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" A
Definicion y naturaleza de las
licencias obligatorias

. Es una autorizacion que da un Estado para
producir un producto patentado o para utilizar un
procedimiento patentado sin el consentimiento del titular
de la patente. El titular de la patente esta forzado a
tolerar que un tercero realice actos de explotacion sin su
consentimiento.

. No son una excepcion sino una limitacion a
los derechos exclusivos.

Las y se aplican
por ley a todos los titulares de patentes. Operan “imperio
legis” No necesitan de una autorizacion estatal o el
consentimiento del titular

Las operan una vez concedidas
sobre la facultad de uso de una invencion en concreto.



B
Licencias voluntarias vs.
Licencias obligatorias

m En las licencias voluntarias, las partes negocian
un acuerdo que fija las condiciones de uso de
un producto o proceso patentado.

m Las condiciones particulares del licenciamiento

voluntario dependera de diversos factores:

> la naturaleza de la invencion involucrada (si se trata de
tecnologia patentada, pero en uso y ya conocida o si no se
cuenta con experiencia probadas anteriores)

> el del licenciatario (y el interés del
licenciante en ingresar al mercado del pais del licenciatario)
> Si se trata de una que demanda

iInversiones por parte del licenciatario y transmision especial
de know-how y/o asistencia técnica al licenciatario



"
Elementos basicos de una
licencia de patentes (voluntaria)

Objeto y plazo: se define la intencion de las partes y el objetivo
basico del contrato y la duracion o vigencia de la licencia.

Alcance de la licencia:

- se detallan los . uso, fabricacion y/o
comercializacion.

- se puede o no restringir a un
- se delimita el de uso u otros actos autorizados

- se especifica si es _ : : y Si es asi, se
det_alla_3| _eI Ilce_n0|ante coexiste o retiene ciertas facultades en el
territorio licenciado.

- Facultad o prohibicion de

- Facultad o prohibicion de a terceros
- Descripcion del _para implementar la invencion

- al Licenciatario



"
Elementos basicos de una
licencia de patentes (voluntaria)

» Obligaciones y prestaciones de las partes

» Obligacion de pago del licenciatario:

» pago de una suma inicial (derecho de “entrada” o
‘acceso” a la invencion tecnologia).

» regalia (mensual); esto es, un % en funcion de
las ventas o facturacion neta o bruta del producto
patentado.

» obligacion de pago minimo [mensual] con
iIndependencia de |la cantidad de productos
vendidos)



"
Elementos basicos de una
licencia de patentes (voluntaria)

Declaraciones y garantias del licenciante (técnicas y legales)
Responsabilidad del licenciante (limitacion)
Defensa de la patente frente a infraccién de terceros

Acciongs o reclamos dg terc_:ero_s contra el licenciatario
(indemnidad a favor del licenciatario)

Auditoria del licenciante en el establecimiento del licenciatario
para verificar el cumplimiento de la licencia (e.g, liquidacion de las
regalias conforme lo pactado)

Clausulas de terminacion (sin causa / incumplimiento)
Confidencialidad

Régimen de mejoras y actualizaciones tecnolodgicas

Ley aplicable y jurisdiccién

Miscelaneas (réegimen de naotificaciones, designacion representante
de las partes, nulidad de una clausula)

[Clausula del licenciatario mas favorecido]



"
Licencias obligatorias

O . A diferencia de las
licencias obligatorias su contenido y limites van a estar
predeterminados sustancialmente por la ley (tratado de
TRIPS vy legislacion local aplicable) y la autorizacion
administrativa luego de un procedimiento previo ante la
autoridad competente.

O : temas que normalmente se
contemplan en una licencia voluntaria contractual y que
no necesariamente estan contempladas en la ley
aplicable de la que emana la Licencia obligatoria o en
autorizacion estatal de uso o explotacion de la invencion
(auditoria, reclamos de terceros, defensa de la patente).



Caracteristicas basicas de las licencias
obligatorias (art. 31 de TRIPS)

m a) La autorizacion de uso sera considerada
(caso por caso)

m b) en condiciones
comerciales razonables durante un plazo prudencial sin resultado
positivo (puede eximirse este requisito frente a situaciones de
emergencia nacional/extrema urgencia/uso publico no comercial
con notificacion al titular).

m C) El alcance y duracion de esos usos

m d) Los usos son de caracter
m €e)

m f) La autorizacion se otorgara principalmente para
de los Miembros



Caracteristicas basicas de las licencias
obligatorias (art. 31 de TRIPS)

m Q) . _ si las circunstancias
que dieron origen a ella han desaparecido y no es probable que
vuelvan a surgir.

m h) el titular recibira : segun las
circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del
de la autorizacion.

m i) la validez juridica de toda decision relativa a esos usos estara

Sujeta a (u otra independiente)
m ) toda decision relativa a la estara sujeta a
m k) los Miembros (i) la negociacion

previa con el licenciatario (ii) el abastecimiento interno del mercado

(las autoridades podran graduar la remuneracion
en funcion de la necesidad de corregir las practicas anticompetitivas
y denegar la revocacion de la autorizacion si fuera probable que
esas condiciones que justificaron la autorizacion se repitan
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Caracteristicas basicas de las licencias
obligatorias (art. 31 de TRIPS)

m |) cuando se hayan autorizado usos para

7

gue no pueda ser explotada sin
infringir la “primera patente” a condicion de que:

(i) la segunda patente

y tener | |
respecto de la primera invencion,;

(i1) el titular de la primera obtenga una
en condiciones razonables para
explotar la segunda; v,
(i) y de
la primera sin la cesion de la segunda patente)
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Tipos de licencias obligatorias

m Si bien el Acuerdo de TRIPS no determina
o limita las causales para la emision de
licencias obligatorias y la Declaracion de
Doha sobre salud publica confirma la
libertad de los Miembros a tal fin, se
desprende del Acuerdo que son
admisibles distintos tipos de licencias (ver
diapositiva siguiente)
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" B
Tipos de licencias obligatorias
(lista no exhaustiva)

Para _ (violaciones al
derecho de la competencia)
Para del

titular de la patente (que puede o no constituir una
violacion al derecho de la competencia)

Por para enfrentar problemas
ambientales, de salud publica, seguridad nacional o
problemas de desarrollo econémico al promover la
produccion de los productos patentados por un tercero a
precios mas bajos y por mayores cantidades a las que
de otra manera habria disponible.

(la “segunda patente”) para
permitirle usar la patente dominante y evitar el bloqueo.
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" B
Tipos de licencias obligatorias
(lista no exhaustiva)

m Licencia obligatoria impuesta por los gobiernos

para permitirle al gobierno o sus contratistas a
nacer un sin

autorizacion de sus titulares (
). Caso Tailandia (2007)

m Licencia por

m Licencia obligatoria
a paises sin capacidad para la
produccion de las drogas necesitadas
(complementada con otra licencia obligatoria en

el pais de importacion) (Protocolo s/ art. 31 bis
del TRIPS)
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" B
Tipos de licencias obligatorias
(lista no exhaustiva)

(Solucion del parrafo 6,
2003)

El sistema necesita la emision de dos licencias compulsivas (en
el pais exportador y en el importador si la droga esta patentada
en ambos paises.

La licencia se otorga solo para producir y exportar la cantidad
estimada necesaria para el o los paises importadores que
notificaron sus necesidades de salud publica al Consejo de
TRIPS.

Los productos deben estar especialmente identificados (a traves
de distintos colores/formas)

Remuneracion adecuada al titular de la patente en el pais
exportado
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"
Tipos de licencias obligatorias
(lista no exhaustiva)

: (Doha 2003/TRIPS 2005) (cont.):

- el Miembro exportador debe notificar al Consejo de TRIPS (datos del
beneficiario, productos alcanzados, cantidades);

- no se puede re-exportar de una pais importador a otro no mencionado en
la notificacion del pais exportador (a menos que se trate paises en
desarrollo exportadores y PMA que formen parte de un TLC regional
compuesto en un 50% por PMA.

Requisitos del importador: (notificacion, confirmacion de su capacidad
insuficiente a menos que sea PMA a los cuales esto no se requiere, patente
en el pais importador).

- Caso Ruanda-Canada (2007-2009).
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" B
Tipos de licencias obligatorias
(lista no exhaustiva)

m Licencia por falta de explotacion:

- Bajo el art. 5.2 del Convenio de Paris “los paises de la
Union pueden tomar medidas legislativas que prevean

, por
ejemplo, |la falta de explotacion”.

- No puede solicitarse antes de la expiracion de un plazo
de 4 anos a partir de la solicitud de la patente, o de 3
anos a partir de su concesion, lo que ocurra en ultimo
termino.

- No es transferible y es no-exclusiva.
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Criticas usuales al sistema

m Afecta la inversion/el valor de la
propiedad/inversion/el clima de
iInversiones extranjeras en el pais.

m No establece o recurre a mecanismos
adecuados para garantizar la
remuneracion adecuada.

m No se usa en muchos paises.
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" I
Utilidad e implicancias de las
Licencias obligatorias

m Dependen de la situacion y prioridades de
cada pais.

» Para crear la base de un industria de
genéricos en el pais (e.g. Canada antes
de adherir al NAFTA).

» Para palear crisis especificas.

» Como elemento disuasivo (e.g. para
“controlar” precios o negociar condiciones
mas favorables para los usuarios.
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Acciones y Opciones complementarias

m El sistema de licencias obligatorias deberia ser
realista y creible.

m Mientras se amenaza, decreta o tramita una
licencia obligatoria deben alentarse las
negociaciones para llegar a un acuerdo
voluntario razonable (acuerdos win-win)

m Gestion colectiva de patentes o pools de
patentes (caso UNITAID 2010)
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