apartado b) del parrafo 1: establece que el régimen legal de los
Estados Miembros debe contemplar que una Patente de Procedimiento confiera a su
titular derechos exclusivos de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen
el acto de utilizacion del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta
0 importacion para estos fines de, por lo menos, el producto obtenido directamente

por medio del procedimiento.
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= Articulo 31, apartado k: autoriza a los Estados Miembros a permitir usos de la
materia de una Patente registrada sin autorizacién de su titular cuando se hayan
identificado préacticas anticompetitivas.

= Articulo 34: consagra la inversion de la carga de la prueba en los casos de
Patentes de Procedimiento, obligando a los Estados Miembros que faculten a sus
jueces a ordenar que el demandado por una supuesta infraccién de una Patente de
Procedimiento, pruebe que el procedimiento que utilizé para obtener el producto en
supuesta infraccién es diferente del procedimiento patentado.

= Articulo 39, parrafo 3: obliga a los Estados Miembros a proteger contra todo
uso comercial desleal y difusion, datos no divulgados cuya elaboracién suponga un
esfuerzo considerable y que deban ser presentados, porque estos Estados
Miembros asi lo exigen para la aprobacion de la comercializacion de productos
farmacéuticos o quimicos agricolas ante sus autoridades regulatorias locales.

= Articulo 50: ordena a los Estados Miembros la adopcion de medidas
cautelares, incluso inaudita altera parte, rapidas y eficaces destinadas a evitar
infracciones de derechos de Propiedad Intelectual o preservacion de prueba
relacionada.

= Articulo 62: obliga a los Estados Miembros, de manera general, a aplicar
trdmites razonables y factibles de revision cuando se establezcan procedimientos
como condicién para la adquisicion y mantenimiento de derechos de Propiedad
Intelectual.

= Articulo 65: contiene disposiciones transitorias generales respecto de los
plazos de adecuacién de la normativa interna de cada Estado Miembro con el
articulado del Acuerdo ADPIC, contemplando periodos mayores para casos de
paises en desarrollo.

= Articulo 70, parrafo 4: habilita a los Estados Miembros a establecer
limitaciones, con como minimo el pago de una remuneracion equitativa, frente a
actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten

infractores con arreglo a lo estipulado en la legislacion conforme al Acuerdo ADPIC;
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y que se hayan iniciado o requerido inversion significativa previo a la fecha de
aceptacion de éste.

= Articulo 70, parrafo 7: prescribe a los Estados Miembros que modifiquen
solicitudes de registro de Patentes a los fines de reivindicar la mayor parte posible
cuando estén pendientes de resolucion a la fecha de entrada en vigencia del
Acuerdo ADPIC.

Establecidos, asi, los principios en juego contemplados por el ADPIC, expondré a
continuacion en el dltimo acépite como éstos son replicados -0 no- en la normativa

argentina, antes y después de la solucién de las Consultas. Es hora.

» Solucion: Comuan acuerdo para ambas Consultas

El 31 de mayo del afio 2002, Estados Unidos y Argentina notificaron al OSD
gue alcanzaron un convenio de comun acuerdo relativo a ambas Consultas, luego
de la realizacion de nueve rondas mantenidas en fechas 15 de junio de 1999, 27 de
julio de 1999, 17 de julio de 2000, 29 de noviembre de 2000, 2 de abril de 2001, 13
de julio de 2001, 21 de septiembre de 2001, 5 de noviembre de 2001 y 14 de abril de
2002 (las “Rondas”).

A través de dicho acuerdo y con relacion a cada punto de controversia
planteado en las Consultas, Estados Unidos y Argentina convinieron
satisfactoriamente lo siguiente:

% Punto 1: Licencias obligatorias

Luego de un andlisis conjunto de las disposiciones de los articulos 44 de la
Ley de Patentes y de su Decreto Reglamentario, las partes coincidieron que sus
textos eran consistentes con lo establecido por el articulo 31, apartado k, del
Acuerdo ADPIC y no requerian modificacion.

Al respecto, las partes entendieron que de dichos textos surge, en efecto, que
para la determinacion de que un titular de una Patente esté incurriendo en “practicas

anticompetitivas”, no basta la configuracion de los supuestos contemplados en los
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citados articulos®®, sino que, a fin de justificar la concesién de licencias obligatorias
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (el “INPI”) debe contar con una
resolucién previa de la Comisién Nacional de Defensa de la Competencia. La cual,
esta Ultima, debe a su vez basarse para resolver en los principios de la Ley N°
25.156'° de Defensa de la Competencia (que, por ejemplo, requiere la existencia de
un abuso de posicion dominante de mercado, entre otros).

% Punto 2: Derechos Exclusivos de Comercializacion

Posteriormente a un andlisis conjunto de las disposiciones de los articulos
101 de la Ley de Patentes y de su Decreto Reglamentario, las partes coincidieron
gue sus textos eran consistentes con lo establecido por el articulo 28 del Acuerdo
ADPIC y no requerian modificacion.

En este sentido, estas normas efectivamente disponen que el INPI debera
otorgar un derecho exclusivo a una parte para que comercialice un producto por un
periodo de cinco afios contados a partir de que Argentina apruebe la
comercializacion de ese producto, o hasta que la Patente de ese producto sea
concedida o rechazada. Ello, siempre que: (i) el producto sea objeto de una
reivindicacion en una solicitud de Patente presentada en Argentina después del 1 de
enero de 1995 (fecha de establecimiento de la OMC); (ii) se haya concedido una
Patente para ese producto en otro Estado Miembro de la OMC; y (ii) se haya
obtenido la aprobacion de comercializacion para ese producto en tal otro Estado
Miembro.

% Punto 3: Restriccion a las importaciones
Luego de un andlisis conjunto de las disposiciones de los articulos 36 de la

Ley de Patentes y de su Decreto Reglamentario, las partes coincidieron que sus

* Estos supuestos refieren especificamente a casos de nuevos productos que ofrecen avances
significativos necesarios para proteger la salud y la nutricion de la poblacién o para promover el
interés publico de sectores de importancia vital para el desarrollo socio-econémico y tecnolégico del
pais; y consideran como “practicas anticompetitivas”, entre otros, a conductas como: la fijacién de
precios comparativamente excesivos; la negativa de abastecer al mercado local en condiciones
comerciales razonables; el entorpecimiento de actividades comerciales o productivas; y todo otro acto
gue se encuadre en las conductas consideradas punibles por la Ley de Defensa de la Competencia.

'° Recuperado de www.infoleg.gov.ar/infoleginternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm

94



UCES

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y SOCIALES

Ratio luris. Revista de Derecho Privado. Afio |, N°2, 2013
ISSN: 2347-0151
textos eran consistentes con lo establecido por el articulo 28 del Acuerdo ADPIC y
no requerian modificaciones.

Al respecto, estas normas ciertamente disponen que el titular de una Patente
otorgada en Argentina tiene derecho de impedir que terceros que no tengan su
consentimiento realicen actos de: fabricacion, uso, oferta para la venta, venta o
importacion del producto patentado en el territorio de Argentina, tal lo previsto en el
Acuerdo ADPIC.

% Punto 4: Extensién de la proteccion del procedimiento al producto

Argentina reconocié durante las Rondas que su normativa interna no cumplia
cabalmente con lo requerido por el articulo 28, apartado b) del parrafo 1, del
Acuerdo ADPIC vy, de conformidad, acepté modificar el texto del articulo 8 de la Ley
de Patentes para que contemplara expresamente la extension de la proteccion de
las Patentes de Procedimiento a los productos obtenidos directamente por medio de
Su respectivo procedimiento.

Dicha maodificacién, fue en efecto cumplida por Argentina y se encuentra
actualmente contemplada en la Ley de Patentes'’ luego de la reforma introducida
por la Ley N° 25.859'®, sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8 de
enero de 2004.

% Punto 5: Inversion de la carga de la prueba en casos de infracciones de

Patentes de Procedimiento

Al igual que con el punto anterior, Argentina reconocioé en las Rondas que su
normativa interna no cumplia suficientemente con lo requerido por el articulo 34 del
Acuerdo ADPIC vy, en consecuencia, accedio a incluir un parrafo modificatorio del

articulo 88 de la Ley de Patentes que contemplara la inversion de la carga de la

7 Se agregé el inciso b) que reza: “Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular de
una patente de procedimiento tendra derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen
el acto de utilizacion del procedimiento y los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importacion
para estos fines del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento”.

'8 Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar/infoleglnternet/anexos/90000-94999/91776/norma.htm
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prueba en casos de Patentes de Procedimiento que son infringidas a partir de sus
productos resultantes.

Tal modificacion fue efectivamente cumplida por Argentina y se encuentra
actualmente contemplada en la Ley de Patentes luego de la reforma introducida por
la citada Ley N° 25.859 promulgada en el 2004,

% Punto 6: Medidas Cautelares

También con relacién a este punto, Argentina reconocio durante las Rondas
gue su normativa interna no cumplia con lo requerido por el articulo 50 del Acuerdo
ADPIC y, de conformidad, consintié a modificar los articulos 83 y 87 de su Ley de
Patentes de modo tal que contemplen el dictado de medidas cautelares, inclusive
inaudita altera parte, para evitar que se produzcan infracciones de Patentes y para
preservar las pruebas pertinentes, todo ello bajo determinados parametros en éstos
especificados.

Al igual que en los otros casos, esta modificacion también fue cumplida por
Argentina y se encuentra actualmente contemplada en la Ley de Patentes luego de
la reforma introducida por la ya citada la Ley N° 25.859 promulgada en el 2004%.

% Punto 7: Patentamiento de microorganismos y otra materia

A los fines de lograr una mayor compatibilidad de las normas y practicas
locales argentinas, nuestro pais elaboré y public6 oportunamente guias para el
patentamiento de microorganismos a través del dictado de la Disposicion INPI N°
633/2001% de la Administracién Nacional de Patentes, publicada el 22 de octubre de
2001; y respecto de la cual Estados Unidos reconocié que era compatible con las

disposiciones del articulo 27, apartado b) del parrafo 3, del Acuerdo ADPIC.

° El nuevo texto del articulo 88 del Decreto Reglamentario dispone que: “...A los efectos de los
procedimientos civiles, cuando el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un
producto, los jueces ordenaran que el demandado pruebe que el procedimiento que utiliza para
obtener el producto es diferente del procedimiento patentado”.

% En efecto, el texto de los nuevos articulos contempla el pedido de parte o dictado de oficio de
medidas cautelares de secuestro, inventario o embargo, con excepciones especificas para el dictado
inaudita altera parte y con el establecimiento de caucion.

?! Recuperado de http://www.inpi.gov.ar/pdf/Patentes D633 01.pdf
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En este sentido, la cuestion fue oportunamente resuelta durante el desarrollo
de las Rondas y no requirié la aprobacion de normas posteriores por parte de
Argentina.

% Punto 8: Patentes transitorias

Luego de un analisis conjunto de las disposiciones de los articulos 101 de la
Ley de Patentes y de su Decreto Reglamentario, las partes coincidieron que sus
textos eran consistentes con lo establecido por el articulo 70, péarrafos 4 y 7, del
Acuerdo ADPIC y no requerian en consecuencia reformas.

En este sentido, ambos textos especifican que soélo terceros que hayan
realizado inversiones en funciéon del uso de una Patente otorgada antes del 1 de
enero de 1995 (fecha de establecimiento de la OMC), pueden continuar haciendo
uso de las invenciones previo pago de una retribucién justa y razonable al titular de
la Patente.

Al respecto y a los fines de afianzar la observacion de este punto, Argentina
se comprometié igualmente a dar cumplimiento a esta obligacion mediante su
sistema y précticas juridicos, incluyendo sentencias de la Corte Suprema de Justicia;
lo que hasta la actualidad se ha cumplido.

% Punto 9: Proteccion de Datos de Prueba contra un uso comercial desleal

Respecto de este Ultimo punto, las partes no pudieron llegar a un acuerdo en
las Rondas en lo que refiere especificamente a la interpretacion del parrafo 3 del
articulo 39 del Acuerdo ADPIC, y acordaron resolver estas diferencias en base a las
reglas del ESD; aunque a la fecha esta controversia no fue resulta en el marco de la
OMC.

No obstante, las resoluciones judiciales de nuestros tribunales han aplicado
hasta la fecha la interpretacion que sostuvo Argentina en las Rondas respecto de
gue dicho articulo 39.3 “(...) permite a toda autoridad nacional basarse en los datos
no divulgados que estan en su poder en razén del ejercicio de las funciones que le
son propias para evaluar segundas Yy futuras solicitudes relacionadas con el mismo
farmaco, ya que esto no significa un <uso comercial desleal>”; y que “(...) el hecho de

gue los datos no divulgados sean considerados dentro de la Parte Il del Acuerdo
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ADPIC no significa que constituyan derechos exclusivos equiparables a las patentes
0 a las marcas, ya que el art. 39.3 no protege una creacion sino una inversion” (conf.
autos “Novartis Pharma AG c/ Monte Verde S.A. s/ varios propiedad industrial e
intelectual” -Expte. 5.619/2005-, de la sala Ill de la Cadmara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal, entre otros, con cita de Correa, C. “Acuerdo TRIPs.
Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual”. Ed. Ciudad Argentina, péags.
169/171).

3. CONCLUSION

Como corolario de este andlisis y como ya adelantdramos, a la fecha y desde
la celebracion de las Consultas no se han presentado ante la OMC nuevos casos de
diferencias que incluyan a la Argentina como parte por conflictos relacionados con el
Acuerdo ADPIC. Lo que es mas, nuestros tribunales locales tampoco han dictado
resoluciones judiciales contrarias en este sentido.

Este escenario de denuncias tan reducidas antes la OMC, de s6lo dos en casi
veinte afios desde que la Argentina ratificara el Acuerdo ADPIC, nos permite
identificar un O6ptimo desempefio del pais en el marco de lo oportunamente
comprometido al suscribir este tratado internacional.

Y es que incluso, de las diferencias analizadas en este trabajo, podemos
observar que de los nueve puntos supuestamente en infraccion reclamados por
Estados Unidos, so6lo tres de ellos merecieron una modificacion por parte de la
Argentina luego de su debate en las Rondas. Mientras que, sobre cuatro se
reconocid que eran consistentes con lo establecido por el Acuerdo ADPIC y no
requerian modificacibn en consecuencia; uno de ellos fue oportunamente
solucionado por la Argentina sin que sea necesario llegar a tratarlo en debate, y sélo
uno quedo pendiente de acuerdo entre las partes.

Finalmente, nos permitimos opinar que el resultado de este trabajo también
faculta a interpretar la efectividad del sistema de Solucién de Controversias de la

OMC que, al menos en lo que refiere a la aplicacion del Acuerdo ADPIC, frente a
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varios reclamos iniciales por parte de Estados Unidos habilitd la instancia de un
nutrido debate en el marco de nueve Rondas. Ello, de forma tal de que los estados
pudiesen llegar a un acuerdo y solucionar el conflicto de manera pacifica y

constructiva para ambos.
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