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Resumen

El presente informe, preparado a solicitud de la Division de
Comercio Internacional e Integracién de CEPAL, desarrolla el temade
la propiedad intelectual (Pl) en el contexto de los acuerdos de libre
comercio (ALC), especificamente en aquellos celebrados por los
paises de América Latina y el Caribe! La incorporacion en estos
acuerdos de Ultima generacion de la Pl ha sido uno de los temas mas
controvertidos.

La Pl ha adquirido en estos Ultimos afios una particular
importancia en el proceso de globalizacion y en la nueva economia del
conocimiento. Con la adopcién del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(referido en € informe indistintamente como el Acuerdo de los
ADPIC, ADPIC o TRIPS, segin su sigla inglesa), en €l marco de la
Ronda Uruguay, la Pl se incorpora de lleno al sistema comercial
multilateral produciendo un quiebre en la evolucion historica de la Pl
al introducir, entre otros, € concepto de los estandares minimos de
proteccion. Una comprension adecuada de esta evolucion y del
significado del ADPIC, facilita el andlisis de los desarrollos recientes
gue ha tenido la Pl a incorporarse como componente importante de
los nuevos ALC y € por qué de su carécter controvertido. Estas
manifestaciones se han conocido como fendmenos ADPIC-plus.?

Para efectos de este andlisis € informe comienza con una
introduccion donde se explica sucintamente cuél es el alcance de laPl.

1

El informe se refiere, segin € contexto, a otros ALC de reciente data.
2

A los efectos del presente trabajo, € término ADPIC-plus comprende disposiciones que van més alla de la proteccion otorgada por
dicho Acuerdo.
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La introduccion considera igualmente el fendmeno reciente de la proliferacion de los ALC y €
lugar que en ellos ocupalaPl.

El segundo capitulo comienza con una descripcion general de la evolucion de la Pl antes del
advenimiento del ADPIC explicando en situaciones especificas cua erael panoramaglobal y como
cada pais podia implementar los tratados internacionales segin sus estadios de desarrollos y
situacion industrial particular. Este andlisis nos permite calibrar la importancia del ADPIC. El
capitulo examina a continuacion en detalle el Acuerdo ADPIC en cuanto a su importancia y
relevancia en la evolucion y expansion de la Pl, asi como en términos de sus principales
disposiciones, con especial énfasis en |os estdndares minimos de proteccion en todas las disciplinas
incorporadas en € Acuerdo. El capitulo termina con consideraciones generales sobre las
principal es consecuencias del Acuerdo.

El capitulo siguiente examina en detalle los acuerdos bilaterales comerciales y sus
consecuencias respecto de la Pl. En este contexto, durante el Gltimo tiempo varios paises y grupos
de paises han negociado acuerdos de libre comercio con paises de Latinoaméricay el Caribe. Es asi
como la Unién Europea (UE) ha firmado acuerdos con México y Chile y desde hace varios afios
est& negociando con los paises de MERCOSUR. Por |o general, la Asociacion Europea de Libre
Comercio (EFTA, en sus siglas en inglés) ha seguido los pasos de la UE ya que en Latinoamérica
también ha suscrito acuerdos con México y Chile. Otro actor en materia de acuerdos comerciaes
en laregion hasido Canadé. Sin embargo, el actor més relevante ha sido Estados Unidos (EE.UU.),
el que tiene ALC con Chile, los paises centroamericanos y Republica Dominicanay se encuentra
negociando con Panama y agunos paises de la Comunidad Andina. El 7 de Diciembre 2005
concluyé el acuerdo con PerU. Japdn también ha comenzado en afios recientes a negociar acuerdos
de libre comercio con paises de laregion.

Por lo que respecta ala Pl, los ALC han sido objeto de criticas y reservas particularmente
por grupos de la sociedad civil y académicos. Estas criticas a los acuerdos se han vinculado con el
hecho que ellos profundizan el proceso de armonizacion intensificado por e Acuerdo de los
ADPIC en términos de extender la cobertura, la proteccion y la observancia de los derechos de
propiedad intelectual. Las criticas, tales como las que se analizan en el Capitulo IV se relacionan
fundamentalmente a la pérdida de las flexibilidades legislativas 0 en el espacio de politicas activas
en sectores tales como salud, nutricion, educacién y desarrollo industrial en general, que
permitirian adecuar los regimenes de propiedad intelectual alas necesidades del respectivo pais.

El capitulo V se refiere a los beneficios y costos de los tratados de libre comercio, materia
compleja de analizar aisladamente porque cada pais hace sus célculos de “ganancias’ o “paga sus
costos’ por lo que quiere obtener de la negociacion global, especiamente cuando se trata de
procesos de “compromiso Unico”, como han sido estos procesos de negociacion reciente. El
andlisis de los beneficios y costos debe conducir igualmente a preguntarse por qué los paises entran
en este tipo de acuerdos gque contienen un tratamiento de Ultima generacion en los temas de
propiedad intelectual.

El capitulo final desarrolla, a la luz de los capitulos precedentes, las lecciones de politicas
gue emanan del Acuerdo sobre los ADPIC y de los desarrollos recientes, resultado de los ALC. El
ADPIC, a reconocer estandares minimos de proteccion abrid las puertas a estos nuevos desarrollos
y a la continua expansion de la Pl por medio de nuevos esfuerzos de armonizacién tanto a nivel
multilateral como regiona. Los acuerdos comerciales son la expresion més concreta de este
proceso. Las posibles consecuencias de los acuerdos de libre comercio pueden resumirse en la
formula que ellos representan disposiciones de tipo ADPIC-plus que de algin modo pueden af ectar
las flexibilidades en ciertos temas en €l cual € Acuerdo dejaba espacios de implementacion. Los
ALC agregan un capitulo nuevo, importante, ala evolucion de la Pl. En este sentido, la parte final
del informe examinaigualmente lastareas inmediatas y |os posibles escenarios del futuro.

6
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Introduccion

A. ¢Quéesycomo operalapropiedad
intelectual?

La propiedad intelectual (Pl) cubre distintas categorias de
derechos y comprende instrumentos legales e institucionales que
protegen, bajo determinados requisitos, las creaciones del intelecto o
de objetos vinculados a una actividad creativa. No obstante, no toda la
propiedad intelectual estd necesariamente relacionada con la
creatividad o la innovacién. En algunos casos se protege solo la
inversion econdmica necesaria para establecer, organizar y facilitar €l
acceso a determinada informacidn o las caracteristicas que hacen aun
producto de una determinada regién, por ejemplo, calificar como una
indicacion geogréfica. La propiedad intelectual, fruto de su evolucion
histérica, cubre hoy en dia un nimero cada vez més creciente de
disciplinas y actividades econémicas, artisticas y de entretenimiento.®

Siguiendo una distincion clasica, la propiedad intelectual
comprende basicamente dos grandes ramas. El derecho de autor y los
derechos conexos ampara tanto las creaciones en los &mbitos literarios
y artisticos, como los derechos de los artistas, interpretes o
gecutantes, los productores de fonogramas, y los organismos de
radiodifusion. Por otra parte la propiedad industrial, que protege las
invenciones (patentes, certificados de autor® y modelos de utilidad),
los signos distintivos (marcas), las indicaciones de procedencia

4

Convenio dela OMPI articulo 2(viii) y ADPIC articulo 1(2).
Esta figura fue reconocida fundamentalmente en la anterior Unidn Soviéticay en algunos otros paises de economia planificada.
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(indicaciones geogréficas y denominaciones de origen), los dibujos y disefios industriales, las
variedades vegetales y la proteccion de la competencia desleal, incluida la informacion no
divulgada. Mientras la propiedad intelectual es el género, tanto el derecho de autor y los derechos
conexos, como la propiedad industrial, constituyen la especie.

Ambas ramas de la propiedad intelectual no sdlo cubren objetos de proteccién diferentes,
sino que también lo hacen de una maneray con una extension distinta. Mientras el derecho de autor
protege las obras literarias y artisticas por el solo hecho de su creacion, la proteccién que brinda la
propiedad industrial requiere, normalmente, que la autoridad publica verifique la existencia de
determinados requisitos —formales y/o sustantivos— para otorgar una proteccion. En cuanto a la
duracién de la proteccion, si bien es cierto que en ambos casos existe normalmente una proteccion
temporal, el derecho de autor protege la obra, —en el caso de personas naturales— durante toda la
vida del autor y hasta un determinado nimero de afios después de su muerte, en tanto que la
duracién minima otorgada por la propiedad industrial puede variar entre 7 y 20 afios, dependiendo
de la categoria del derecho de que setrate.

Desde un punto de vista econdmico, los derechos de propiedad intelectual otorgan al objeto
protegido una restriccién importante de movilidad, apropiacion, utilizacion, aprovechamiento
econdémico y, por consiguiente, de la posibilidad de ser transada en el mercado. La base de la
propiedad intelectual radica en que € titular goza de un derecho en virtud del cua puede
legalmente excluir a terceros del uso de un bien o servicio, protegido por alguna de sus categorias.
Ello, sin embargo, tiene no solo una limitacion temporal, como hemos sefialado, sino que ademas
tiene una limitacién territorial. La proteccion otorgada a un titular de un derecho de propiedad
intelectual queda generalmente confinada a aquellos Estados o territorios donde se ha requerido y/u
obtenido esa proteccion, particularmente en el caso de la propiedad industrial.

Quizés una de las caracteristicas més sobresalientes de la evolucion de la Pl haya sido su
temprana internacionalizacién. La propiedad intelectual fue objeto de la preocupacion de acuerdos
internacionales, los que claramente marcaron las primeras legislaciones nacionales a partir de
finales del siglo X1X. Los dos grandes pilares del derecho internacional de la propiedad intelectual
fueron —y siguen siendo— el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de
1883 (Convenio de Paris) y € Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas de 1886 (Convenio de Berna). Ambos convenios no solo siguen plenamente vigentes,
sino que sus disposiciones sustantivas han sido incorporadas en tratados multilaterales recientes,
como el ADPIC, ademas de en acuerdos bilaterales de propiedad intelectual y acuerdos de libre
comercio celebrados recientemente, tales como aquellos en que son parte la UE, EE.UU. y EFTA,
objeto principal de este informe.

La necesidad de internacionalizar y de armonizar la propiedad intelectual puede que
encuentre su mayor fundamento desde el momento en que e comercio de bienes y servicios
comienza su propio proceso de internacionalizacion y liberalizacion. Ello hace sentir |a necesidad
que aquellos bienes que tienen una proteccién sobre la base del sistema de propiedad intelectual en
un territorio determinado, no pierdan ese privilegio cuando son exportados hacia otro territorio.
Ello hace surgir la temprana necesidad de que existieran normas internacionales bésicas de
proteccion y probablemente de ali la justificacion histérica de los Convenios de Paris y Berna.
Como se vera a continuacion el Acuerdo ADPIC contribuye a acentuar esta globalizacion de la P,
intensificada alin més por losALC.

B. Laproliferaciéon de los acuerdos de libre comercio

A pesar de discordancias en fuentes y cifras, en estos Ultimos afios se ha producido una
proliferacion significativa de acuerdos regionales. Se estima que précticamente todos |os miembros

8
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de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), excepto Mongolia, estarian vinculados por
algun acuerdo regional. Segun un reciente estudio sobre los acuerdos regionales celebrados por los
miembros de la OMC,” se concluye que dos de sus principales caracteristicas serian que: (i) todos
los paises, incluso aquellos que eran contrarios a su celebracion, han hecho de estos acuerdos un
elemento importante de su politica comercial; y (ii) un aumento en la complejidad de los acuerdos
que, en muchos casos, establecen un marco regulatorio que va mucho mas ala de las normas
acordadas multilateral mente.®

Otro aspecto importante del estudio en referencia lo constituye el hecho que de los 320
acuerdos’ notificados al Acuerdo Genera de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus
siglaseinglés) y ala OMC, aproximadamente 200 han sido notificados después de 1994.°

Conforme a Banco Mundial, € nimero de acuerdos regionales actualmente vigente supera
los 200. Su nimero habria aumentado seis veces en los Ultimos 20 afios y serian responsables de
més de la tercera parte del comercio global, siendo la UE y EE.UU. los protagonistas més activos
en este escenario.’ Seglin este mismo informe, los acuerdos regionales de comercio con mayor
potencial en aumentar los ingresos a nivel nacional y en el tiempo, son aquellos disefiados con
bajos aranceles externos del tipo Nacién Mas Favorecida (NMF), escasas excepciones sectoriales,
reglas de origen no restrictivas, facilitacion del comercio, grandes mercados ex-post y reglas que
rijan la inversion y la propiedad intelectual adecuadas al contexto del desarrollo. El informe
también destaca que los acuerdos Norte-Sur parecerian ser mas eficaces que los acuerdos Sur-Sur
porque pueden integrar economias con distintas capacidades tecnolgicas y generalmente originan
mercados de mayor envergadura, salvo que existan normas de origen muy restrictivas. Concluye el
informe del Banco Mundia que los acuerdos Norte-Sur, especialmente en los que participa
EE.UU., habrian tenido mayor eficacia en cuanto afijar la liberalizacién de nuevos serviciosy ala
exigencia de lainclusién de reglas sobre derechos de Pl del tipo ADPIC-plusy habrian ampliado €l
ambito de la proteccion de inversiones, pero no han prosperado en liberalizar el movimiento
temporal de lamano de obra.™

La Agenda Comercial para e 2005 y e Informe Anual de 2004 del Representante de
Comercio de los EE.UU.™ (conocido como USTR por sus siglas en inglés), indica que desde 1983
ala fecha, ese pais habria celebrado del orden de 256 acuerdos bilaterales de comercio que han
entrado en vigor, ademas de 12 que todavia no lo han hecho. A ello habria que agregar 6 acuerdos
multilaterales y 38 declaraciones relacionadas con e comercio, tanto de carécter bilateral (32)
como multilateral (6).

La proliferacion de acuerdos de comercio en el caso de EE.UU. se concentra a fines de la
década de 1980 y en la primera mitad de la década de 1990, es decir, en plena negociacién de la
Ronda Uruguay. Entre 1984 y 1994 se celebraron el 55% de dichos acuerdos. A partir de 1995 esta
tendencia se vuelve mas oscilante, sugiriendo una baja en su nimero.

5 Crawford p. 2. Las cifras contenidas en este estudio estdn fundamentalmente basadas en las notificaciones efectuadas por los

miembros dela OMC sobre la base del articulo XXIV del GATT de 1947, la clédusula de habilitacion y € articulo V del GATS.

Ver también Kumar.

Esta cifra pareciera ser solo la punta del iceberg en materia del nimero de acuerdos regionales que se han suscrito en la dltima

década. Como veremos més adelante, por ejemplo, solo Estados Unidos ha suscrito mas de 260 acuerdos bilaterales de comercio

desde 1958 hasta comienzos de 2005.

8  Crawford p.5. 170 de estos acuerdos estarfan actualmente vigentes (38 de la época del GATT y 132 de la época OMC). El 84% de
estos acuerdos corresponderian a acuerdos de libre comercio y € porcentgje restante, en igual niUmero, a acuerdos sobre union
aduanera y acuerdos de alcance parcial. El 75% de los acuerdos vigentes son de caréacter bilateral, proporcion que se eleva al 90% en
¢l caso delos acuerdos que se estén actual mente negociando.

®  World Bank.

10 world Bank, p. xiii y xiv.

1 USTR.
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Los socios comerciales més recurrentes de EE.UU. se limitan tan solo a seis paises, que
juntos representan mas del 52% del nimero de acuerdos bilaterales que, conforme a las cifras
precedentes, han entrado en vigor: se trata de Canada (11), China (10), la UE (24), Japén (45),
Corea (30) y la Provincia China de Taiwén (13). Sin embargo, a parecer |0s nimeros no son mas
decisivos que los contenidos. Sin lugar a dudas que los acuerdos de mayor complejidad, contenido
y alcances son aguellos celebrados bajo la politica iniciada por € Presidente Bush € 2001, con €l
claro objetivo de reforzar las iniciativas de comercio, tanto regionales como bilateralesy, a mismo
tiempo, reconociendo mayores ventgjas a los productores estadounidenses.

C. Lapropiedad intelectual como objeto importante de estos
acuerdos: mas alla de los ADPIC

Respecto a objeto de estudio, cabe sefialar que en materia de fortalecimiento de los derechos
de Pl e esfuerzo de EE.UU. no se ha centrado solamente en la promocién de acuerdos
multilaterales (tales como el Acuerdo de los ADPIC) y en la celebraciéon de acuerdos bilaterales
con contenidos ADPIC-plus, sino que también en medidas internas complementarias como son la
iniciativa STOP! (Strategy Targeting Organized Piracy) lanzada en octubre de 2004™ y la continua
aplicacion de la Seccion Especial 301."° Esto constituiria la “trilogia bésica’ de EE.UU. para
fortalecer internacionalmente la Pl, detener |a pirateria y sancionar a los paises que no respeten
esténdares de proteccion similares a los suyos.

Pero esto no seria todo. La agenda comercia de EE.UU. contiene también un marcado y
declarado interés de la Administracién para apoyar a la industria farmacéutica basada en la
investigacion y desarrollo, tema que ha estado intimamente ligado ala Pl y se ha constituido en una
fuente inagotabl e de discusion politica entre algunos paises desarrollados y paises en desarrollo. En
este sentido el acuerdo bilateral EE.UU.-Australia, por ejemplo, es €l primero en su género en
incorporar disposiciones relativas a medicamentos, no relacionadas ni con acceso de mercado ni
con PI, como seria €l caso de disposiciones sobre transparencia, contabilidad, debido proceso y €
establecimiento de un Grupo de Trabajo sobre Medicamentos. En el mismo sentido, “side letters’ o
entendimientos especiales en este tema fueron incorporadas en los acuerdos de EE.UU. con
Marruecos, Centroamérica-Republica Dominicana (CAFTA-RD) y Bahrein.*

El hecho que recientes acuerdos regionales hayan incorporado regulaciones del tipo ADPIC-
plus es una consideracién no solo vélida para aquellos celebrados entre paises desarrollados y
paises en desarrollo, sino que también en acuerdos celebrados entre paises tradicionalmente
considerados en desarrollo. Por ejemplo, los acuerdos de libre comercio entre Chile y México y
Chile y Corea o0 agunas Decisiones de la Comunidad Andina incluyen también normas relativas a
la Pl. Sin embargo, preciso es decir que las regulaciones ADPIC-plus entre este tipo de paises son
mucho menos exigentes y de menor alcance que aquellas contenidas en los acuerdos entre paises
desarrollados y paises en desarrollo, siendo los ALC de EE.UU. con Chile, CAFTA-RD y Perd
gjemplos en laregion.

El tema de la Pl ha sido preocupacion constante de EE.UU. en sus acuerdos.™ Conforme al
referido informe del USTR, se puede concluir que un 13% de los acuerdos hilaterales y
multilaterales celebrados por EE.UU. se refieren exclusivamente a la propiedad intelectual o a

2 ysTRp. 13.

13 Dicho informe es parte de la Ley de Comercio, que ordena al Representante de Comercio de EE.UU. evacuar un informe anual, que
constituye € primer paso antes de imponer sanciones comerciales a paises que dafiarian sisteméticamente los derechos de los
titulares de Pl estadounidenses. Ver Nota 14 en http://www.quno.org/genevalpdf/economic/Issues/Bilateral-Agreements-and-TRIPS-
plus-Spanish.pdf.

14 USTRp. 14.

1 Roffe (2005).
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cuestiones relacionadas con ella. Ello sin contar los ALC de mas reciente data que contienen
capitulos especiales sobre esta materia y que en este informe caracterizamos como acuerdos de
Ultima generacion. Esta preocupacion comenzé a manifestarse tempranamente en acuerdos
bilaterales sobre Pl a partir de fines de la década de 1980, |os que se negociaron en paralelo con la
Ronda Uruguay.™ Muchos consideran que la proliferacion de este tipo de acuerdos, especialmente
aquél primero celebrado por EE.UU. con la Replblica de Corea'’ en 1986, fueron elementos que
ayudaron claramente a las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en la Ronda Uruguay,
porque debilitd una posicién més unitaria de los paises en desarrollo, que se hizo muy presente en
la primera fase de |as negociaciones.

Quizés e primer ALC Norte-Sur en el cua se incluyé de manera comprehensiva el tema de
la Pl y que ademas se le vincul6 con el comercio, fue el NAFTA, que por lo demés tiene una
estructura muy similar a la que en definitiva se aprobd para €l Acuerdo sobre los ADPIC. El
NAFTA fue seguido por los acuerdos celebrados por EE.UU. con Vietham, Laos y Jordania. Con
respecto a América Latina, el que sigue a NAFTA sobre la base de un criterio ADPIC-plus, fue €
ALC con Chile, casi diez afios més tarde. Un interés similar ha demostrado Ultimamente tanto la
UE como la EFTA en lacelebracion de este tipo de acuerdos. Sin embargo, si bien es cierto todos
estos acuerdos tienen como caracteristica € ser ADPIC-plus, existen entre ellos diferencias
apreciables, que pueden llegar atener efectos juridicos, econdmicos y politicos muy diferentes. El
resto del informe destaca estas caracteristicas, diferencias y consecuencias. El capitulo siguiente
analizael ADPIC desde esta perspectiva con énfasis en sus estdndares minimos de proteccion.

16 Este fue d caso de los acuerdos celebrados con la Republica de Corea (1986, 1988 y 1990), Singapur (1987), Sri Lanka (1991),

Tailandia (1991), Republica China de Taiwan (1992 y dos acuerdos en 1993), China (1992, 1995 y 1996), India (1992 y 1993),
Indonesia (1992), Hungria (1993), Ecuador (1993), Filipinas (1993), TLCAN-NAFTA (1993), Bulgaria (1994), Jamaica (1994),
Japén (1994), UE (1994), Trinidad & Tobago (1994), Letonia (1995), Camboya (1996), Nicaragua (1997), Perti (1997), Vietnam
(1997), Croacia (1998), Canada (2004) y Paraguay (2004).

La Republica de Corea tradicionalmente considerada como pai's en desarrollo es hoy miembro de la Organizacién de Cooperacion y
Desarrollo Econémico (OCDE) y activo promotor a nivel multilateral de un reforzamiento de la Pl. Empresas coreanas ocupan un
lugar importante en el ranking de patentamiento por empresaen el USPTO.
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|. Principales disposiciones del
ADPIC y sus consecuencias

A. Laevolucion de la propiedad intelectual y
la importancia del ADPIC

Hasta la adopcién del ADPIC, la normativa internaciona de la
propiedad intelectual estuvo circunscrita fundamentalmente a los
tratados administrados por la Organizacion Mundia de la Propiedad
Intelectual (OMPI)," los que no sélo eran independientes entre s sino
gque ademés, aparecian desvinculados de las disciplinas del comercio.
Por otra parte estos tratados relativos a aspectos especificos de la
propiedad intelectual (estandares sustantivos, clasificacion,
procedimientos administrativos,) no contaban con un mecanismo de
solucion de diferencias relativamente importante, como es €l caso del
ADPIC, sino que normalmente las diferencias debian ser sometidas a
la Corte Internacional de Justicia, cuando la diferencia no podia
resolverse por la via del mutuo acuerdo. Ademas, la adhesion a dichos
tratados no estaba sujeta a ningln “requerimiento” sino que cada pais
resolvia, por voluntad politica y decision propia, €l adherirse o no a
aguno de ellos.”® Estos tratados —especia mente aquellos de caracter
sustantivo— otorgaban a sus miembros, particularmente en € caso de
la propiedad industrial, una amplia flexibilidad para dar cabida al
ritmo que cada uno de ellos queria seguir en materia de proteccion.

18 | alistade tratados administrados por OMPI se encuentra disponible en d sitio de Internet: http://www.wipo.int/treaties/es/.
9 En algunos casos, para ser miembro de un tratado es menester ser miembro de otro de caracter més general.
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Hasta antes de la adopcién del Acuerdo de los ADPIC, cada Estado era libre de establecer,
por gjemplo, tanto el nimero de afios de duracién de la patente, como sus modalidades. En octubre
de 1987 la Secretaria de la OMPI prepar6 un informe® en e cual se analizaron los plazos de
duracién de las patentes y las modalidades que estaban contempladas en las legislaciones vigentes a
marzo de ese afio. Se analizaron las legislaciones vigentes a esa época de mas de 100 paises
incluyendo tres convenios internacionales (entre ellos el Convenio sobre la Patente Europea, EPO).
El estudio llegd aindividualizar periodos de duracion de las patentes que iban desde |os cinco afios
hasta de 20 afios. Lo curioso de este estudio es que el 35% de las leyes analizadas ya contenian un
plazo méximo de 20 afios, aunque computados de manera diferente. Un 29% de los paises y
convenios incluidos en el estudio, contemplaba un plazo de 20 afios contados desde la presentacion
de la solicitud (que constituye el estandar actual del ADPIC). Ademés, un 31% de los mismos
disponia un plazo maximo de proteccion de 15 afios y en un 20% de ellos, €l plazo se contaba
desde |la presentacién de la solicitud.

También en octubre de 1987, la Secretaria de la OMPI preparé un informe en el cual se
dieron a conocer los sectores tecnol gicos excluidos de la patentabilidad cubriendo a igual que €l
anterior estudio un universo de 106 leyes nacionales y tres convenios internacionales” Este
estudio llegd a individualizar la existencia de 19 sectores tecnoldgicos excluidos de la
patentabilidad.

Desde sus inicios el sistema de patentes admitio (aunque no fomentd) que existieran ciertosy
determinados sectores tecnol 6gicos que pudieran quedar al margen de la proteccion por medio de
patentes. Ni el texto original del Convenio de Paris ni sus modificaciones posteriores consideraron
establecer tales limitaciones, las que quedaban totalmente a la consideracion de las legislaciones de
cada uno de sus Estados Miembros. El fundamento para tales exclusiones pareciera encontrarse en
cuestiones de politica econdmica. En algunos casos las exclusiones a la patentabilidad fueron
utilizadas por algunos paises como una clara forma de fomentar el desarrollo de determinados
sectores tecnoldgicos, sin caer en infracciones 0 usos ilegitimos. El caso de la industria
farmacéutica a este respecto parece ser un claro gemplo de cémo € sistema de patentes fue
utilizado por muchos paises, hoy desarrollados, como un instrumento para desarrollar este sector
industrial y para avanzar determinadas politicas sociales.

B. Laexclusion de la patentabilidad sobre los medicamentos

La exclusion del sector de medicamentos de la patentabilidad es un caso emblematico del
cambio producido en décadas recientes. Esta exclusion fue la préctica de muchos paises hoy
desarrollados que la utilizaron como un instrumento de politica para desarrollar localmente su
industria, quizas con la sola excepcién de los EE.UU. En efecto, €l establecimiento —o en los
casos en que habia sido abolido— €l reestablecimiento de la patentabilidad de los productos
farmacéuticos se hizo en tiempos relativamente recientes.

La mayoria de los paises hoy dia industrializados adoptaron sus primera leyes de patentes
hacia mediados del siglo X1X, pero evidentemente éstas contenian excepciones a la patentabilidad
actualmente prohibidas. Estos paises buscaron variadas formas de “eludir” la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual y fueron incluso amenazados de ser sancionados comercialmente
por aquellos que estaban a la cabeza de la innovacion. Suiza, por ejemplo, no otorgd plena
proteccion a los medicamentos sino recién en 1978; Francia y Alemania en algin momento
estuvieron a la cabeza de excluir los medicamentos y |os productos quimicos de la proteccién por

2 OMPI (1987 a).
2L OMPI (1987 b).
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patentes (en las leyes de 1844 y de 1877, respectivamente); Alemania, por g emplo, fue el primer
pais en excluir alos alimentos de |a patentabilidad en su ley de 1877.

A partir de fines de la década de | os afios sesenta, comienza a apreciarse una fuerte tendencia
de los paises desarrollados por incorporar los medicamentos plenamente a los sistemas de
patentabilidad. Esta tendencia se recoge en los paises en desarrollo a fines de la década de los
1980, derivada fundamentalmente de las tendencias que se manifiestan en este sentido en las
negociaciones de la Ronda Uruguay.

Pero en realidad no todos los paises adoptaron € mismo mecanismo para comenzar a
proteger a los medicamentos. Al respecto se pueden distinguir tres grupos de paises. aquéllos que
establecieron €l sistema"in actum", como Canad4, Francia, Suiza, Italia, Japon, Dinamarca; los que
lo hicieron a futuro, como México, Finlandia, Espafia y Grecia; y los que establecieron la
patentabilidad con efecto retroactivo (pipeline), como es el caso de Coreadel Sur.

Algunos paises en América Latina pudieron seguir este modelo de exclusién por un breve
tiempo. Brasil derog6 la proteccion de productos farmacéuticos en 1945 y la de procesos en 1971.
Este ggemplo fue seguido por México que en 1987 derogo la patentabilidad de medicamentos por
un periodo de 10 afios. La Decision N° 385 del Acuerdo de Cartagena no permitia el otorgamiento
de patentes para, entre otros, los productos farmacéuticos y medicamentos. Sin embargo, y
siguiendo a la legislacion francesa, muchos paises de la regién mantuvieron desde su primera ley
de patentes la exclusion a los medicamentos, la que fue prohibida, como veremos a continuacion, a
partir del Acuerdo sobrelos ADPIC.

El examen anterior ilustra el cambio trascendental que tiene lugar en materia de propiedad
intelectual con e advenimiento del ADPIC en areas tan importantes como la duracion de los
derechos protegidos y la exclusion de ciertos sectores de tal proteccion.

C. Los dispositivos del ADPIC

Uno de los objetivos del ADPIC, tal como lo enuncia su Predambulo, es reducir “las
distorsiones del comercio internaciona y los obstaculos a mismo.” A este respecto el ADPIC
contiene a menos cinco dispositivos mediante los cuales busca alcanzar este objetivo como la
necesidad de fomentar una proteccion adecuada y eficaz de los derechos de Pl que no se conviertan
a su vez en obstaculos al comercio legitimo. Estos dispositivos son principamente: i) El
reconocimiento de principios generales propios del GATT tales como el trato nacional y la clausula
de la nacion mas favorecida y € establecimiento de principios y objetivos especificos de Pl como
aquellos contenidos en los articulos 7 y 8; ii) El establecimiento de un conjunto de estandares
minimos de proteccion para cada una de las categorias de derechos de PI; iii.) Laincorporacion de
mecanismos de observancia de los derechos; iv) La adopcién de las normas sobre solucién de
diferencias de la OMC; y v) El reconocimiento de situaciones especiales y transitorias para los
paises en desarrollo en genera y paralos paises menos adelantados en particular.

No obstante los resultados alcanzados por el Acuerdo sobre los ADPIC en relacion a
reforzamiento de las disciplinas multilaterales de la PlI, muchos de los temas que los paises
desarrollados pretendian incorporar a las negociaciones no fueron incluidos o lo fueron de una
maneratenue en laversion final del ADPIC.

Resumiremos a continuacion las principales disposiciones del ADPIC, teniendo en
consideracién el contenido de los acuerdos post-ADPIC para poder establecer luego una
comparacion apropiada.
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D. Los principios basicos del ADPIC

La primera parte del Acuerdo establece las disposiciones generales y los principios basicos
de PI.* Entre estos Ultimos vale destacar: los estandares minimos; el trato nacional (TN); la
cldusula de la nacion més favorecida (NMF); la libertad en el método paraimplementar el Acuerdo
y los principios y objetivos generales.

En virtud del principio sobre esténdares minimos (articulo 1.1 del Acuerdo), los Miembros
de la OMC pueden prever en su legislacion, aungue no estén obligados a ello, una proteccion mas
amplia que la exigida por el Acuerdo, a condicion que tal proteccion no infrinja las disposiciones
del mismo. En otras palabras, e principio reconoce a menos una limitacion en el sentido que los
mayores estandares que se establezcan no podrian infringir las disposiciones del propio Acuerdo.

Es necesario sefidlar que no todas las disposiciones sustantivas del Acuerdo estan redactadas
en forma imperativa; hay algunas que lo estdn de manera facultativa. Esto indica que en la
implementacion de los esténdares minimos los miembros tienen diferentes opciones, conforme a la
interpretacion que cada uno de ellos haga del Acuerdo. Por ejemplo, en materia de licencias
obligatorias, los miembros deben ajustarse a las modalidades claramente establecidas en €l
Acuerdo (Articulo 31); por el contrario, con respecto a importaciones paraelas, los miembros
tienen la opcion de aplicar el sistema que mejor responda a sus intereses (Articulo 6).2

Este principio de los estdndares minimos ha sido a nuestro juicio el que ha permitido €l
establecimiento de normas ADPIC-plus, particularmente por la via de los acuerdos bilaterales como
se detallaen el capitulo siguiente.

El trato naciona ha constituido un principio clésico de los tratados multilaterales sobre Pl
administrados por la OMPI, como lo son e Convenio de Paris y € Convenio de Berna® Sin
embargo, en e ADPIC se buscd una redaccion un poco diferente a aquella contenida en €
Convenio de Paris, con € objeto de dar cabida a acuerdos que reconocieran mas derechos a los
extranjeros que a los nacionales, en perfecta armonia con el principio anterior de los estandares
minimos. Esto de algiin modo representa la importacion a régimen de la Pl de uno de los pilares -
junto a principio delaNMF- del sistema comercial internacional .

De conformidad a principio de TN, cada miembro de la OMC debe conceder a los
nacionales de los demés miembros un trato “no menos favorable” que e que otorgue a sus propios
nacionales con respecto a la existencia, adquisicion, acance, mantenimiento, eercicio y
observancia de los derechos de PI. De conformidad con e ADPIC los miembros de la OMC
podrian otorgar alos nacionales de los deméas miembros, un trato més favorable que el que otorga a

2 UNCTAD — ICTSD (2005). Cabe tener presente que, conforme al articulo 1.2 del Acuerdo, la expresion “propiedad intelectual”
abarca todas las categorias de derechos referidas en las secciones 1 a 7 dela Parte |1, que incluye: e derecho de autor y los derechos
conexos, las marcas de comercio, las indicaciones geogréficas, |los disefios industriales, las patentes, los circuitos integrados y la
informacién no divulgada. En e caso Etados Unidos — Havana Club, tanto e Grupo Especial como & Organo de Apelacion
concluy6 que e dambito de cobertura del Acuerdo no se limitaba tnicamente a los encabezados de cada seccion, pues dentro de ellas
hay referencias a materia que no esta tradicional mente cubierta por esas categorias generales.

El ADPIC no regul6 el tema del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, limitdndose a sefialar que este tema no podra
ser materia del sistema de solucion de diferencias, salvo en cuanto ello serefieraa TN y NMF (articulo 6).

El parrafo 1 del articulo 2 del Convenio de Paris, dispone: “Los nacionales de cada uno de los paises de la Union gozarén en todos
|os demés paises de la Unidn, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas
concedan actualmente o en e futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por € presente
Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrén la misma proteccion que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus
derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.” Por su parte el parrafo 2 del
articulo 3 del Convenio de Berna sefiadla “Los autores no nacionales de alguno de los paises de la Unidn, pero que tengan su
residencia habitual en alguno de ellos estén asimilados a los nacionales de dicho pais en lo que serefiere ala aplicacion del presente
Convenio.” (En ambos casos se agreg6 e subrayado). En otras palabras, € Acuerdo de los ADPIC, siguiendo la jurisprudencia del
GATT y luego dela OMC, fortaleci6 e concepto de trato nacional.

% OMC, Estados Unidos — Havana Club.
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sus propios nacionales. Este principio se perfilaba de modo diferente en el Convenio de Paris que
consagraba que nacionales de los demés paises de la Union de Paris gozarian de “los mismos
derechos’ gque sus nacionales.

El principio del TN no es absoluto sino que admite las excepciones ya contenidas en los
Convenios de Paris, Berna, la Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, de |os Productores de Fonogramas y |os Organismos de Radiodifusion de
1961 (Convenciéon de Roma) y € Tratado sobre la Propiedad Intelectua respecto de los Circuitos
Integrados de 1989 (Tratado de Washington).®® Ademés, respecto de los artistas intérpretes o
gjecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusién (derechos conexos)
el TN se aplica solo alos derechos previstos en el ADPIC.

El principio NMF*’ contenido en € articulo 4 del Acuerdo, y no reconocido con anterioridad
en tratados multilaterales de PI, establece que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un
miembro conceda a los nacionales de cualquier otro pais, relativa a la existencia, adquisicion,
alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de PI, se otorgara inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de todos los demas miembros de la OMC. Como en €l caso del TN,
éste también admite excepciones, en el sentido que no se aplica alas ventgjas, favores, privilegios o
inmunidades: (i) derivadas de acuerdos internacionales sobre asistencia judicia o sobre
observancia de la ley de carécter general; (ii) otorgadas conforme a Convenio de Berna; (iii)
referidas a los derechos de artistas intérpretes o gecutantes, los productores de fonogramas y 1os
organismos de radiodifusion, que no estén previstos en el ADPIC y; (iv) deriven de acuerdos
internacionales relativos a la existencia, adquisicién, alcance, mantenimiento y observancia de los
derechos de Pl que hayan entrado en vigor antes del 1 de enero de 1995 y no constituyan una
discriminacion arbitraria o injustificable contra los nacional es de otros miembros.®

Laincorporacion de este principio, como se vera mas adel ante, tendré una enorme incidencia
en los efectos de los acuerdos bilaterales de libre comercio mas all4 de las partes signatarias de los
mismos, porque € Acuerdo de los ADPIC no permite exceptuar de la aplicaciéon de la clausula
NMF a los acuerdos de libre comercio, lo que si esta permitido bajo el GATT® y el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (GATS en su sigla en inglés), bao determinadas
circunstancias.

Los principios de TN y NMF reconocen, adicionalmente, una excepcion coman: ellos no se
aplican alos procedimientos para la adquisicion y mantenimiento de |los derechos de Pl estipulados
en los acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI, como podrian ser €l
Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT) o e Arreglo y Protocolo de Madrid en
materia de marcas.

% sobre estas excepciones ver los documentos MTN.GNG/NG11/W/66 y W/66/Corr.1 del Grupo de Negociaciones sobre Aspectos de

la Propiedad Intelectual relacionados con € Comercio durante las negociaciones de la Ronda Uruguay.

A pesar que en un principio se estimé innecesaria la clausula NMF, en virtud del TN, en definitiva fue incluida en € Acuerdo

gracias a lainsistencia de algunas delegaciones, como las Comunidades Europeas, especialmente debido a acuerdo sobre propiedad

intelectual suscrito entre la Republica de Corea y Estados Unidos por esa época (1986), que reconocia a los estadounidenses un

mejor trato que a los propios nacionales coreanos.

2 UNCTAD —ICTSD (2005) p. 80 y ss. Para conocer algunos de los acuerdos notificados bajo esta disposicion.

2 En materia de bienes, ver por giemplo el articulo XXIV del GATT respecto a la aplicacion territorial, trafico transfronterizo, uniones
aduaneras y zonas de libre comercio y la denominada “clausula de habilitacion” adoptada durante la Ronda de Tokio (Decision de
28 de noviembre de 1979) y que se refiere al trato diferenciado y mas favorable, reciprocidad y mayor participacion de los paises en
desarrollo (L/4903). En materia de servicios, d GATS permite establecer excepciones a principio NMF, en forma de las
denominadas exenciones de las obligaciones del articulo II. Dicha norma permitié que los Miembros solicitaran esas exenciones
antes de que entrara en vigor € Acuerdo. Sdlo pueden concederse nuevas exenciones a los nuevos Miembros, en e momento de su
adhesion, o, en € caso de los Miembros actuales, mediante la concesién de una exencion a amparo del parrafo 3 del articulo 1X del
Acuerdo sobre la OMC. Todas las exenciones estén sujetas a examen y en principio no deben exceder de un plazo de 10 afios.
Ademés, € GATS permite a grupos de Miembros la adhesién a acuerdos de integracion econémica o € reconocimiento mutuo de
normas de reglamentacidn, certificadosy similares si re(inen ciertas condiciones.
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El Acuerdo establece del mismo modo € principio de libertad de los Miembros para
establecer “el método adecuado” para aplicar las disposiciones del mismo, conforme a su propio
sistema y préactica juridica. Este principio ha sido reconocido por la jurisprudencia de la OMC
como otorgando una amplia discrecion para establecer la forma més adecuada de implementacion
del Acuerdo conforme al sistema legal de cada Miembro,* pero al mismo tiempo limitandola en €
sentido que tal discrecién no significa una facultad para optar por el cumplimiento o no de una
determinada obligacion.®

Finalmente, el Acuerdo contiene dos disposiciones que subrayan sus principios y objetivos
generales. El Articulo 7 prescribe que: “La proteccién y la observancia de los derechos de
propiedad intelectual deberdn contribuir a la promocién de la innovacion tecnoldgica y a la
transferencia y difusion de la tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los
usuarios de conocimientos tecnol 6gicos y de modo que favorezcan el bienestar social y econémico
y €l equilibrio de derechos y obligaciones.”

Por su parte el Articulo 8 disponeque: “1. Los Miembros, a formular o modificar sus
leyes y reglamentos, podran adoptar las medidas necesarias para proteger la salud publica y la
nutricién de la poblacion, o para promover el interés publico en sectores de importancia vital para
su desarrollo socioeconémico y tecnolégico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo
dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podré ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que
sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos
de propiedad intelectual por sus titulares o € recurso a practicas que limiten de manera
injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de
tecnologia.”

Estas disposiciones generales del Acuerdo establecen de algiin modo los fundamentos sobre
los cuales un sistema de PI debe fundarse y es € que normalmente orienta la politica de muchos
paises desarrollados cuya filosofia es un sistema de equilibrios y contrapesos (checks and
balances).

E. Los estandares minimos en materia de derechos de autor y
derechos conexos

La primera cuestion importante de destacar en materia de derecho de autor y derechos
conexos, es que e ADPIC (articulo 9) incorpord, como estéandares minimos de proteccion, las
disposiciones sustantivas de los articulos 1 a 21 del Convenio de Berna del Acta de 1971% y €
Apéndice del mismo.* Dos fueron las principales consecuencias de esta decision: (i) € Convenio
de Berna, en general, y €l Actade 1971, en particular, se hizo aplicable a todos |os miembros de la
OMC, fueran o no miembros a esa fecha de dicho Convenio o de dicha Actayy, (ii) las diferencias
que existieran entre los miembros de la OMC en relacion a dichas disposiciones se resolverian por
la via del sistema de solucién de diferencias de la OMC y no por intermedio de la Corte
Internacional de Justicia, como esté establecido en el articulo 33 del Convenio.

El Acuerdo zanjo6 la discusion que existia en la época respecto a tipo de proteccion que
deberia otorgarse a los programas de ordenador y las bases de datos, estipulando que tanto los
programas fuente como |os programas objetos “ seran protegidos como obras literarias en virtud del

% OMC, India— Patentes.

81 OMC, Canada- Patentes.

32 Celebrado & 9 de septiembre de 1886, fue completado en Paris e 4 de mayo de 1896, revisado en Berlin el 13 de noviembre de
1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma & 2 de junio de 1928, en Bruselas € 26 de junio de 1948,
en Estocolmo el 14 de julio de 1967 en Paris € 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

El Apéndice del Convenio de Berna se refiere a disposiciones especiales relativas a los paises en desarrollo.
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Convenio de Berna’ y que las compilaciones de datos legibles por maguina o en otra forma, que
congtituyeran creaciones de carécter intelectual, serian también protegidas como tales, proteccion
que no acanzaria alos datos en si mismos (articulo 10).

Los derechos de arrendamiento comercia al publico de los programas de computador y de
las obras cinematogréficas estén expresamente considerados en el Acuerdo (articulo 11).

El ADPIC degj6 a margen todo tipo de regulacion relativa a Internet, incluida la
responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y la administracion de nombres de
dominio en su relacién con las marcas, asi como también las medidas tecnol égicas de proteccion
gue se han incorporado en algunos de los acuerdos multilaterales y otros celebrados por EE.UU.

F. Los estandares minimos de proteccion en materia de marcas

Al igua que en el derecho de autor, en materia de propiedad industrial (marcas, patentes,
modelos y disefios industriales, indicaciones geogréficas, competencia desleal) el ADPIC incorporé
las disposiciones sustantivas contenidas en los articulos 1 a12 'y 19 del Acta de Estocolmo de 1967
del Convenio de Paris, provocando con ello el mismo efecto que el Convenio de Berna. Es decir, €l
Convenio de Paris y el Acta de Estocolmo de 1967 se hicieron aplicables a todos los miembros de
la OMC, fueran o no miembros del Convenio o de esa Acta® y entre miembros de la OMC la
solucion de diferencias sobre el Convenio se saco de la esfera de la Corte Internacional de Justicia,
para pasarlas al sistemadelaOMC.*

En materia de marcas comerciales lo primero que hay que destacar es que el Acuerdo, por
primera vez en un tratado internacional, define lo que es una marca y otorga a las marcas de
servicios la misma proteccion que a las de productos. La proteccion minima es de siete afios, la que
puede renovarse indefinidamente®® Una de las cuestiones que el Acuerdo no resolvio, fue la
proteccion de las denominadas “marcas sonoras’, las “marcas olfativas’ y otros tipos de nuevas
marcas, las que han sido recogidas en los acuerdos bilaterales como nuevos signos materia de
proteccion.

El Acuerdo también protegié la marca notoria definiendo que la notoriedad deberia
considerarse tomando en cuenta la notoriedad en el sector pertinente del publico, inclusive la
notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promocién de dicha
marca

El Acuerdo dispone igualmente que los Miembros pueden establecer condiciones para la
licencias y la cesidn de las marcas de fébrica o de comercio, entendiendo que no se permitiran las
licencias obligatorias en materia marcaria y que €l titular de una marca de fébrica o de comercio
registrada tendrd derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la
marca (articulo 21).

3 El Convenio de Paris fue celebrado el 20 de marzo de 1883 y revisado en Brusdlas € 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2
dejunio de 1911, en LaHaya el 6 de noviembre de 1925, en Londres € 2 de junio de 1934, en Lisboa & 31 de octubre de 1958 y en
Estocolmo el 14 dejulio de 1967. También fue enmendado €l 28 de septiembre de 1979.

Sin embargo, para e caso controversias derivadas del Convenio de Berna como del Convenio de Paris cuyas disposiciones
(administrativas) no se encuentran incorporadas al ADPIC, se seguira aplicando la competencia de la Corte Internacional de Justicia.
El Acuerdo define como marca “cualquier signo o combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de
una empresa de los de otras empresas.” Tales signos podran ser en particular “palabras, incluidos los nombres de personas, las letras,
los nimeros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asi como la combinacion de estos signos.” (articulo 15).
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G. Los estandares minimos de proteccién en materia de
indicaciones geograficas

El Acuerdo de los ADPIC ha sido el primer tratado internacional que ha reconocido a las
indicaciones geogréficas un amplio y elevado nivel de proteccion,®” a pesar que al momento de su
celebracion esta categoria de derechos era muy poco difundida, salvo en algunos paises de Europa
continental. EI ADPIC es también el primer tratado en € cua se establece una proteccion
diferenciada y adicional para un tipo especia de productos, como son los vinos y las bebidas
espirituosas e incluso establece una proteccion ago distinta entre estos dos tipos de productos.

El Acuerdo define (articulo 22.1) a las indicaciones geogréficas como aquellas que
“identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de unaregién o localidad
de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del producto sea
imputable esencialmente a su origen geogréfico.” Constituyen ejemplos clasicos de indicaciones
geogréficas, expresiones como “Champagne,” “Chianti”, “Gruyere’ o “Tequila” El Acuerdo
entrega a los paises la facultad de establecer € sistema de proteccion més adecuado.® En este
sentido el Acuerdo aplica en toda su extension el principio de libertad de implementacion analizado
anteriormente, con ciertas salvedades donde establece estéandares minimos de proteccion y una
agenda sobre futuras negociaciones que profundicen el proceso de armonizacion multilateral a esta
categoria de derechos.

El ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a prever los medios legales para evitar
cualquier uso de una indicacion geogréfica en la designacién o presentacion de un producto, que
pueda causar confusion al publico en relacion al origen geografico de los mismosy cualquiera otra
utilizacion que constituya un acto de competencia desleal. Sin estos requisitos de “confusion al
publico” o “competencia desleal”, la utilizacion de unaindicacion geogréfica por parte de terceros
puede ser legitima.

Ante una fuerte demanda de las Comunidades Europeas, € Acuerdo incluy6 una proteccién
adicional para vinos y bebidas espirituosas® (articulos 23.1, 23.2 y 23.3) que consiste en: (i)
establecer los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilizacion de una
indicacién geogréfica que los identifique para productos de sus respectivos géneros, que no sean
originarios del lugar designado por la indicacion, aunque no exista el requisito de confusion en el
publico, —como ocurre en relacion con los demas productos, respecto del verdadero origen del
producto; (ii) prohibir el uso de laindicacion geogréfica cuando se indique el verdadero origen del
producto o la indicacion geogréfica traducida o acompafiada de expresiones tales como "similar”,
"tipo", "clase";® (iii) denegar o anular € registro de una marca para vinos y licores que contenga o
consista en una indicacion geogréfica que identifique vinos y licores, a requerimiento de parte
interesada; (iv) entrar en negociaciones con miras a aumentar la proteccion de indicaciones
geogréficas, si asi fuere requerido por un Miembro a otro Miembro; y (v) establecer un sistema
multilateral de notificacion y registro de indicaciones geogréficas de vinos,* que sean susceptibles
de proteccion en los Miembros participantes en el sistema.*

37 Con anterioridad a ADPIC sdlo existia el Arreglo de Lishoa para la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro

Internacional de 1958, pero este tratado otorga una proteccion mucho menos amplia que aquella contenidaen e ADPIC y alaépoca
contaba con menos de 20 miembros.
% Ver lanotadela Secretaria dela OMC que consta en e documento IP/C/W/235.Add.1.
% Escudero. Conforme al registro de denominaciones de origen que se lleva a cabo en virtud del Arreglo de Lisboa, € 87% de los
registros corresponden a vinos y espirituosas.
Unalimitacion similar se encuentra en e articulo 3° del Arreglo de Lisboa.
El parrafo 18 dela Declaracion Ministerial de Doha incluy6 también alas bebidas espirituosas.
Las negociaciones relativas al registro multilateral se iniciaron en febrero de 1997 y ain no han concluido. Los puntos mas
importantes de desacuerdo lo constituyen “la medida en que € registro de una indicacion geogréfica en € sistema multilateral
deberia tener efectos juridicos a nivel nacional, y la medida en que esos efectos deberian aplicarse a todos los Miembros de laOMC
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H. Los estandares minimos de proteccion en materia de
patentes

Sin lugar a dudas que el tema de las patentes y su tratamiento en el Acuerdo ha sido €l de
mayor significacion politicay puede Ilegar a ser el de mayor importancia econdmica. Dispone de
una regulaciéon sustantiva mas extensa y diferente en muchos aspectos respecto de la normativa
internacional vigente al tiempo de la apertura de las negociaciones de la Ronda Uruguay. El
Convenio de Paris, que regia esta materia, dejaba a los paises de la Union amplia libertad para
definir las materias patentables, incluyendo sus excepciones y la definicion de la cobertura de esos
derechos, incluyendo su duracion.®

La primera cuestion importante es que e ADPIC establece, como regla genera, la
patentabilidad para todas las invenciones, sean de productos o de procesos, en todos los campos de
la tecnologia, siempre que cumplan con los tres requisitos basicos de patentabilidad. Es decir la
invencion: (i) debe ser nueva, (ii) entrafiar una actividad o atura inventiva (no evidentes) y (iii)
debe ser susceptible de aplicaciéon industrial (Utiles), terminando de esta forma con la clésica
formula de laley de patentes francesa de 1798 que enunciaba cuéles productos o procesos, podian
0 no ser patentables. Ademéds, las patentes se pueden obtener y los derechos sobre €ella se podrén
gozar sin discriminacion por el lugar de lainvencion,™ el campo de latecnologia o el hecho de que
los productos sean importados o producidos localmente (articulo 27.1).

El Acuerdo también entra en el campo de las excepciones a la patentabilidad, hasta ese
entonces una materia entregada a la legislacion loca.” El Acuerdo incorpord dos tipos de
excepciones a la patentabilidad: unas de carécter general, que podrian afectar a todo tipo de
invenciones y otras de caracter particular. Entre las primeras estan las invenciones cuya
explotacion comercia deba prohibirse en € territorio de un miembro para proteger el orden
publico, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar 10s
vegetales, 0 para evitar dafios graves a medio ambiente, siempre que esa exclusién no se haga
simplemente por estar excluida por la legislacion. Entre las segundas estén: (i) los métodos de
diagndstico, terapéuticos y quirlrgicos para el tratamiento de personasy animalesy (ii) las plantas
y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biol dgicos para
la produccion de plantas 0 animales, que no sean procedimientos no biolégicos 0 microbiol dgicos.
Las obtenciones vegetales, en todo caso, deben quedar sujetas a algun tipo de proteccion, ya sea
mediante un sistema eficaz sui generis, por medio de patentes o por una combinacién de ambos.

Sin embargo € patentamiento de formas de vida es una cuestion que no quedd del todo
resuelta, por cuanto e propio Acuerdo establecié una revision de las excepciones relativas a
plantas y animales, tema que se encuentra actual mente en discusion en laOMC (articulo 27.3(b).*

El Acuerdo, introduciendo otra novedad en la normativa internacional, detalla el contenido
de los derechos que una patente confiere a su titular. Es asi como € Acuerdo establece que tanto
respecto de una patente de producto o de procedimiento ella conferird a su titular derechos
exclusivos para impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricacion, uso,

o solamente a los que opten por participar en € sistema.” Queda también por analizar otras cuestiones como los costos y las cargas
administrativas del registro multilateral. Ver “Reunién del Consgo de los ADPIC en Sesién Extraordinaria. Informe del Presidente,
Embajador Manzoor Ahmad, al Comité de Negociaciones Comerciales’, documento dela OMC TN/IP/13, del 20 dejulio de 2005.
Ver, infra, capitulo I11.

Esta norma pretendia evitar los problemas que generaba el sistema norteamericano de patentes (y en aguella época también
Filipinas), basado en & denominado sistemafirst-to-invent y no en el sistema first-to-file que se aplica en € resto del mundo.

OMPI (1987 b). La préactica de recurrir a excepciones a la patentabilidad en esa época era muy comin. Los sectores mas excluidos
eran productos y/o procedimientos farmacéuticos, alimentos, razas animales, méodos de tratamiento humano y animal, programas
de ordenador y productos quimicos. Ver igualmente, capitulo I, infra

Ver capitulo 11, infra.
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oferta para la venta, venta o importacién para estos fines del producto objeto de la patente o del
producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. Los titulares de patentes
tendran asimismo el derecho de cederlas o transferirlas por sucesion y de concertar contratos de
licencia (articulo 28).

Un aspecto importante de los derechos del titular de una patente se vincula a su duracion.
Hasta antes de la adopcion del ADPIC, —como examinamos a comienzo de este capitulo— los
paises mantenian sistemas y plazos diferentes. En algunos casos esta duracion era fraccionada y/o
estaba sujeta a la condicion de explotacion local de la invencidn que constituia su objeto. Con €l
Acuerdo sobre los ADPIC se establece un minimo uniforme de proteccion de 20 afios contados
desde la fecha de la solicitud, lo que dara margen posteriormente para que los acuerdos bilaterales
celebrados post ADPIC incorporen mecanismos que tienden a paliar algunos efectos que inciden en
la duracion, como las demoras en el proceso de otorgamiento y/o en |os procesos de autorizacion de
la comercializacion de ciertos productos regulados, extendiendo con ello el plazo minimo
contemplado en el ADPIC. (ver discusion en capitulos |l y 1)

El articulo 31 se refiere a una de las cuestiones probablemente de mayor contenido politico
del Acuerdo, al establecer 14 condiciones o modalidades para el caso en que un miembro permita el
otorgamiento de licencias obligatorias (que en el Acuerdo se denominan “otros usos sin la
autorizacion del titular del derecho”). Entre estas condiciones destacamos la que obliga a negociar
una licencia voluntaria antes de requerir la licencia obligatoria, condicion que se puede obviar en
casos de emergencia nacional 0 situaciones anticompetitivas, e hecho que la licencia obligatoria
serd no exclusiva; que se autorizardn para abastecer “principalmente’” el mercado interno; €l
derecho del titular arecibir una“remuneracion adecuada.” La decisién administrativa que otorga la
licencia obligatoria siempre debe estar sujeta a revision, incluida la relativa a la remuneracion. El
Acuerdo, tal como fuese confirmado por la denominada Declaracion Ministerial de Doharelativaal
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica de 2001, no interfiere en el derecho de los Miembros
de definir las causales para la concesion de las licencias obligatorias. Este Ultimo aspecto, segin
analizamos mas adelante, pareciera afectado por algunos de los acuerdos de libre comercio.

Finamente, el Acuerdo incorpord una norma procesal especial invirtiendo el peso de la
prueba en los juicios civiles relacionados con patentes de procedimiento. En estos procesos los
jueces deben estar facultados para ordenar que sea el demandado (presunto infractor de una patente
de procedimiento) quien deba probar que el procedimiento utilizado para obtener un producto es
diferente al proceso patentado.

Cabe hacer presente que la proteccion que los miembros de la OMC deberian otorgar a los
productos farmacéuticos no protegidos a la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo fue objeto de
una regulacion especial. En la época de las negociaciones, EE.UU. abogaba por la denominada
proteccion “pipeline’, esto es, que los productos farmacéuticos que ya estaban protegidos en su
pais de origen, también deberian ser materia de proteccion en virtud del Acuerdo en los demés
miembros de la OMC, por el tiempo que faltaba por expirar a esa patente en su pais de origen.

En sus disposiciones transitorias el Acuerdo establecioé una regulacion especial mediante la
cual un pais en desarrollo obligado a ampliar la proteccion mediante patentes a sectores de
tecnologia que no gozaban de tal proteccion a 1 de enero de 1995, pudo aplazar la aplicacion de la
seccién 5 (Patentes), por diez afios (1 de enero de 2005).

Respecto de la proteccion mediante patente para los productos farmacéuticos y agroquimicos
se adoptd lo que se conocié como el “pipeline suizo”, que consistio en que cada pais que no
protegiera dichos productos a 1 de enero de 1994, debia establecer un mecanismo que permitierala
recepcion de solicitudes de esas invenciones (mailbox) y les aplicara a esas solicitudes desde la
fecha de aplicacion del Acuerdo, los criterios de patentabilidad del Acuerdo como si tales criterios
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estuviesen aplicandose a la fecha de presentacion de la solicitud, otorgandole una proteccién por €l
tiempo que le restara a contar de la fecha de la presentacién de la solicitud. Este tipo de productos
quedaron sujetos, durante € periodo en que se les permitia no conceder una patente, a derechos
exclusivos de comercializacién durante cinco afios contados desde el otorgamiento del permiso de
comercializacion respectivo o hasta que se concediera o rechazara la patente.

I. Los estandares minimos de proteccion en materia de
informacion no divulgada

Una novedad importante del Acuerdo se refiere a las normas sustantivas de proteccion a la
informacion no divulgada. Esta es una materia compleja no contemplada con anterioridad en un
tratado multilateral (su antecedente puede encontrarse en e NAFTA) y cuya consideracion como
una categoria de derecho de Pl propiamente tal ha sido seriamente cuestionada.

La proteccion otorgada por el ADPIC a esta materia tiene su fundamento en las disposiciones
del articulo 10bis del Convenio de Paris que garantiza una proteccién contra la competencia
desleal. En consecuencia, la utilizacién de informacion no divulgada sin el consentimiento del
titular de esa informacién es considerada como competencia desleal y, por tanto, los miembros de
la OMC se obligaron a protegerla. Esta informacion esta constituida por dos sub-categorias: (i) la
informacion no divulgada propiamente tal y (ii) los datos que se hayan sometido alos gobiernos o a
organismos oficiales para aprobar |a comercializacion de productos farmacéuticos y agrogquimicos.

El Acuerdo define la informacion no divulgada como aquella que: (i) sea secreta, en €l
sentido que no sea generalmente conocida ni facilmente accesible para personas introducidas en los
circulos en que normalmente se utiliza el tipo de informacion, (ii) tenga un valor comercial por ser
secreta y (iii) haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la
persona que legitimamente controla la informacién. Las personas que tengan “bajo su control” este
tipo de informacién tienen “la posibilidad” de impedir que la informacién que esté legitimamente
bajo su control sea divulgada a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su
consentimiento, de manera contraria a los usos comerciales honestos. Esto dltimo significa, por lo
menos, las practicas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la
instigacion a la infraccion e incluye la adquisicion de informacion no divulgada por terceros que
supieran, 0 que ho supieran por negligencia grave, que la adquisicion implicaba tales précticas.

Respecto de la proteccidn de datos, el Acuerdo establece que cuando los miembros de la
OMC “exijan como condicién para aprobar la comercializacion” de productos farmacéuticos o de
productos agrogquimicos que utilizan nuevas entidades quimicas, la presentacion de datos de
prueba u otros no divulgados, cuya elaboracién suponga un esfuerzo considerable, deben
protegerlos contra todo uso comercial desleal y, ademas, contra toda divulgacion, excepto cuando
sea necesario para proteger a publico o salvo que se adopten medidas para garantizar la proteccién
de los datos contra todo uso comercial desleal. En las negociaciones de la Ronda Uruguay los
paises desarrollados, particularmente EE.UU. y los miembros de la Comunidades Europeas
pretendieron alcanzar una proteccion més elaborada sobre los datos de prueba.’ Esta es una de las
materias, como se examina mas adelante, donde los acuerdos de libre comercio han extendido la
proteccion al reconocer derechos exclusivos de a menos 5 afios sobre |os datos de prueba.®®

47 UNCTAD —ICTSD p. 520.

% Respecto de esta materia, es interesante tener presente |a serie de condiciones que establece el Acuerdo para establecer |a proteccién.
Esta debe ser requerida como condicion para aprobar la comercializacion de los productos farmacéuticos y agroquimicos, que
utilicen nuevas entidades quimicas (lo que debe ser definido por la legislacion de cada miembro) y que se trate de datos cuya
elaboracion suponga un esfuerzo considerable, 1o que deberia ser demostrable ante la autoridad nacional, la que incluso deberia
tener lafacultad de calificar qué eslo que se entiende por “esfuerzo considerable.”
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J. Los estdandares minimos de proteccion en materia de
observancia

La observancia de los derechos de Pl estd constituida por los mecanismos juridicos y
procesales establecidos en un ordenamiento juridico determinado, para hacer cumplir las normas
sustantivas. En otras palabras, constituyen los medios que los Estados otorgan a sus autoridades
competentes para gque ellas puedan garantizar los derechos conferidos a los titulares. Esta
constituye otras de las grandes novedades del Acuerdo con respecto a sistema internacional
vigente a la época del inicio de la Ronda Uruguay. Constituye en este sentido el primer tratado
internacional que establece estdndares minimos respecto de la observancia de los derechos de Pl
dando de este modo satisfaccion a uno de los fundamentos de |a estrategia de incorporar la Pl en €l
nuevo sistema comercial internacional .

Cinco grandes temas son regulados en la Parte |11 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativa a
observancia: (i) obligaciones generales; (ii) procedimientos y recursos civiles y administrativos;
(iif) medidas provisionales; (iv) prescripciones especiales relacionadas con medidas en frontera 'y
(v) procedimientos penales.

Respecto a las obligaciones generales, el ADPIC establece normas que deberian ser propias
de cualquier sistema juridico, como el de prever recursos &giles para prevenir infracciones, medios
eficaces para la disuasion de la infraccién y procedimientos justos y equitativos que no sean
complicados ni gravosos. Las decisiones deben ser escritas y razonadas y debe existir la
oportunidad de revisién por una autoridad judicial de cualquier decision administrativa. Lo mas
importante en este sentido, es que |os estandares minimos del ADPIC no imponen la obligacion de
instaurar un sistemajudicial paralaobservancia de derechos de PI, distinto del ya existente.

En relacion a los procedimientos y recursos civiles y administrativos, e ADPIC establece
gue los miembros de la OMC deben poner a acance de los titulares de derechos de PI
procedimientos civiles para lograr la observancia de sus derechos y de presentar las pruebas
pertinentes, aunque éstas se encuentren en poder de la otra parte. Los jueces deben estar facultados
paraimpedir la entrada de mercancias falsificadas a los circuitos comerciales. El titular del derecho
infringido tiene derecho a una indemnizacion adecuada y las costas del juicio. Se protege también
al demandado, por la via de la indemnizacion de perjuicios, cuando éste ha sido acusado
injustamente. Dada la amplia libertad reconocida por el Acuerdo en la implementacion de estas
disposiciones, veremos més adelante como en los ALC celebrados con EE.UU. se incluyen normas
MA&s precisas a este respecto.

Las autoridades judiciales deben estar facultadas para adoptar medidas provisionales para
evitar que se produzca una infraccion y para preservar las pruebas pertinentes, incluso sin haber
oido ala parte contraria.

Respecto a las medidas en frontera, los miembros de la OMC deben prever mecanismos para
permitir la suspension del despacho de aduana de mercaderias falsificadas y pirateadas y las
autoridades deben estar facultadas para exigir a demandante que aporte fianza suficiente para
proteger a demandado en caso que se [leguen a cometer abusos.

Finamente, el Acuerdo prevé que los miembros deben establecer procedimientos y
sanciones penales a menos para los casos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de
comercio o de piraterialesiva del derecho de autor a escala comercial. Respecto de las penas, éstas
pueden ser las de prision y/o el establecimiento de penas pecuniarias que sean lo suficientemente
disuasorias, pero a mismo tiempo coherentes con el nivel de sanciones aplicadas a delitos de
similar gravedad. Ademés, deben contemplar medidas como e decomiso, confiscacion y
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destruccién de las mercancias infractoras y de los materides y elementos empleados
“predominantemente” en la comision del delito.

K. Principales consecuencias de las disposiciones contenidas
en el ADPIC

Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay la Pl fue una de aquellas materias nuevas,
incluida en la agenda con gran resistencia por parte de los paises en desarrollo. De algin modo €l
tema era una cuestion extrafia a la preocupacion histérica de GATT.*” Desde un punto de vista
politico y técnico, junto a la agricultura, fue uno de los temas més conflictivo de la Ronda, pero a
pesar de ello se logré alcanzar un resultado que fue mucho més lgjos de las expectativas que
algunos paises desarrollados se habian planteado a comienzo de las negociaciones.

El ADPIC es € tratado multilateral sobre Pl més importante nunca antes negociado. Desde
los Convenios de Paris y Berna, de fines del siglo XIX, no se habia negociado un tratado
multilateral de tal envergadura e importancia. EI Acuerdo recoge en muchos aspectos las
pretensiones de aguellos sectores industriales —las industrias cinematogréficas, de software y
quimico-farmacéutico— de EE.UU., la UE y Japn, que de algin modo propiciaron y convencieron
a sus gobiernos sobre la necesidad de vincular 1a Pl con el nuevo sistema comercial que se perfilaba
a inicio de la Ronda Uruguay.

Para aquellos paises, fundamentalmente en desarrollo, que no mostraban entusiasmo aguno
por incluir la Pl en € nuevo sistema multilateral, la razon del éxito finalmente alcanzado en la
Ronda Uruguay fue la atraccion que el resto del paguete de negociacion ofrecia, ya que todos en
general esperaban resultados en las demas areas mientras se negociaba el ADPIC. La fuerza del
compromiso unico (single undertaking) y de laimplicancia que si no se concluiatodo no se llegaba
anada, habria sido la principal razén del resultado alcanzado. Sin embargo, o que nadie intuy6 fue
que este exitoso resultado en materia de Pl pudiera ser superado a los pocos afios por la via
bilateral.

A pesar de todas las dificultades técnicas, el Acuerdo sobre los ADPIC concluy6 de forma
relativamente rapida. Se constituyd, ademés, en uno de los hitos més importantes en la historia de
la Pl fundamentalmente debido a que: se tratd de un instrumento internacional comprehensivo, que
regulaba précticamente todas las categorias de derechos de PI; establecio un esguema de
armonizacion sobre la base de elevados estdndares minimos de proteccion; aplicd a esos estandares
minimos a todos los miembros de la OMC, cualquiera fuere su nivel de desarrollo, incluidos los
paises menos adelantados; incorporo las normas sustantivas de |os tratados clésicos de la Pl (como
el Convenio de Parisy el Convenio de Berna); saco el temade la Pl delainstitucion (OMPI) quelo
habia administrado por décadas; vinculé los derechos de Pl directamente con el comercio y aplic
el renovado sistema de solucién de controversias de la OMC a los temas de PI, permitiendo con
ello incluso laretaliacion cruzada.

En algunas materias el Acuerdo incluy6 una agenda de negociacion a futuro en temas sobre
los cuales no fue posible llegar a claros entendimientos durante la Ronda Uruguay. Entre estos
temas se encuentran: @) negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de

4 Antes de la vigencia del ADPIC habian algunas referencias a propiedad intelectual en e GATT 1947. Por gjemplo, €l Articulo 1X
trataba sobre Marcas de Origen; tanto € Articulo XII sobre Restricciones para proteger la balanza de pagosy € Articulo XVIII sobre
Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo econémico, sefialan que las Partes no pueden aplicar restricciones que impidan €
cumplimiento de procedimientos de patentes, marcas derechos de autor, o procedimientos similares. Finalmente, e Articulo XX,
que establece las excepciones generales, permite adoptar medidas necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los
reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos ala
proteccién de patentes, marcas de fabricay derechos de autor y de reproduccion, y ala prevencion de précticas que puedan inducir a
error.”
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notificacion y registro de las indicaciones geogréficas de vinos que sean susceptibles de proteccion
en los Miembros participantes en ese sistema (articulo 23.4), b) el examen cuatro afos después de
la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC de la proteccién sobre las plantas y los animales
(articulo 27.3.b), ¢) examinar el alcancey las modalidades de |as reclamaciones del tipo previsto en
los parrafos 1 b) y 1 c) del articulo XXI1I del GATT de 1994 (reclamaciones no basadas en una
infraccion) que se planteen de conformidad con €l ADPIC.

Como se desprende del examen anterior, |os estandares minimos de proteccion que establece
el Acuerdo tienen una incidencia mayor en las politicas sobre propiedad intelectual, rompiendo
particularmente en patentes y marcas con la tradicion del Convenio de Paris que dejaba a sus
Miembros un margen de maniobra importante a nivel nacional. Por ejemplo, los Miembros tenian
absoluta libertad para definir la materia patentable y en consecuencia excluir ciertos sectores
tecnol dgicos tales como el quimico-farmacéutico de la concesion de patentes sea como productos o
procesos. Igualmente, el Convenio de Paris dejaba en libertad a los paises para determinar la
duracion de tales derechos.

En consecuencia, desde el punto de vista de la posibilidad de establecer determinadas
politicas publicas, €l Acuerdo de los ADPIC “cercend” alos paises su habitual libertad pararegular
materias vinculadas a las distintas categorias de derechos de propiedad intelectual. Si antes del
Acuerdo de los ADPIC habia libertad para proteger o no determinadas categorias de derechos de
propiedad intelectual, fijar plazos de duracion, establecer tipos de derechos garantizados o
requisitos de proteccion, disponer la forma como esos derechos se podrian hacer valer, determinar
cuestiones relativas a procedimientos en juicios civiles, penales o administrativos e incluso
cuestiones aduaneras, con la aprobacion del Acuerdo ello se limit6 y bastante.

Por otra parte, hay que considerar el Acuerdo no es un texto netamente juridico en el sentido
como lo podria ser una ley interna de cualquier pais. Se trata de un documento “negociado
politicamente” que, por consiguiente, deja muchas cuestiones a la interpretacion y ello dificulta
enormemente su implementacion.

En el area de los derechos de autor, los programas de computacion se protegieron como
obras literarias, 1o que les permitié una proteccion de 50 afios después de la muerte del autor, y
zanj6 una antigua discusion en cuanto a tipo de proteccién que debian tener este tipo de
creaciones. En realidad parece ser una proteccion muy extensa considerando la velocidad de
evolucién de este sector de la tecnologia. Las bases de datos también fueron incorporadas como
objeto de proteccion del derecho de autor, 1o que no era de tanta ocurrencia en esa época como lo
erala proteccion alos programas de computacion.

El ADPIC también significd e reconocer derechos exclusivos de arrendamiento para las
grabaciones musicales y de programas de computacién, mediante el cual €l titular del derecho de
autor podia evitar que su obra fuera arrendada. Igual norma se incorporé paralas peliculas, todo lo
cual significo un gran reconocimiento para los productores fonogréficos, especiamente de la
industriade los EE.UU., lo que antes no existiaa nivel internacional.

En materia de marcas comerciales, el acuerdo por primera vez definid 1o que era una marca
de comercio y de servicio, dandole a esta Gltima la misma proteccion que a la primera'y, en ambos
casos, una proteccion minima de siete afios. Relacionado con €llo, el acuerdo también introdujo
estdndares minimos de proteccion para las indicaciones geogréficas, que hasta ese momento era
una categoria de derechos de propiedad intelectual que interesaba a un muy reducido grupo de
paises, especialmente europeos. En este sentido, una de las implicancias importantes del acuerdo
fue que extendi6 claramente una fuerte proteccion a todos los cerca de 140 miembros de la OMC,
en circunstancias que con anterioridad el Acuerdo de Lisboa solo tenia aplicacion en menos de una
veintena de paises.
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Respecto de los dibujos industriales el Acuerdo otorgd una proteccién por diez afios, plazo
que anteriormente no existiay que las legislaciones nacionales reconocian en diversas formas. Se
admiti6 su proteccidn por un sistema sui generis o bien por medio del derecho de autor, caso en €l
cual se deben respetar las normas contenidas en el Convenio de Berna.

Como ya lo sefidlamos, €l gran problema de la negociacion se dio en el tema de las patentes.
El Acuerdo establecié que las patentes deberian estar disponibles para todas las invenciones, con
posibilidades de exclusiones muy limitadas. Muchos de los paises en desarrollo esperaban que las
exclusiones siguieran quedando dentro de la esfera de cada legislacion nacional, pero ello no
ocurrié y significé un cambio importante para la posibilidad de formular politicas publicas en este
sector. Claramente la limitacién de las exclusiones a la patentabilidad privd a los paises en
desarrollo de la posibilidad de utilizar elementos de politicas sectoriales de las cuales los paises
desarrollados si pudieron gozar en su momento histérico.

El articulo 31 establecié 14 condiciones para el otorgamiento de licencias obligatorias. Estas
normas constituyen sin duda otro elemento muy importante de limitacion a la formulacion de
politicas publicas para poder utilizar el mecanismo de las licencias obligatorias.

El Acuerdo también previo una duracion de las patentes de 20 afios contados desde la fecha
de la presentacion de la solicitud de la patente terminando asi con una serie de opciones que hasta
la época existian sobre la materia, no sdlo en cuanto a la extension del privilegio, pero también
respecto alaforma de computarlo.

La obligacion ala proteccion de los circuitos integrados fue otra cuestion importante, porque
a la época de las negociaciones del ADPIC se trataba de una cuestion que muy pocos paises
regulaban internamente. A este respecto cabe sefialar que en 1989 se adopto el llamado Tratado de
Washington, que se referia precisamente a la proteccion de los circuitos integrados, pero que no
habia entrado en vigencia porque EE.UU., Jap6n y otros paises industrializados se habian negado a
ratificarlo, debido a que a su juicio, no protegia adecuadamente e derecho de los disefiadores. En
el Acuerdo de los ADPIC e Tratado de Washington fue la base de las obligaciones que se
establecieron para regular esta materia, pero otras normas minimas adicionales se incorporaron,
como a menos 10 afios de proteccion y el derecho de prohibir e comercio de productos que
incorporan €l disefio de circuitos protegidos. De esta forma, gracias al ADPIC se logré “revivir” un
tratado que hasta e momento de la adopcion del ADPIC no habia entrado en vigencia por falta de
adherentes.

La parte sobre observancia fue también algo totalmente inédito en el &mbito internacional del
derecho de la propiedad intelectual. La idea de esta parte del Acuerdo es hacer que los Estados
miembros de la OMC otorguen a sus tribunales o autoridades judiciales |os medios adecuados para
gue ellos puedan garantizar los derechos conferidos por el Acuerdo. Estas facultades se refieren a
la posibilidad que los tribunales adopten medidas precautorias 0 preventivas, que se puedan
anticipar a la infraccion de un derecho en forma répida y expedita, antes que se impida la
destruccién de una prueba.

En definitiva, el Acuerdo de los ADPIC introdujo importantes limitaciones en las opciones
de politicas de los miembros de la OMC relacionadas con la propiedad intelectual, algunas de ellas
aplicadas por |os propios paises desarrollados, hasta mediados de la década de 1970.
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lI. Alcance, contenido y principales
consecuencias de los acuerdos
bilaterales

A. Los grandes actores

Destacdbamos en €l capitulo | el fendmeno de la proliferacion
de los acuerdos bilaterales comerciales. En este contexto, durante el
ultimo tiempo algunos paises (0 grupo de ellos) han tomado la
iniciativa de negociar acuerdos de libre comercio con paises de
Latinoamérica y el Caribe.® Es asi como la UE ha firmado acuerdos
de este tipo con México y Chile y desde hace varios afios esta4
negociando con los paises de MERCOSUR.™ Por lo general, EFTA*
ha seguido los pasos de la UE ya que en Latinoamérica también ha
suscrito acuerdos con México y Chile. Otro actor relevante en materia
de acuerdos comerciales en la region ha sido Canadd, aunque como
veremos mas adelante, esos acuerdos no son tan comprehensivos en 1o
que respecta a tema de la propiedad intelectual. Un cuarto actor
—quizés e mas importante en esta area en la region— ha sido
EE.UU., e que en € Ultimo tiempo ha superado a la UE en cuanto a
nimero de acuerdos comerciales celebrados en todo e mundo.
Regionalmente, EE.UU. tiene acuerdos de libre comercio con México,
Chile, los paises centroamericanos y Republica Dominicanay se

%0 Sinincluir por gjemplo acuerdos preferenciales como el Acuerdo de Cotonu con paises de Africa, e Caribey el Pacifico.
51 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
52 EFTA estd compuesto por Islandia, Liechtenstein, Noruegay Suiza.
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encuentra negociando con Panama y algunos paises de la Comunidad Andina. El 7 de
diciembre 2005, EE.UU. concluy6 su negociacion con Pert'y el 27 de Febrero 2006 con Colombia.
Més recientemente Japdn, no queriendo quedar atras respecto a sus pares desarrollados, también ha
comenzado a negociar acuerdos de libre comercio. En este sentido firmé un acuerdo con México y
estudia la posibilidad de hacerlo con Chile.*®

Si bien la Republica de Corea y la Provincia China de Taiwan no son considerados
desarrollados, a pesar que ambos superan con creces €l ingreso per capita de varios paises de la UE
y naturalmente, de précticamente todos los paises de la regidn, también han ingresado a la carrera
por la celebracion de acuerdos comerciales. El primero de esos paises tiene un acuerdo con Chiley
el segundo lo tiene con Panama que cuenta con un innovador capitulo de propiedad intelectual que
incluye disposciones sobre proteccion de recursos genéticos, conocimientos tradicionalesy folclor.

Entre los dos casos anteriores, es decir acuerdos entre paises desarrollados y en desarrollo
por una parte, y acuerdos entre paises en desarrollo pero donde una de cuyas partes tiene un ato
nivel de desarrollo, esta el llamado “P4”. Este es un acuerdo comercial celebrado entre Brunel
Darussalam, Chile, Nueva Zelandia y Singapur, por lo tanto incluye un pais desarrollado y tres
paises en desarrollo con distintos niveles de industrializacion y de desarrollo en general.

Chile y México y, en menor grado, Costa Rica, estan entre los tres paises latinoamericanos
con economias més abiertas y son los que han hecho de la celebracion de acuerdos bilaterales de
libre comercio unaimportante herramienta de su politica comercial .

De manera de facilitar el andlisis de los acuerdos de libre comercio, es importante constatar
que aquellos paises desarrollados que han celebrado mas de un acuerdo comercial con algun pais (o
grupo de paises de la regién) de Latinoamérica, siguen padrones o modelos definidos que se
repiten, incluidos aquellos firmados con paises de fuera de la region. Este es € caso de los
acuerdos en gque son parte Canad4, EFTA, EE.UU. y laUE.

De este modo, lo més conveniente resulta ir analizando conjuntamente los acuerdos
comerciales en que han participado aguellos paises desarrollados con mas de un acuerdo comercial
en la regidn, para luego analizar aguellos tratados que podriamos Ilamar “Unicos’. Para estos
efectosy para €l andlisis de los aspectos relativos a la Pl hemos agrupados los ALC entre aguellos
cuyos actores principales son respectivamente Canadd, 1a UE, EFTA y EE.UU. terminando con un
andlisis de los celebrados por la Republica de Coreay Japén,

B. Los acuerdos de libre comercio celebrados por Canadéa con
paises de laregion

Canada ha suscrito tres acuerdos comerciales con paises latinoamericanos. El primero fue el
NAFTA celebrado en 1992, del que son parte México y EE.UU.. Luego vino el Tratado de Libre
Comercio con Chile, suscrito en 1996 y finamente el acuerdo con Costa Rica celebrado en 2001.

1. El acuerdo NAFTA

El NAFTA se firm6 en diciembre de 1992 y entré en vigencia € 1° de enero de 1994. En
materia de propiedad intelectual este acuerdo es muy similar a Acuerdo sobre los ADPIC, tanto en

El 22 de septiembre de 2005 se celebrd la 1V reunidn para estudiar |a factibilidad de un acuerdo de esta naturaleza. Hay que recordar
que Japdn constituye para Chile su tercer socio comercial mas importante, con un comercio bilateral para €l 2004 de 4 billones de
délares.

Este acuerdo comenz6 siendo P3 ya que Brunei Darussalam se incorpor6 estando terminadas |as negoci aciones.

Para conocer |alista de acuerdos comerciales celebrados por los paises de laregion, ver http://www.sice.oas.org/tradee.asp.
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estructura como en contenido. Sin embargo, ambos acuerdos difieren en algunos aspectos. Entre los
principales se encuentran los siguientes:

(i) NAFTA contempla la proteccion de sefidles de satélite codificadas portadoras de
programas,® la que consiste en “tipificar como delito, la fabricacion, importacion, venta,
arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de ayuda
primordial para descifrar una sefial de satélite codificada portadora de programas, sin autorizacion
del distribuidor legitimo de dicha sefid.” La proteccion también incluye, como ilicito civil, “la
recepcion, en relacion con actividades comerciales, o la ulterior distribucion de una sefial de
satélite codificada portadora de programas, que ha sido descodificada sin autorizacion del
distribuidor legitimo de lasefid...”

(iEn materia de marcas, mientras que e ADPIC simplemente las define, sin entrar a
detallar qué tipos de marcas pueden existir, NAFTA sefidla que “las marcas incluiran las de
servicios y las colectivas y podrédn incluir las marcas de certificacion”.”” Las marcas colectivas
pueden ser usadas por cualquier miembro de la asociacion a la que pertenece, mientras que las de
certificacion pueden ser usadas por cualquier persona que cumpla con los requisitos que fija €l
titular de la marca. Estas Ultimas son usadas generalmente por érganos reguladores de estandares.
Ademés, establece que las marcas tendran una duracion de 10 afios, renovables,™ a diferencia de
los 7 afios establecidos en el ADPIC, como se describe en € capitulo anterior.”® En NAFTA el uso
de la marca es un requisito para su renovacion,® cuestion que en e ADPIC es solo facultativa®
Finamente, NAFTA sefiala algunas causales de denegacion de una marca, como podria ser €l
hecho que ésta contenga elementos inmorales 0 escandal 0sos™ cuestion que no se incluyé en e
ADPIC.

(ili) En materia de patentes NAFTA contempla la posibilidad de extender el periodo de
proteccion de la patente con el fin de compensar retrasos originados en los procedimientos
administrativos de concesion.®®

(iv) Respecto de los secretos industriales, NAFTA permitio condicionar la protecciéon a
que éstos constaran en un soporte fisico (por gemplo documentos, medios electronicos o
magnéti cos, discos Gpticos), cuestion no mencionada en el ADPIC.*

(v) En relacién con la informacion confidencial sobre seguridad y eficacia de los productos
farmacéuticos y agro-quimicos que se entrega a las autoridades para obtener la aprobacion de
comercidizacion de estos productos, el ADPIC no establece un plazo®™ durante el cual debe
protegerse dicha informacion. ®NAFTA, por e contrario, establece que ninguna otra persona, que
no sea quien entregd la informacién, puede fundamentar la solicitud de aprobacion de un permiso
de comercidizacion para un producto farmacéutico en esa informacién, durante un periodo
razonable, no menor de cinco o diez afios, segun se trate de medicamentos y productos agro-
quimicos, respectivamente.®’

% NAFTA articulo 1707.

5" NAFTA articulo 1708.1.

% NAFTA articulo 1708.7.

% ADPIC articulo 18.

% NAFTA articulo 1708.8.

. ADPIC articulo 19.1.

2 NAFTA articulo 1708.14.

NAFTA articulo 1709.12.

NAFTA articulo 1711.2.

% Respecto de los estandares minimos del Acuerdo ADPIC ver discusion en capitulo 2, supra. EE.UU. ha abogado porque se haga
mediante proteccion por tiempo definido, que es la solucion que recoge NAFTA y se repite en los recientes acuerdos de libre
comercio celebrados por EE.UU.

% Correa (2002). Para conocer otras diferencias entre el ADPIC y NAFTA.

57 Roffe (2004).

]
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2. El acuerdo Canada-Chile®

Probablemente porque el Acuerdo sobre los ADPIC habia entrado en vigor muy
recientemente, en este tratado no se incluy6 un capitul o especifico sobre propiedad intelectual, sino
més bien una disposicion muy simple, en la seccidn relativa a medidas no arancelarias, relativa al
reconocimiento mutuo de dos indicaciones geogréficas, € “Pisco Chileno” y € “Whisky
Canadiense.”® Por lo tanto, las partes decidieron que todo lo relativo a propiedad intelectual se
siguierarigiendo por los tratados en que ambos paises eran partes.

3. El acuerdo Canada-Costa Rica’

Al igual que aquél celebrado con Chile, tampoco incluyd un capitulo especifico sobre
propiedad intelectual, pero incorporé una Unica disposicion también relativa a la proteccion de
indicaciones geogréficas. La diferencia con el tratado con Chile, es que en el tratado con Costa
Rica no se hace mencién a indicaciones especificas, sino que se reitera que las indicaciones
geogréficas serén protegidas segin el Acuerdo sobrelos ADPIC."

C. Los acuerdos de libre comercio celebrados por la UE

Como sefidlaramos anteriormente, la UE ha sido una de los lideres en materia de
negociacion de acuerdos bilaterales de libre comercio, pero que siguen una linea politica de
negociacion y una estructura muy diferente a aquella de los EE.UU.. Ta como ocurre en €l &nbito
multilateral, mas especificamente en el marco de la OMC, una de las areas de mayor interés parala
UE en materia de propiedad intelectual ha sido la proteccién de las indicaciones geogréficas,
particularmente de vinos y bebidas espirituosas.”” Es asi como generalmente en sus acuerdos
comerciales con paises productores de vinos (Chile y Sudéfrica, por eemplo), ademés de
incorporar disposiciones especificas sobre propiedad intelectual, se incluyen acuerdos separados en
materia de vinos y/o bebidas espirituosas que, ademas de referirse a cuestiones relacionadas con las
indicaciones geogréficas, incluyen otros aspectos sobre précticas enolégicas, etiquetado, uso de
expresiones tradicionales, entre otras. También es comin que la UE negocie acuerdos especificos
en materia de vinos y/o bebidas espirituosas sin necesariamente entrar a negociar acuerdos de libre
de comercio.”

En lo que respecta a los capitulos de propiedad intelectual propiamente tales, la UE
generalmente sigue una aproximacion que se apoya en la arquitectura internacional de los tratados
existentes en la materia, buscando diferentes grados de compromiso y adhesion a ellos. En los
acuerdos de la UE por lo general, en primer lugar, se reitera el compromiso con acuerdos
multilaterales ya existentes entre las partes. A continuacion, se establece el compromiso de hacerse
parte de ciertos tratados multilaterales y, finalmente, se incluyen disposiciones en que las partes se
comprometen a hacer sus mejores esfuerzos para adherir a otros tratados.

El tratado de libre comercio entre Canaday Chile entrd en vigencia en julio de 1997.

8 Chile- Canad, articulo C-11 y Anexo C-11.

0 Estetratado entré en vigor en noviembre de 2001.

™ Canada— CostaRica, articulo 111.9.

2 Escudero. Cabe tener presente que conforme a los registros del Arreglo de Lishoa sobre la Proteccién de las Denominaciones de
Origen, mas del 70% de ellos correspondian a sector de vinos y espirituosas. Més alin, € 81% de los registros de vinos y € 82% de
|os registros relativos a espirituosas, pertenecian a un solo pais: Francia.

Como fue e caso del acuerdo celebrado con México sobre Reconocimiento Mutuo y la Proteccion de las Denominaciones en el
Sector de las Bebidas Espirituosas del 29 de mayo de 1997, que entrd en vigor e 1 de agosto del mismo afio. El Gltimo de estos
acuerdos fue firmado por la UE con EE.UU. (Agreement between the United States of America and the European Community on
Trade in Wine), @ 14 de septiembre de 2005.
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Este es un modelo muy distinto a seguido por EE.UU. en sus acuerdos, como se apreciard a
continuacion. Este Ultimo, ya desde la negociacion del NAFTA, prefiere capitulos con
disposiciones substantivas especificas para las distintas categorias de propiedad intelectual, no solo
reforzando con ello el estilo del Acuerdo sobre los ADPIC, sino que aumentando el estandar de
proteccion. Sin embargo, los acuerdos de la UE reiteran un principio rector donde las partes se
obligan a asegurar “una proteccion adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual,
acordes con las més altas normas internacionales, incluidos los medios efectivos para hacer cumplir
tales derechos previstos en |os tratados internacionales’. Cabe sefialar que la propiedad intelectual
—y los servicios— no es una materia de competencia comunitaria en materia comercial y en
consecuencia existe una responsabilidad compartida entre la Comision y 1os paises miembros. Sin
embargo el Consgjo de la UE puede, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo,
delegar competencia en estas materias. Esto explica de algiin modo que el universo de materias
cubiertas en Pl sea menos ambicioso que |os acuerdos suscritos por EE.UU.

1. El acuerdo Chile-UE™

En este Acuerdo de Asociacion se incluyé un capitulo sobre propiedad intelectual muy
sencillo. No es un capitulo con articulos sustantivos que regulen todas o algunas de las categorias
de la propiedad intelectual, sino que es un capitulo que esenciamente se limita a adquirir
compromisos respecto a la adhesion a ciertos acuerdos multilaterales de propiedad intelectual, la
mayoria administrados por la OMPI (ademéas de UPOV y ADPIC).

En primer lugar, tal como se insindla més arriba, en virtud del acuerdo ambas partes se
comprometieron a conceder y garantizar una proteccion adecuada y efectiva a los derechos de
propiedad intelectual acorde con |as més elevadas normas internacionales.” Se ha argumentado que
esta disposicién obligaria a las partes a tener |os mismos niveles de proteccion con que cuentan por
giemplo, EE.UU., Japdn o la misma UE para € caso de Chile. Sin embargo, pareciera tratarse de
una disposicibn meramente introductoria y declarativa que tiene por objeto confirmar el
compromiso de ambas partes con la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. A nuestro
juicio la referencia a “las més altas normas internacionales’™® deberia ser interpretada como una
referencia a estdndares que tengan una aceptacion generalizada o que generan un amplio consenso,
como es el caso de tratados tales como el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT en
sus siglas en inglés) o el mismo Acuerdo sobre los ADPIC, del que son parte todos |os Miembros
de la OMC. No seria a nuestro juicio € caso del Arreglo de Lisboa, un tratado con tan sélo 23
miembros a octubre de 2005 (solo 6 de ellos miembros de la UE), que sin duda impone
obligaciones més restrictivas que el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de denominaciones de
origen, pero dificilmente podria decirse que tiene una aceptacion generalizada a grado de
consgtituir un ato estdndar internaci onalmente aceptado.

Como hemos tenido oportunidad de destacar en el capitulo I1, el Acuerdo sobre los ADPIC
establece e principio de estandares minimos de proteccion permitiendo a sus miembros a adoptar
estédndares més elevados si asi 10 estiman conveniente, ademéas de contemplar la posibilidad de
aplicar excepciones o limitaciones a las obligaciones que se adquieren. Si bien los paises
desarrollados cuentan con altos estandares de proteccion, no es menos cierto que las legislaciones
de esos paises no son uniformes entre si, por 1o que es dificil sostener que existiria una sola
categoria del concepto sobre "el mas elevado estandar internacional.”

™ Las negociaciones para un Acuerdo de Asociacién entre la UE y Chile seiniciaron en abril de 2000 y concluyeron en abril de 2002.

La parte comercia del Acuerdo entré en vigor en febrero de 2003.
™ Chile— UE, articulo 168.
™ Enlaversion en inglés se utilizala expresion “standard” .
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El antecedente de esta disposicion esta en el Acuerdo de Asociacion entre la UE y Sudéfrica
en € que se contempl6 una disposicion casi idéntica ("in conformity with the highest international
standards").”

Chile y la UE reafirmaron sus obligaciones derivadas de ciertos acuerdos internacionales
respecto a los cuales, tanto la UE como Chile eran partes. A saber, el Convenio de Paris, €
Convenio de Berna, la Convencion de Roma, el Convenio para la Proteccion de las Obtenciones
V egetales (Convenio UPQV), ya sea sus actas de 1978 o de 1991, y e Acuerdo sobrelos ADPIC.

Ademas, las partes se comprometieron a adherir, para €l 1° de enero de 2007, a diversos
acuerdos multilaterales. Ellos son el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Acta de Ginebra, 1977, modificado en 1979)
(Arreglo de Niza), e Tratado de Derecho de Autor de la Organizacion Mundia de la Propiedad
Intelectual (TODA) (Ginebra, 1996), €l Tratado sobre Interpretacién o Ejecucion de Fonogramas
de la Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual (TOIEF) (Ginebra, 1996), el PCT y ©
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes (Arreglo de
Estrasburgo).

Los Arreglos de Niza y Estrasburgo son tratados de clasificacion que, en la préctica, no
hacen otra cosa que formalizar précticas ya adoptadas por las administraciones de ambas partes. El
TODA y e TOIEF son tratados de proteccion de propiedad intelectual que establecen disposiciones
sustantivas en la materia. Chile ya habia ratificado ambos tratados a comienzos de la negociacion,
por lo que no le generaba problemas adherir a ellos. Para la UE tampoco presentaba problemas
pues la Comision Europea ya los habia aprobado por Decision de su Consgjo en el afio 2000.”

La obligacion de adherir al PCT por parte de Chile (la UE ya es parte de este acuerdo) es
quizés la mas importante que se adquirié en el Acuerdo con la UE respecto de esta materia. Este
acuerdo permite al solicitante de una patente que una Unica solicitud en un formato estandar, sea
presentada en la Oficina Internacional (la OMPI) o en la oficina de patentes de su pais de origen 'y
que sea aceptada en todos los paises miembros del PCT que el mismo solicitante haya designado.
Permite a un inventor, sobre la base de una sola solicitud y enseguida mediante etapas nacionales e
internacionales, pedir proteccion para la misma invencion en todos aquellos paises que estime
conveniente. El correlato de esto es que los demés Miembros del PCT podran designar a los paises
miembros de la UE y Chile, en sus solicitudes, si es que quieren proteger sus invenciones en estos
paises. Con el mecanismo del PCT se ayuda al solicitante a determinar la viabilidad técnica y
econdmica de su invento antes de hacer unainversion en varios paises con €l resultado incierto de
gue su invento no sea, en definitiva, patentable. El otro beneficio importante del PCT es que
extiende la prioridad del Convenio de Paris en 18 meses més, con lo que €l periodo llega a 30
meses (se suma a los 12 meses del Convenio de Paris).” En la region, 14 paises son miembros del
PCT, entre los que se cuentan Argentina, Brasil, Colombiay México.

Chiley la UE también adquirieron el compromiso de acceder a otros acuerdos de propiedad
intelectual para antes del afio 2009. Destaca e Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento
Internacional del Depdsito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en materia de
Patentes (de 1977 y modificado en 1980), (Tratado de Budapest), que permite que el depdsito de un
microorganismo efectuado en un solo banco de cultivos satisfaga el requisito de divulgacién en
todos los paises miembros del tratado. Los otros acuerdos mencionados en € acuerdo son €l
Convenio para la Proteccion de los Productores de Fonogramas contra la reproduccién no

" Dificilmente podria pensarse que Sudéfrica estaria de acuerdo en comprometerse a adoptar los més altos estandares de proteccion,

cuando se sabe que dicho pais lider6 una disputa de proporciones con compafiias farmacéuticas transnacionales a fin de mantener
una legislacion equilibrada respecto de patentes de medicamentos.

® CE-TODA -TOIEF.

™ Paraunaexplicacion detallada sobre e mecanismo del PCT ver http://wipo.int/patentscope/es/.
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autorizada de sus Fonogramas (Ginebra, 1971), (Acuerdo sobre Fonogramas), del que Chile es
parte desde 1977, e Arreglo de Locarno por el que se establece una Clasificacion Internacional de
Disefios Industriales (Unién de Locarno 1968, modificado en 1979), (Arreglo de Locarno) y €
Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), que es un acuerdo que armoniza cuestiones de
procedimientos en materia marcaria.

Finalmente, Chile y la UE se comprometieron a hacer todo o necesario para acceder al
Protocolo (Protocolo de Madrid) y Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
(Arreglo de Madrid).?’ Este tipo de disposiciones de “mejor esfuerzo” son bastante comunes en los
tratados con la UE (y también en ciertos casos con EE.UU.) y en los dichos del mismo Comisario
de Comercio de la época, hoy Director General dela OMC, “no constituyen obligaciones firmes en
si mismas.”®

En definitiva, el capitulo de propiedad intelectual del acuerdo entre Chile y la Unién
Europea, més que imponer nuevos estdndares de proteccion para la propiedad intelectual y normas
especificas que regulen ciertas categorias de derechos, incorporala normativa multilateral existente
de manera paulatinay gradual .

2. El acuerdo Chile-U.E: los acuerdos en materia de vinos y
bebidas espirituosas

El Acuerdo sobre el Comercio de Vinos y € Acuerdo sobre e Comercio de Bebidas
Espirituosas y Bebidas Aromatizadas figuran, respectivamente, en los AnexosV y VI del Acuerdo
de Asociacion.®

Estos acuerdos no se limitan Unicamente a temas de propiedad intelectual. En ellos se
regulan ademas de las indicaciones geograficas, précticas y procesos enoldgicos, requisitos de
certificacion e importacion y medidas sanitarias y fitosanitarias. Si bien son acuerdos separados,
ellos estén sujetos a mecanismo de solucion de diferencias del tratado.

En lo que respecta a la propiedad intelectual, los acuerdos tratan basicamente el
reconocimiento mutuo de indicaciones geograficas, cuyo reconocimiento se hace mediante la
incorporacion de extensas listas de indicaciones geograficas, principalmente de paises miembros de
laUE.

La aceptacion mutua de indicaciones geogréficas determinadas mediante estos acuerdos,
podria decirse que constituye un procedimiento paralelo a de los regimenes internos que cada pais
miembro de la OMC esta obligado a tener en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC (ver capitulo |,
supra). Naturalmente cada pais parte de un tratado deberd andizar si es que las indicaciones
geogréficas cumplen 0 no con su legislacion interna a este respecto.

El Sistema de Madrid, ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de proteger sus marcas en varios paises, mediante la
presentacion en una sola oficina de una Unica solicitud, hecha en un sdlo idiomay para la cua se ha de pagar una pluralidad de
tasas.

Ver carta del Sr. Pascal Lamy respondiendo a criticas respecto a la politica de la UE de perseguir compromisos de adhesion a
tratados en sus acuerdos bilaterales en http://www.grain.org/rights _files/trips-plus-letter-response-en.cfm.pdf.

8 Chile— UE, articulo 90.
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3. El acuerdo México-UE®

El Acuerdo contiene un breve capitulo sobre propiedad intelectua® que sigue la misma
estructura que €l acuerdo con Chile; es decir, se apoya en la obligacion de adhesion a tratados
internacional es vigentes sobre la materia.

En e acuerdo las partes confirman sus obligaciones respecto a los mismos tratados del
acuerdo Chile — UE, pero no se hizo mencién respecto el Convenio UPOV, sino que las partes
afirmaron laimportancia de cual quiera de |as dos actas de este tratado (1978 y 1991).% Méxicoy la
UE también se obligaron a adherir a Arreglo de Niza para cuando el Acuerdo de Asociacion
entraraen vigor y se dieron un plazo de tres afios para adherir a Tratado de Budapest.

Finalmente, las partes se comprometieron a hacer “todo su esfuerzo para completar, a la
brevedad posible, los procedimientos necesarios para su adhesion” al TODA y el TOIEF.

D. Los acuerdos de libre comercio celebrados por EFTA

EFTA ha seguido en sus acuerdos un modelo para |os capitulos de propiedad intelectual que
combina la estructura de apoyo en tratados multilaterales, seguida por la UE, con la inclusion de
disposiciones substantivas para ciertas categorias de derechos de propiedad intelectual siguiendo €l
modelo ADPICy NAFTA.

1. El acuerdo EFTA — México®®

El acuerdo contempla, en primer lugar, disposiciones generales” en la que se establecen
obligaciones de trato nacional y de la nacion més favorecida, sujetas a las excepciones permitidas
por e Acuerdo sobre los ADPIC. Ademas, establece que |as partes podran revisar |as disposiciones
del acuerdo con miras amejorar la proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

Las obligaciones més substantivas se encuentran en el Anexo XXI| del Acuerdo. En la parte
relativa a tratados multilaterales de propiedad intelectual, las partes reafirman su compromiso con
el Acuerdo sobre los ADPIC, los Convenios de Berna y Paris y con la Convencion de Roma.
Contiene una disposicion muy parecida a aquella relativa al Convenio UPOV en € acuerdo entre
México y la UE y confirma la importancia que las partes otorgan a las obligaciones derivadas del
PCT. Esto no pareciera tener ninguna explicacion aparente pues a la fecha de inicio de las
negociaciones tanto |os paises de EFTA como México ya eran partes del PCT.

Las partes también acordaron adherir a Arreglo de Niza, a Tratado de Budapest y a
cualquiera de las dos actas del Convenio UPOV.

Finalmente, en o que respecta a otros tratados, |as partes incluyeron una clausula de “mejor
esfuerzo” para adherir a TODA y a TOIEF. Ninguno de los miembros del EFTA es parte de esos
tratados.

En lo que respecta a abligaciones substantivas, por 1o general se reiteran muchas de las
obligaciones del ADPIC, pero enfatizando que la proteccién debe ser adecuada y efectiva. En

El Acuerdo de Asociacion Econdmica, Concertacion Politica'y Cooperacion entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad
Europeay sus Estados Miembros (Acuerdo México — UE), se firmo el 8 de diciembre de 1997 y entré en vigor en julio de 2000.
México — UE, articulo 36.

México no era entonces miembro de UPOV; sin embargo, paso a serlo del Acta de 1978 en 1997.

Méxicoy EFTA iniciaron negociaciones en julio de 2000 y firmaron el acuerdo en noviembre del mismo afio. Este entr6 en vigor en
julio de 2001.

8 México - EFTA, articulo 69.
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algunos aspectos, sin embargo, se va mas alla de lo que contempla ese Acuerdo, como se examinaa
continuacion.

En materia de indicaciones geogréficas se extiende la obligacion del articulo 22.3 (referida
solo a productos) del Acuerdo sobre los ADPIC a los servicios. Esta disposicion establece la
obligacién de denegacién o invalidacion de marcas que contengan o consistan en una indicacion
geogréfica, respecto de servicios que no se originan o relacionan con €l territorio indicado, cuando
dicho uso induzca a error al publico en cuanto a verdadero lugar de origen del servicio. Conocida
es la posicion, particularmente de Suiza, de tratar de extender las indicaciones geogréficas a los
servicios, yaque el sector de los servicios financieros resulta de especia interés para este pais.

Si bien el ADPIC contempla un plazo de proteccion de 10 afios para los dibujos y disefios
industriales, el acuerdo lo extendi6 hasta 15 afios.

En materia de patentes, se establece que las partes cumplirén con sus legislaciones internas,
lo que en la préactica se traduce en que Islandia, Liechtenstein y Suiza aplicaran la Convencion
Europea de Patentes, una de cuyas disposiciones no permite el patentamiento de métodos para
hacer negocios, |o que algunos han interpretado como inconsistente con €l articulo 27.1 del ADPIC.

En cuanto a la concesion de licencias obligatorias en materia de patentes, el acuerdo sefida
gue “Unicamente seran otorgadas en las condiciones previstas en el articulo 31 del Acuerdo sobre
los ADPIC.”

2. El acuerdo EFTA-Chile®®

En su parte general,*® el Acuerdo es muy similar al ALC entre México y EFTA. Respecto a
compromisos de adherir a determinados tratados multilaterales de propiedad intelectual, las partes
reafirman sus compromisos con el ADPIC, los Convenios de Bernay Paris y con la Convencion de
Roma.

En un segundo nivel de compromiso, se adquiere la obligacién de adherir, para el afio 2007,
al TODA, a TOIEF, a Arreglo de Nizay a aguna de las dos Actas del Convenio UPQV, y para €
afio 2009 al Tratado de Budapest, 10 que no es muy distinto de los compromisos que Chile ya habia
adquirido con la UE para la adhesion a estos mismos tratados.

Finalmente en lo que respecta a otros tratados, las partes se comprometieron a hacer
esfuerzos razonables para adherir a Protocolo y Arreglo de Madrid y a Acta de Ginebra del
Acuerdo de la Haya relativo a Registro Internacional de Disefios Industriales (Acuerdo de La
Haya).

En materia de patentes, las partes acordaron someterse a sus propios regimenes. Para Chile
sera la legislacion consistente con el ADPIC, modificada de conformidad a las obligaciones
asumidas en el ALC con los EE.UU.; para Islandiay Noruega ser& aquél correspondiente a nivel
del Espacio Econémico Europeo (basicamente lalegislacion de la UE) y para Liechtenstein y Suiza
el nivel de la Convencion Europea de Patentes. Es curioso que si bien en el acuerdo Islandia
aparece aplicando €l nivel del Espacio Econdmico Europeo, en los hechos aplica un nivel més
elevado pues desde fines de 2004 es parte de la Convencion Europea de Patentes. Esto ya habia
sido reflejado en el acuerdo de EFTA - México.

Siempre en materia de patentes, las partes acordaron ofrecer la oportunidad de extender €l
plazo de las patentes para compensar a titular por las demoras no razonables resultantes del
proceso de autorizacion de comercializacion o de otorgamiento del permiso sanitario. Como

8 EFTA y Chile iniciaron las negociaciones a fines de 2000 y se firmé el acuerdo e 26 de junio de 2003 en Kristiansand, Noruega.
Este entr6 en vigor € 1° de diciembre de 2004.
8  Chile—EFTA, articulo 46.
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veremos més adelante, Chile ya habia aceptado una obligacién més perentoria en tal sentido en su
acuerdo de libre comercio con EE.UU., lo que facilit6 la aceptacion de este compromiso que debia
aplicar sobre la base del principio de la nacion mas favorecida en virtud del acuerdo de los ADPIC.

Finalmente, en esta materia, las partes acordaron conceder licencias obligatorias en materia
de patentes en conformidad con el ADPIC y la Declaracion de Doha.

En materia de informacion no divulgada se transcribe la proteccion del articulo 39.3 del
ADPIC, pero a continuacion se establece un periodo de exclusividad de 5 afios para productos
farmacéuticos y de 10 afios para | os productos agro-quimicos.

Al igua que en € acuerdo EFTA - México, las partes acordaron proteger los dibujos y
disefios industriales por un plazo de 15 afios. Hay que recordar que las partes también se
comprometieron a hacer esfuerzos por adherir al Acuerdo de La Haya, la que establece
precisamente este mismo plazo de proteccién. Una diferencia con el tratado con México es que en
este caso las partes se reservaron la posibilidad de otorgar un plazo de proteccion menor para los
disefios industriales de partes de componentes utilizados con €l propésito de reparar un producto.
Esto tiene sentido pues algunos sectores dependen en gran medida de la posibilidad de fabricar y
utilizar repuestos, como compafiias aseguradoras o vendedores de piezas de repuestos.”

E. Los acuerdos de libre comercio celebrados por EE.UU.

En laregion de Latinoaméricay el Caribe, EE.UU. ha suscrito tratados de libre comercio con
México (NAFTA), Chile y con Centroamérica y la Republica Dominicana. Ademés, se encuentra
concluyendo las negociaciones con Panama y algunos paises de la Comunidad Andina. De todos
los tratados de libre comercio que contienen disposiciones sobre propiedad intelectual, aquellos
suscritos por EE.UU. en el Ultimo tiempo son sin duda los mas significativos en cuanto a su
impacto sobre la normativa multilateral. Por una parte, estos tratados no sOlo incluyen
disposiciones sobre précticamente todas las categorias de derechos de propiedad intelectual
incluidas en el ADPIC (no hay disposiciones sobre circuitos integrados), sino que también sobre
cuestiones nunca antes incorporadas en otros tratados multilaterales o bilaterales. Estas
disposiciones sustantivas superan con creces los niveles de proteccion del ADPIC, no sdlo en
cuanto a los estandares en cada categoria de propiedad intelectual, sino también en materia de
observancia.

Debido a la extension de cada capitulo de propiedad intelectual de los tratados celebrados
con Chile y con Centroamérica — Republica Dominicana (conocido como CAFTA-RD) los
analizaremos en conjunto, destacando sus diferencias cuando sea necesario.

1. Los acuerdos EE.UU.-Chile y EE.UU.-Centroamérica-RD

L os capitul os sobre propiedad intelectual de los tratados de EE.UU. con Chiley CAFTA-RD
siguen una estructura similar a la del ADPIC; es decir, incluyen disposiciones generales sobre
propiedad intelectual y disposiciones especificas relativas a las distintas categorias de derechos,
como marcas de fabrica o de comercio, nombres de dominio en Internet, indicaciones geogréficas,
derechos de autor y derechos conexos, proteccion de sefiales satelitales portadoras de programas
codificados, patentes; productos regulados y sobre observancia de |os derechos.

Una primera diferencia entre ambos capitulos es que en el acuerdo con Chile se incluy6 un
preambulo que sefidla los objetivos y principios que se persiguen con €l mismo. Destaca el

% Algunos paises otorgan proteccion a los disefios por un periodo de 25 afios, como es el caso de la UE con la proteccién al Disefio
Comunitario vigente desde enero de 2005. Esta normativa permite renovar la proteccion cada 5 afios, hasta completar los 25.
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reconocimiento que se hace de los principios de la Declaracion de Doha, la que sefiala, entre otros,
que “el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberaimpedir que los Miembros adopten medidas
para proteger la salud publica... dicho Acuerdo puede y deberd ser interpretado y aplicado de una
manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud publica y, en
particular, de promover el acceso a los medicamentos paratodos’, y reafirma“... el derecho de los
Miembros de la OMC de utilizar, a maximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que
prevén flexibilidad a este efecto.” Esta disposicion cobra importancia @ momento de interpretar
otros articulos del capitulo, particularmente aguellos relativos a la proteccion de patentes y
productos regulados. Si bien el acuerdo con CAFTA-RD no contempla una disposicion similar,
EE.UU. y CAFTA-RD llegaron a un Entendimiento en el cua sefialan que nada en el capitulo
impide a las partes adoptar las medidas necesarias para proteger la salud publica y, ademas, se
sefiala expresamente que el capitulo no impedira la utilizacion de la solucion del Parrafo 6™ de la
Declaracion de Doha.* Cabe subrayar que contrariamente al acuerdo con Chile, e entendimiento
en e caso de CAFTA-DR no hace referencia directa a la Declaracion de Doha sino sdlo a la
Decision del 30 de Agosto 2003, 1o que o hace més restrictivo.

i) Disposiciones Generales

Respecto de las Disposiciones Generales las partes adquirieron e compromiso de adherir y
ratificar ciertos acuerdos multilaterales de propiedad intelectual. Varian los plazos en ambos
tratados en los cuales estas obligaciones deben ser cumplidas, observandose en e acuerdo con
Chile plazos més extensos que en el acuerdo con CAFTA-RD. En el caso de Chile existe €
compromiso de adherir al PCT para €l afio 2007 y para el afio 2009 a Acta de 1991 del Convenio
UPOV, a TLT y a Convenio sobre Distribucién de Sefidles Satelitales Portadoras de Programas
Transmitidas por Satélite (Convencion de Bruselas). Finalmente, se incluyd una disposicion
relativa a realizar el mejor esfuerzo para adherir a Tratado sobre Derecho de Patentes (PLT), a
Acuerdo delaHayay a Protocolo del Arreglo de Madrid.

En e acuerdo CAFTA-RD, las partes se obligaron a adherir a los nuevos tratados de Internet
dela OMPI (TODA y TOIEF) alaentrada en vigor del acuerdo (s6lo Republica Dominicanano era
parte de estos tratados al momento de firmar el tratado, sin embargo o es desde enero de 2006) y €l
1° de enero de 2006 a PCT y a Tratado de Budapest, para el 1° de enero de 2008 a Convenio de
Bruselasy al TLT; para el 1° de enero de 2006 al Acta de 1991 del Convenio UPQV, salvo Costa
Rica que lo hara en 2007 y Nicaragua en 2010. Finalmente, se incluyé una disposicién de realizar
el mejor esfuerzo para adherir alos mismos tratados que el caso del acuerdo con Chile, es decir, €
PLT, el Acuerdo delaHayay el Protocolo del Arreglo de Madrid.

El Acuerdo con Chile contiene una clausula que se ha llamado de “no derogacion” en la que
se sefiala que nada en € capitulo ira en detrimento de las disposiciones del ADPIC o de los tratados
multilaterales de propiedad intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de la OMPI.
Dicha disposicién especificamente sefiala: “Ninguna disposiciéon de este Capitulo relativo a los
derechos de propiedad intelectual ir4 en detrimento de las obligaciones y derechos de una Parte
respecto de la otra en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC o tratados multilaterales de propiedad

%1 En la Reunién Ministerial de Doha (Qatar) de la OMC se adopt6 |a “Declaracion Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud
Publica’ (Declaracion de Doha), cuyo parrafo 6 encargd a Consejo sobre los ADPIC encontrar una solucién a las dificultades que
enfrentaban los miembros de la OMC, cuyas capacidades de fabricacion en e sector farmacéutico eran insuficientes o inexistentes al
momento de hacer uso efectivo de las licencias obligatorias con arreglo a Acuerdo sobre los ADPIC. Una solucion interina fue
encontrada en la Decision del 30 de Agosto 2003 del Consejo de la OMC. En Diciembre 2005 e Consgo recomend6 transformar
esa Decision en una enmienda del Acuerdo ADPIC. Ver Organizacion Mundial del Comercio, “Aplicacion del parrafo 11 de la
Decision del Consegjo General de 30 de agosto de 2003 sobre la aplicacion del parrafo 6 de la Declaraciéon de Doha relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica’, IP/C/41 del 6 de diciembre de 2005.

92 Ve d stio internet: http://www.ustr.gov/assets/ Trade Agreements/Bilateral/CAFTA/CAFTA-DR_Final_Texts/ asset_upload
_file697_3975.pdf.
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intelectual concertados o administrados bajo los auspicios de Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMP1).”%

La norma es similar a articulo 2.2 del ADPIC y es fundamental para analizar e interpretar
aquellas materias en las que el tratado no se pronuncia. Por ejemplo, como el tratado nada dice
sobre el agotamiento de derechos o0 sobre las excepciones a la patentabilidad, se entenderia que las
partes siguen teniendo las flexibilidades que otorga el ADPIC sobre estos temas, situacion que ha
sido confirmada en la legislacion chilena de implementacion.

Otras materias que se incluyen en las disposiciones generales son € principio de trato
nacional, con las mismas excepciones contenidas en e ADPIC, aunque €l tratado con Chile agrega
la posibilidad de contemplar la reciprocidad para los usos secundarios de fonogramas por medios
de comunicacion analégicos y radiodifusion libre e inaldmbrica. En cuanto a la aplicacién en €l
tiempo de sus disposiciones, el tratamiento es similar al ADPIC, respecto a (i) no reestablecer
proteccion ala materia que haya caido en el dominio pablico, (ii) a que las obligaciones rigen para
la materia que se encuentre protegida a la fecha de entrada en vigor de las obligacionesyy (iii) aque
el tratado no cubre actos realizados antes de esa misma fecha. Los tratados también contemplan
medidas de transparencia en cuanto a la publicacién de legislacion y jurisprudencia de aplicacion
general relativa a propiedad intelectual .

ii)  Signhos distintivos

En materia de marcas de fébrica o de comercio los tratados establecen que las marcas
incluirén las marcas colectivas, de certificacion y marcas sonoras y pueden incluir las indicaciones
geogréficas y marcas olfativas. Se fortalece la proteccién de marcas notoriamente conocidas,
complementando |as disposiciones del ADPIC. En este sentido no se exigira que la notoriedad de la
marca vaya més all& del sector relevante del publico que normalmente trata con los respectivos
productos o servicios que lleven esa marca.

También se amplia la cobertura de las marcas a extender su proteccion no solo a productos
idénticos o similares sino que también a productos relacionados, incluida las indicaciones
geogréficas.

La oposicién ala solicitud de una marca, que en el ADPIC es facultativa, ahora se convierte
en un requisito obligatorio en ambos tratados.

El tratado con Chile, a diferencia de aquél con CAFTA-RD, reconoce la importancia de la
Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de las Marcas
Notoriamente Conocidas de la OMPI. Esta Recomendacion adoptada por la OMPI en 1999
constituye un modelo novedoso de armonizacién, en principio no vinculante. Es un instrumento
que establece disposiciones sustantivas en la materia, como definiciones y criterios de proteccion,
gue los miembros pueden libremente decidir si 1a adoptan o no. Lo interesante a este respecto es el
hecho que una normativa de este tipo se la incorpore a los regimenes domésticos via un tratado
comercial.

El CAFTA-RD, a diferencia del tratado con Chile, sefidla que las partes no podran exigir €l
registro de licencias de marcas para establecer la validez de las licencias o para afirmar cualquier
derecho de una marca u otros propdsitos.

Finalmente, otras disposiciones en la seccién de marcas se refieren a la posibilidad de
establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos en los mismos términos que el Acuerdo
sobrelos ADPIC y aregular aspectos del procedimiento de solicitud y anulacién del registro.

% Chile— EE.UU. articulo 17.1.5. CAFTA incluye la disposicién 15.1.7 con redaccion diferente pero que se refiere a similar principio.
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Respecto a las indicaciones geogréficas, en ambos tratados |as partes acordaron proporcionar
medios legales para proteger |as indicaciones geogréaficas de la otra parte e incluyeron la definicion
de indicaciones geogréficas del ADPIC. También se acordé establecer procedimientos de oposicion
y anulacion de indicaciones geogréficas y a facilitar y publicitar los procedimientos de solicitud y
oposicion de las mismas. También se clarifica la relacion entre marcas e indicaciones geogréficas,
estableciéndose que se rechazarén las indicaciones geogréficas que sean confusamente similares a
una marca preexistente o a una solicitud de marca. En esta materiarige el principio “first to come,
firstin right.”

En el capitulo correspondiente a acceso a mercado de los acuerdos, las partes reconocieron
reciprocamente ciertas indicaciones geogréficas de la otra parte, dentro de las cuales se incluye a
Pisco en € caso de Chile y el Whiskey Bourbon y el Whiskey Tennessee para EE.UU. En el caso
de CAFTA — RD se incluyeron reglas similares, pero solo se se hizo referencia a las dos
indicaciones geogréficas estadounidenses. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad para que €l
Comité de Comercio de Mercancias modifique el acuerdo e incorpore nuevas indicaciones
geogréficas.

Respecto de nombres de dominio en Internet, una materia no tratada en el ADPIC, ambos
tratados establecen que las partes contemplardn un procedimiento adecuado para la solucion de
controversias, basado en los principios establecidos en la Politica Uniforme de Solucion de
Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP por su sigla en inglés), con €l objeto de
abordar el problema de |la pirateria cibernética de las marcas de fébrica o de comercio. Ademés, las
partes deben contemplar una base de datos de acceso publico con informacién de los duefios de
nombres de dominio.

iii) Derechos de autor y derechos conexos

En materia de derechos de autor y derechos conexos, existe una diferencia entre los dos
tratados respecto a tratamiento formalmente diferente que se da en € caso de Chile a los derechos
de autor en contraposicion a los derechos conexos. EI ALC con Chile se aparta en este sentido de
todos los acuerdos firmados por EE.UU. con anterioridad.** Este enfoque no ha sido el preferido
por laindustria de los EE.UU. tal como se ilustra con el comentario hecho con respecto a CAFTA:
“Industry was pleased that the Chile formulation was not repeated and it is hopeful that it will not
be perpetuated in any future FTA. In the view of the industry record producers and performers
should not be relegated to second-class citizenship under ‘related’ or ‘neighboring’ rights regimes.
In their view, the FTA with Chile perpetuates this dichotomy.”*

Ambos tratados reconocieron derechos ya establecidos en tratados internacionales suscritos
por todas las partes, salvo Republica Dominicana, (reproduccion, distribucion y comunicacién al
publico contemplados en el TODA y e TOIEF) y reglamentaron otras obligaciones emanadas de
esos mismos tratados. Junto a las disposiciones sobre patentes y productos regulados, estas
materias fueron las de mayor interés para EE.UU. durante ambas negociaciones.

Especificamente los tratados TODA y TOIEF clarifican que los autores, los artistas,
interpretes y g ecutantes y los productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir
toda reproduccion de sus obras, en cualquier forma, ya sea permanente o temporal (incluido su
almacenamiento temporal en forma electrénica). Eso si, € tratado con Chile tiene una importante
excepcion a este derecho exclusivo para “reproducciones temporales que sean transitorias o
accesorias y que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnoldgico y cuya Unica
finalidad es permitir: (a) la transmision licita en una red entre terceros por parte de un

% Roffe (2004).
% IFAC-3.
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intermediario; o (b) un uso licito de una obra u otra materia protegida y que no tenga por si misma
una significacion econémica independiente.” %

Los dos acuerdos tratan €l derecho de distribucion y de comunicacion al publico en los
mismos términos que e TODA y el TOIEF. Por lo tanto, este derecho incluye todo tipo de obras
comunicadas al publico por medios aldmbricos o inalambricos, comprendida |a puesta a disposicion
del publico de sus obras de manera que los miembros del publico puedan acceder a esas obras
desde el lugar y en e momento que cada una ellas elija (comunicacion interactivay a pedido).

Los dos acuerdos aumentaron el término de proteccion de los derechos de autor en veinte
afos para la mayoria de las obras, con respecto a término establecido en el ADPIC; es decir,
extienden la proteccion durante toda la vida del autor més setenta afios. En aquellos casos en que €l
término de proteccidn esta calculado sobre una base distinta a la vida de una persona natural, la
duracién de la proteccién no puede ser inferior a setenta afios desde el final del afio calendario dela
primera publicacién autorizada de la obra o a falta de dicha publicacién autorizada, dentro de los
cincuenta afios siguientes a la creacion de la obra, no pudiendo ser inferior a setenta afios contados
desde € fin del afio calendario en que se cred la obra. En el caso de los derechos conexos la
duracién se cuenta desde el fin del afio calendario de la primera publicacion autorizada de la
interpretacion, eecucion o fonograma o, a falta de dicha publicacion autorizada, dentro de
cincuenta afios desde la fijacion de la interpretacion, gjecucion o fonograma, un minimo de setenta
afios desde el fin del afio calendario desde la fijacion de la interpretacion, eecucion o del
fonograma.

Ambos acuerdos establecen la libertad de contratacion respecto de los derechos
patrimoniales; es decir, otorgan la posibilidad de transferir libremente su derecho de autor
(excluido el derecho moral). También sefidlan que el licenciatario y el empleador, en €l caso de
obras por encargo, tendran la facultad de gjercer los mismos derechos que el creador origina de la
obra y gozar plenamente de los beneficios que de ellos deriven. Sin embargo, en € tratado con
Chile las partes pueden establecer “cudes contratos de empleo que implican la creacién de una
obra, interpretacion o g ecucion o fonograma, en ausencia de un acuerdo por escrito, implican una
transferencia de los derechos econémicos en virtud de la ley, y limites razonables respecto de las
disposiciones establecidas en €l parrafo 2(a), para proteger los intereses de los titulares originarios,
tomando en consideracion los legitimos intereses de | os cesionarios.”®’

Ambos acuerdos establecen reglas muy estrictas en contra de la elusién de medidas
tecnoldgicas de proteccion (TPMs por sus siglas en inglés) usadas por los autores, artistas y
productores de fonogramas para proteger sus obras, interpretaciones, gecuciones y fonogramas,
amparados por €l derecho de autor y los derechos conexos. Si bien estas disposi ciones aparecen por
primeravez en el TODA y e TOIEF, las obligaciones contenidas en los acuerdos van mucho més
all4 de lo exigido por los tratados de la OMPI y se asemejan a la legislacion estadounidense al
respecto. Las estrictas disposiciones de ambos ALC en esta materia establecen sanciones civiles y
criminales para la manipulacion de medidas que controlan el acceso a obras y fonogramas.
También establecen la responsabilidad civil y, cuando se trata de un acto doloso con objetivos
comerciales prohibidos, la responsabilidad penal por la fabricacion, distribucion, venta o arriendo
de aparatos, productos o componentes que sirvan para eludir medidas tecnoldgicas efectivas que
controlan el acceso y los derechos exclusivos de una obra o fonograma. Las excepciones a la
elusion de TPMs son muy restringidas por |0 que éstas han sido criticadas por diversas razones,
como impedir la aplicacion de excepciones 'y limitaciones al derecho de autor, impedir € acceso a
obras en el dominio publico, impedir lalibre expresion y por tener e carécter de anticompetitivas.®

% Chile— EE.UU., Notaa articulo 17.7.3.
7 Chile— EE.UU., articulo 17.7.2(b).
% Ver discusion infra, capitulo IV sobre criticas expresadas respecto de las TPMs y sobre lalegislacion de EE.UU. en esta materia.
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Una materia relacionada con la anterior, también regulada en el TODA y e TOIEF, es la
proteccion de la informacion sobre la gestion de los derechos (RMI por sus siglas en inglés). Ella
consiste basicamente en la proteccion contra la ateracion o supresion de la informacién que
identifica una obra, su autor, a titular del derecho, los términosy condiciones de uso e informacion
que represente dicha informacién. Los acuerdos contemplan sanciones civilesy, en caso que exista
malicia y fines comerciales, sanciones penales, para ciertos actos que alteren la informacién de
gestion de derechos que |os autores incorporan en sus obras.

Ambos tratados, —tal como en NAFTA— contemplan la proteccion de sefiales satelitales
portadoras de programas codificados. Sin embargo, en el tratado con Chile se permite a las partes
sancionar, civil o penalmente, el tréfico y manufactura de aparatos o0 servicios que sirvan para
decodificar una sefial de satélite portadora de un programa codificado y larecepcion y distribucion
maliciosa de la sefial, sin la autorizacion del distribuidor legal de dicha sefial. En CAFTA-RD sin
embargo, estas conductas estdn sancionadas penal mente.

iv) Patentes y productos regulados

Como lo sefidlaramos anteriormente, junto a los derechos de autor, la negociacion sobre
patentes y productos regulados fue donde EE.UU. puso € mayor acento. En estos temas se
incluyeron varias disposiciones que van més alla del ADPIC. La inclusion de normas sobre estas
materias ha sido una de las mas complgjas que han dado pie a una serie de criticas como se
analizan en €l capitulo siguiente.

Entre las disposiciones pertinentes estén, en el caso de Chile, el compromiso de realizar
esfuerzos razonables para proponer una legislacién que proteja las plantas mediante patentes en un
plazo de cuatro afios. En CAFTA-RD existe una obligacion similar, pero sin un plazo determinado.
En este Ultimo caso hay sin embargo un compromiso mayor al estipular que si una de las partes, a
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, disponia de proteccion via patentes, deberd mantener tal
proteccion.

En materia de excepciones a la patentabilidad, CAFTA-RD incorpor6 expresamente las
excepciones permitidas por el ADPIC. En e caso de Chile, ellas no se mencionan por |o que cobra
importanciala que hemos denominado “ clausula de no derogacién.

Ambos tratados contemplan la posibilidad de tener excepciones a los derechos del titular de
la patente en los mismos términos del ADPIC. Los dos acuerdos también contemplan la llamada
“excepcion Bolar”, mediante la cual los productores de medicamentos genéricos pueden hacer uso
de un producto patentado para €l solo efecto de solicitar el permiso sanitario o de comercializacion,
de modo de estar preparado para entrar a mercado tan pronto expire la patente del producto
origina. Con esta disposicion se evita extender de facto el periodo de proteccién de la patente.

En ambos tratados se establece que las partes sdlo podrén revocar o anular una patente
cuando existan razones que pudieran haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente. Sin
embargo, en CAFTA-RD se hace referencia expresa ala causal establecida en el Convenio de Paris
sobre revocacion para evitar abusos que surjan del egjercicio de los derechos y a otras causales
como €l fraude, lafalsa representacion o conducta injusta.

Otra materia no incluida en el ADPIC, pero si en ambos acuerdos, es la posibilidad de
divulgar lainvencion, sin afectar la novedad o su actividad inventiva, si ella se hace dentro de los
12 meses anteriores ala solicitud.

En los acuerdos se acordd igualmente extender el término de proteccion de las patentes para
compensar las demoras injustificadas por parte de las autoridades administrativas encargadas de
otorgar la patente y de las autoridades encargadas de emitir permisos sanitarios o de
comerciaizacion.
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Ademas, |as partes en ambos tratados se comprometieron a resguardar, por un plazo de cinco
anos, la informacion no divulgada que se entrega a las autoridades de salud, para que certifiquen la
seguridad y eficacia de un producto que utilice una nueva entidad quimica en el caso de Chiley, en
el de CAFTA-RD, de un producto que no contenga alguna entidad quimica previamente aprobada
en el territorio de la parte en que se busca la proteccién.

Una materia que ha despertado muchas criticas, tal como se analizaen €l capitulo IV, fue que
las partes se comprometieron a negar e permiso sanitario o de comerciaizacion antes del
vencimiento de la patente, salvo que exista el consentimiento o aquiescencia del titular.*

v)  Observancia de derechos
L as disposiciones sobre observancia de ambos tratados siguen una estructura muy parecida a
ladel ADPIC (ver capituloI).

Los tratados garantizan el que las Partes no estdn obligadas a crear sistemas especiaes
distintos del sistema procesal comun, para la observancia de la propiedad intelectual, ni tampoco
destinar recursos especial es para estos mismos fines.

Entre las materias més innovadoras respecto del ADPIC, esta el compromiso de contemplar
indemnizaciones por dafios preestablecidos, al menos para infracciones a los derechos de autor y
conexos y para marcas. Ademds, en casos civiles, las autoridades estarén facultadas para destruir
los materiales e implementos que se hayan utilizado en la fabricacion de los materiales infractores.

En materia de medidas en frontera, los acuerdos innovan respecto del ADPIC en cuanto a
que permiten la actuacién de oficio, no sdlo para mercaderias importadas, sino también para
mercaderias en transito y para la exportacion. La diferencia es que en el tratado de Chile, estas
medidas son sélo para mercancias fasificadas y pirateadas, mientras que en CAFTA-RD es para
todos los derechos de propiedad intel ectual.

Siempre en materia de observanciay muy relacionado con los avances que se han producido
en el ambiente digital, en ambos acuerdos las Partes acordaron crear incentivos legales y
procedimientos para que los Proveedores de Servicios de Internet cooperen con la proteccion de
contenidos amparados por el derecho de autor que transiten o se aojen en susredesy sistemas.

Los dos acuerdos establecen, en sus capitul os respectivos, su propio sistema de solucion de
controversias. Eso si, los acuerdos establecen expresamente que s la Parte reclamante decide
iniciar un procedimiento de solucién de controversias de cualquier tratado en que ambas Partes
sean parte, €l foro seleccionado sera excluyente de los otros. Respecto de la propiedad intel ectual
se incluyen las situaciones de reclamaciones no basadas en una infraccion que en materia del
Acuerdo de los ADPIC es alin un tema pendiente y bajo discusiones.'®

2. Las negociaciones de tres paises andinos con EE.UU.

En mayo de 2004 se iniciaron negociaciones entre EE.UU. y tres paises de la Comunidad
Andina: Colombia, Ecuador y Perd. Como se indicara més arriba las negociaciones con Per( y
Colombia han concluido recientemente. Los acuerdos siguen en genera en los capitulos de Pl la
estructuray contenido del ALC con CAFTA-RD.

Una de las materias que han complicado las negociaciones ha sido precisamente el tema de
propiedad intelectual (ademés del tema agricold). Aparentemente, en materia de propiedad
intelectual serian dos los temas que han dificultado las negociaciones. Primero, disposiciones més
rigidas en materia de patentes farmacéuticas y proteccion de datos, particularmente la relacion

% Ver capitulo 11, infra.
100 pitto.
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entre autoridades de patentes y salud y la extensién del término de proteccion. Segundo, la
demanda de los paises andinos, resistida por EE.UU., de incorporar disposiciones sobre proteccion
de recursos genéticos y conocimientos tradicionales a tratado. El acuerdo con Per( incluiria sobre
esta materia un Entendimiento especial.

En un informe de la Comisién de Medios y Arbitrios de la Camara de Representantes de
EE.UU." se sefidaba que el ALC deberia contener disposiciones rigurosas en materia de
propiedad intelectual por el hecho que los tres paises estan en la lista de observacion de la Seccion
Especial 301. El informe de la Comision concluye detallando fall as especificas en cada uno de esos
paises para proteger la propiedad intelectual .

F. El acuerdo de libre comercio celebrado entre Japény
México'®?

En materia de propiedad intelectual, el ALC no cuenta con un capitulo especifico. Contiene
una simple disposicion relativa a la no derogacion de los derechos y obligaciones de las partes
respecto de |os tratados multilateral es de propiedad intelectual .'®

Reflgiando el constante interés de México por proteger sus indicaciones geogréficas, €l
acuerdo contempla el reconocimiento mutuo de indicaciones geogréficas para bebidas espirituosas
de ambos paises’™ Es asi como se protegen en un anexo, a que pueden agregarse otras
indicaciones, “1ki”, “Kuma’ y “Ryukyu”, como indicaciones geogréficas japonesasy € “Tequila’ y
el “Mezca” como indicaciones geogréficas de México.

Finamente, las partes incluyeron un articulo en materia de cooperacion en propiedad
intelectual.'® Entre las actividades que se contemplan estdn aquellas “para crear conciencia en €
publico sobre la importancia de la proteccion de la propiedad intelectual y la utilidad de los
sistemas de proteccién de la propiedad intelectual para sus respectivos nacionales’; la “mejora de
los sistemas de proteccion de la propiedad intelectual y su operacion”; la adopcion de “medidas de
politica conducentes a asegurar |a adecuada aplicacion de los derechos de propiedad intelectual”; y
la “automatizacion de los procesos administrativos de la autoridad en materia de propiedad
intelectual para aumentar su eficiencia.”

101 vVer informe del Comité de Medios y Arbitrios disponible en @ sitio de internet; http:/waysandmeans.house.gov/imedial pdif/

109cong/wmcp/wmcp109-6.pdf.

El tratado de libre comercio entre Japdn y México fue firmado en septiembre de 2004 y entré en vigor en abril de 2005.
Jap6n — México, articulo 73.

Jap6n — México, articulo 8 y Anexo 3.

105 Jap6n — México, articulo 144.

102
103
104
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lll. Principales criticas alos
acuerdos de libre comercio

A. Fundamentos de la critica

Por lo que respecta a la propiedad intelectual, los acuerdos de
libre comercio han sido objeto de criticas y reservas particularmente
por grupos de la sociedad civil y sectores académicos.'® En cierto
sentido estas reacciones se vinculan con los costos que se atribuyen a
estos acuerdos y particularmente a su costo en cuanto a obligaciones
més severas en materia de Pl, aspecto que retoma el capitulo siguiente.

L as criticas mas importantes a los acuerdos de libre comercio de
nueva generacion se relacionan con el hecho que ellos profundizan el
proceso de armonizacion en términos de extender la cobertura, la
proteccién y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
Ellos tienen un impacto importante en la consolidacion de nuevas
normas y en e disefio de nuevas orientaciones que superan los
minimos estandares del ADPIC y sus efectos respecto de terceros
paises son amplios en virtud del principio delaNMF.

Hemos visto en € capitulo anterior que los acuerdos de libre
comercio en sus disposiciones sobre la propiedad intelectual son
diversos, siendo unos més comprehensivos que otros. En €l caso de los
acuerdos suscritos por EE.UU., por ejemplo con |os paises

106 Reaccion similar se pudo apreciar durante las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre EE.UU. y algunos de los paises
andinos. La prensa informé que por giemplo en e caso de Colombia un grupo de sus negociadores habrian renunciado a continuar
con su actividad debido ala cerrada posicion de EE.UU. en materias como propiedad intelectual y agricultura
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centroamericanos y Chile, los capitulos sobre propiedad intelectual son extensos e incluyen
précticamente todas sus disciplinas.

El Acuerdo sobre los ADPIC en su momento también fue objeto de criticas importantes
principalmente en funcién de que un conjunto de estdndares minimos se aplicaban a todos los
paises sin distincién respecto a su nivel de desarrollo. EI ADPIC represent6 en este sentido un
cambio fundamental en las relaciones internacionales y una reforma trascendental respecto de los
tratados internacionales clésicos sobre proteccion a la propiedad intelectual tal como se destacara
en el capitulo |. Esta observacion es de particular importancia para los paises de América Latina
que mantuvieron por décadas una actitud de circunspeccion frente a los tratados clasicos de la
propiedad intelectual y sdlo adhieren a estas convenciones de modo paulatino coincidiendo de
agin modo con las negociaciones de la Ronda Uruguay.'®’ Desde esta dpticay comparados con el
ADPIC, los ALC, tal como se examinG en el capitulo I, extienden las materias protegidas (por
giemplo respecto de datos de prueba relativos a productos agroquimicos y farmacéuticos y
productos del mundo digital); establecen restricciones a uso de instrumentos de politica, tales
como licencias obligatorias e importaciones paralelas, algunos de los cuales fueron en su
oportunidad utilizados por los propios paises desarrollados; fijan mecanismos mas estrictos en
materia de observancia de derechos; e incorporan disposiciones particulares sobre solucion de
diferencias, incluyendo | as reclamaciones no basadas en una infraccion.

Por otro lado, como otra manifestacion clara de su carécter ADPIC-plus, los acuerdos
promovidos por EE.UU., la UE y EFTA exigen ratificar un nimero importante de tratados
internacionales tanto de corte administrativo (PCT) como substantivos (UPOV 1991, TODA vy
TOIEF).

Quizés uno de los aspectos que despierta mayor controversia, criticas y rechazo de estos
acuerdos es la proteccién a los productos quimico-agricolas y farmacéuticos y a la informacién no
divulgada relacionada con los datos de pruebas. Los ALC incluyen disposiciones muy estrictas
relativas alos permisos sanitarios y de comercializacion de estos productos; establecen el gjuste de
los periodos de proteccion de una patente como resultado de demoras en la concesion de la misma
0 en el proceso de aprobacion de comercializacion; exigen € uso exclusivo por un minimo de cinco
y diez afios de la informacion no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de productos
farmacéuticos y quimicos agricolas, respectivamente, y la aprobacion de comerciaizacion de
productos a terceras personas —durante esos periodos— queda condicionada a la autorizacion del
titular.

La inclusion de normas sobre productos regulados, es quizés la cuestion politica y juridica
més compleja de los acuerdos celebrados por EE.UU. con los paises de la region, porque sobre
esta materia se habrian establecido restricciones que irian ain mas ala de las précticas y la
jurisprudencia de los paises desarrollados. Esto reflgja una dificultad intrinseca en estos tratados a
exportar legislativamente formulas que en un contexto, tal como el de EE.UU., pueden tener
consecuencias diferentes por aplicacion administrativa o interpretaciones jurisprudenciales o en
general por un sistema que contempla, més ala de sus dispositivos sobre Pl, una serie de
equilibrios y contrapesos generalmente no existentes en los paises de la region. Por g emplo, en €l
caso de CAFTA-RD (articulo 15(9)5), si una Parte permite € uso de una patente para generar
informacion necesaria para apoyar una solicitud de comercializacion de un medicamento o un
producto agroquimico, esa Parte deberd garantizar que el producto producido no sera fabricado,
utilizado o vendido en este Ultimo territorio con fines diferentes a los relacionados con la
generacion de informacién. Una interpretacion estricta del tratado no admitiria ningin tipo de
cualificaciones y excepciones como lo tendria € sistema de EE.UU. A este respecto Frederick

107 Roffe (2005).
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Abbott destaca que en el caso de EE.UU.:“ ... on June 13, 2005, the Supreme Court of the United
Sates issued a landmark ruling on the scope of the regulatory review exception in US patent law.
In Merck v. Integra Lifesciences, the Court interpreted the regulatory review exception of the U.S.
patent Act to permit a broad range of research and experimentation by third parties on patented
compounds, needing only some reasonable belief that a drug might eventually be submitted for
FDA approval, even if this never happens. In rendering this decision, the Supreme Court overruled
the Court of Appeals for the Federal Circuit which had very narrowly construed the relevant U.S.
statute. This ruling has potentially enormous implications as it opens to researchers throughout the
United Sates the possibility of using patented compounds in their studies without fear of patent
infringement liability.” *®

Hemos también sefialado que los ALC, siendo similares en sus estructuras y contenidos,
difieren en las modalidades precisas de establecer los estandares de protecciéon y de observancia.
Segun se alude en €l capitulo 1, en el caso de los productos farmacéuticos ello es notorio.

Los temas més controvertidos de estos acuerdos y centro de las criticas se refieren a la
reduccion del espacio en e uso de las flexibilidades que el Acuerdo ADPIC permitia. En resumen
las principales criticas se han concentrado en cuatro grandes bloques: €l uso de las flexibilidades
del sistema con énfasis en el acceso a medicamentos; la ampliacién de la cobertura de proteccién
del derecho de autor, en especia en el ambiente digital; proteccion de la materia viva, |0s recursos
genéticosy el conocimiento tradicional; las medidas de observanciay solucién de controversias.

El andlisis que sigue recoge y destaca estas principales criticas, sin necesariamente
asumirlas. Ellas tienen una relacion directa con diversos aspectos de los ALC analizados en otras
partes del informe.

B. El uso de las flexibilidades: el caso del acceso a
medicamentos

El Acuerdo sobre los ADPIC no sbélo reconoce tiempos diferenciados para su
implementacion sino que contiene una serie de flexibilidades que los acuerdos de libre comercio
estarian cercenando. El tema no se limita a la salud pero ha tenido en esta area su manifestacion
més explicita.

Precisamente e cuestionamiento a uso de politicas publicas tales como importaciones
paraelas y licencias obligatorias en los casos de Sudafrica y Brasil, condujo a la adopcion de la
Declaracion Ministerial de Doha sobre Salud, que reitera las flexibilidades de dicho acuerdo
respecto a la compatibilidad entre la proteccion a la salud o de cualquiera medida para €l caso de
interés pablico, con la proteccion a la propiedad intelectual .'® La Declaracion fue considerada en
su momento como un hito en la historia del sistema comercio a reconocer que el Acuerdo sobre los
ADPIC “no impide ni deberd impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud
publicay que el Acuerdo puede y debera ser interpretado y aplicado de una manera que apoye €l
derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud publicay, en particular, de promover €l
acceso a los medicamentos para todos.”

La Declaracion Ministeriadl de Doha sobre Salud parecié zanjar las dificultades que
motivaron los cuestionamientos al uso de las flexibilidades explicitas en el Acuerdo, aunque una
critica frecuente a los tratados de libre comercio se relaciona con el posible conflicto entre estos
acuerdos y e uso efectivo de las flexibilidades del ADPIC. En un documento del Grupo Berne

108 Abbott (2006), p. 7.
109 ver, entre otros, Correa— (2004); Abbott (2002); Abbott (2005) Vandoren y otros, pp. 779-793.
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Declaration se concluye que con la diplomacia bilateral ADPIC-plus de los miembros de EFTA “se
destruye laletray espiritu” de la Declaracion de Doha. '™

Recapitulando, las cuestiones que han suscitado mayor critica respecto a recurso a las
flexibilidades del sistemay e modo como los tratados bilaterales estarian vulnerando tal recurso
incluyen los siguientes: @) La limitacion del uso del recurso a las licencias obligatorias;
Restricciones a la libertad de aplicar sistemas de agotamiento de derechos y en consecuencia
recurrir a importaciones paraelas;, b) la extension de la proteccion a segundos usos; ) la
ampliacién del término de duracién de la patente por demoras injustificadas en su concesion y para
efectos de compensar al titular por la disminucion injustificada del término de proteccion,
resultante del proceso de autorizacion sanitaria 0 de comercializacion; d) la expansion de la
proteccion a los datos de prueba sobre seguridad y eficacia de los productos que se transforma en
una prohibicion de utilizar esta informacion a menos durante cinco afios desde |a aprobacion del
producto farmacéutico y diez afios desde la aprobacion de productos agroquimicos; €) la
posibilidad de prohibir la comerciaizacién a terceros de productos antes de la expiracion del
término de proteccion de la patente, salvo con el “consentimiento o aquiescencia’ del titular de la
patente.

El uso de las licencias obligatorias, es decir la autorizacion plblica para €l uso no autorizado
por su titular de unainvencién patentada bajo las circunstancias definidas en el sistema regulatorio
domestico (por ejemplo, para efectos de hacer frente a una emergencia nacional o por necesidades
del progreso de la técnica) ha sido un instrumento tradicionalmente reconocido en el sistema de
patentes y sancionado internaciona mente por ADPIC como un recurso legitimo y frecuentemente
utilizado por paises industrializados."™ Los tratados bilaterales suscritos por paises de la region
—no siendo el caso de otros tratados como aguellos entre EE.UU. y Marruecos y EE.UU. y
Singapur— no han expresamente limitado el uso de las licencias obligatorias pero pueden si
potencialmente afectar su utilidad como resultado de la aplicacién de otras obligaciones del tratado
tales como € vinculo (linkage) que se establece entre la autorizacién de comercializacion de un
producto y el consentimiento del titular de la patente. Como se ha mencionado anteriormente
(capitulo I1) en los acuerdos suscritos con paises de la region se ha hecho referencia a la
Declaracion Ministerial de Doha o alos mecanismos de la Decision de 30 de Agosto 2003.

Igualmente, en el caso de las importaciones paralelas, |os acuerdos suscritos por laregion no
afectan lalibertad reconocida en los ADPIC y reiterada en la Declaracion de Doha de que cada pais
pueda establecer € sistema de agotamiento de derechos que mas convenga a sus intereses. Este no
es el caso con otros acuerdos de libre comercio, tales como los suscritos por EE.UU. con Australia
y Marruecos donde se reconoce que este derecho puede limitarse cuando €l titular de una patente
ha restringido |as importaciones por la via contractual o por otros medios.

El tema de los segundos usos ha sido particularmente conflictivo por la tendencia en los
EE.UU. de relgjar los criterios de patentabilidad y extender la concesion de patentes a toda
invencion. Los segundos usos se vinculan a tema del llamado evergreening o la tendencia de
extender la vigencia de los derechos exclusivos otorgados por las patentes més all& de su término
normal de 20 afios especialmente en e caso de medicamentos que han tenido éxito comercial. Se
trataria en consecuencia de extender los derechos a nuevos usos del mismo componente activo.
Esta ha sido una critica frecuente dirigida a ciertos tratados de libre comercio de fomentar tales
précticas. En el caso del tratado entre EE.UU. y Chile se dgja en claro, recurriendo a similar
terminologia que los ADPIC, que los permisos de comercializacion se refieren a*nuevas entidades
quimicas’ que no hayan sido previamente aprobadas. Este no es el caso del Acuerdo CAFTA-DR
donde un nuevo producto es definido como aquel que no contiene una entidad quimica que haya

10 Reinhard p. 6.
11 Reichman.
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sido aprobada previamente en el territorio de la Parte que otorga la aprobacion.™? La terminologia
utilizada en el caso de CAFTA es comun alos otros acuerdos suscritos por los EE.UU.

Respecto a la extension de la duracion de la patente por razones de atrasos administrativos es
esta una norma estandar en todos los tratados de libre comercio suscritos por los EE.UU. También
se consagra en €l tratado entre EFTA y Chile como se resaltara en el capitulo anterior. El efecto de
estas disposiciones tiende efectivamente a extender la duracion de las patentes a fin de compensar
por posibles atrasos administrativos mas ala del término formal de 20 afios consagrado en los
ADPIC. Una aplicacion estricta del estandar de los ADPIC haria expirar |a patente 20 afios después
de la fecha de presentacion de la solicitud. Nuevamente, en el caso de los ADPIC, se trata de un
estdndar minimo que como tal no obliga a ningun tipo de compensacion como en el caso de las
situaciones contempladas en los ALC.

Como hemos reiterado, uno de los aspectos més debatidos de estos acuerdos se refiere ala
proteccion exclusiva a los datos de prueba sobre seguridad y eficacia de los productos por un
periodo de cinco afios en el caso de los farmacéuticos y 10 afios respecto de agroquimicos. En esta
materia se va més alld de los ADPIC y como se ha analizado més arriba se ha incorporado en los
tratados de libre comercio reivindicando una pretension no exitosa durante la Ronda Uruguay.™
Una de las criticas més fuertes esgrimidas sobre €l particular dice relacidn con la extensién de una
proteccion a materias que trascienden la frontera natural de la propiedad intelectual para
incursionar en terrenos de proteccion ainversiones propiamente econdmicas, cuantiosas en muchos
casos, pero poco vinculadas con la actividad inventiva.

En & caso del acuerdo CAFTA-DR existe ademas un derecho de prioridad, en €l sentido que
una Parte podra exigir que la empresa innovadora solicite la aprobacion dentro de cinco afios
posteriores a la obtencién de la aprobacion parala comercializacidn en otro territorio. Segun Carlos
Correa, de acuerdo a estas provisiones la empresa innovadora podria gozar de un periodo de
proteccion de hasta diez afios durante el cual ninguna otra Parte podria, sin e consentimiento de
esa empresa, utilizar directa o indirectamente los datos de prueba pertinente."** Otro aspecto
genera respecto a la proteccién de datos de prueba se refiere a la materia protegida. Segun €l
Acuerdo de los ADPIC la materia de proteccién es la informacion no divulgada como lo recoge €
acuerdo de los EE.UU. con Chile. Por € contrario, en € caso de CAFTA-DR, como en los tratados
que EE.UU. ha suscrito con Marruecos y Singapur, se interpreta que la informacion no divulgada
incluye, para estos efectos, aquella informacién divulgada por la autoridad publica para efectos de
obtener la aprobacion de comercializacion. Es decir, se extiende la proteccion més ala de la
informacion propiamente confidencial.

Relacionado a todos los efectos anteriores se encuentra la cuestion de la vinculacién entre
comercializacion del producto y los derechos del titular de una patente (linkage) que ha promovido
otro importante debate sobre la extension de los derechos del titular de una patente claramente mas
aladel ADPIC. Por gemplo, en un estudio sobre la negociacion del tratado de libre comercio entre
Pert y EE.UU. se ha esgrimido “un linkage entre la autorizacion sanitaria y la patente, ...
convertiria a la Autoridad de Medicamentos en una institucion que tendria que emplear sus
limitados recursos econdémicos y de personal, para proteger derechos de carécter privado,
desnaturalizando su funcion de asegurar que los medicamentos sean eficaces y seguros. Con €l
linkage bastard que la autoridad de salud compruebe la existencia de una patente para negar €l
registro de un producto farmacéutico, aun cuando e solicitante cumpla plenamente con los

12 ver Anexo 1, infra, donde se comparan |as disposiciones méas importantes de los acuerdos entre EE.UU. respectivamente con Chile

y CAFTA-DR desde € punto de vista de su caracter ADPIC-plus.

Como se explica en el capitulo |1, supra, € articulo 39.3 del ADPIC se refiere a tema en e marco de la competencia desleal. No
consagra un derecho de exclusividad sobre los datos de prueba. Se ha pretendido que los ALC de algin modo operacionalizan el
ADPIC. Laletra, espiritu e historia del Acuerdo parecen sugerir lo contrario. Ver Resource Book, Capitulo 29, op.cit.

14 Correa (2003).
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requisitos para su aprobacion, con lo que las empresas, via TLC, obtendrian mayor proteccién que
en el propio EE.UU." ™"

En el caso del acuerdo entre EE.UU. y CAFTA-DR este “vinculo” incluye referencias a
autorizaciones de comercializacion “en otro pais’. Abbott concluye a respecto:

“la disposicién mas problemética desde el punto de vista de las flexibilidades del ADPIC es
[la] que sefiala que un tercero (productor genérico) no podra obtener la autorizacion de
comercializacion cuando se base en evidencia o informacion relativa ala seguridad y eficacia de un
producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobacion de comercializacion
previa en € territorio de una Parte 0 en otro pais, y no se permitira a ese tercero comercializar el
producto durante el término de proteccidn, salvo con el consentimiento o aquiescenciadel titular de
la patente.” *°

La suma de estas disposiciones en los acuerdos bilaterales traeria consigo la demora de “la
entrada de drogas genéricas e impulsara los precios a aza.”™" Unade las criticas més elocuentes al
respecto es que estas disposiciones harian ilusorias el uso de instrumentos publicos tales como las
licencias obligatorias y fundamentalmente la competencia a través de la oportuna entrada a
mercado de genéricos. Este aspecto ha preocupado a legisladores de EE.UU. En un informe
presentado a Henry A. Waxman, Representante del Congreso, se concluye:* In 2001, the United
Sates joined the international community in adopting the Doha Declaration, which recognized that
trade agreements should not impede the efforts of developing countries to obtain essential drugs at
affordable prices. Snce then, the Bush Administration has negotiated multiple trade agreements
with developing countries, including the CAFTA agreement now pending before Congress.
Contrary to the principles of the Doha Declaration, the Administration has used these trade
agreements to restrict the access of developing countries to low-cost generic drugs. By delaying
generic drug approvals, extending patent terms, limiting compulsory licensing, prohibiting parallel
importation, and otherwise restricting countries’ efforts to improve access to affordable drugs, the
trade agreements undermine the safeguards outlined in the Doha Declaration. These agreements
may offer advantages to multinational pharmaceutical companies, but they do so at a serious cost
to public health in the developing nations.” *®

Estudios realizados en Perti y Colombia llegan a conclusiones dispares sobre el impacto en la
salud resultado de un fortalecimiento de la Pl como consecuencia de los tratados bilaterales de
comercio con los Estados Unidos.

El estudio sobre Colombia™™ llega a conclusiones cautel osas sobre el impacto de una mayor
proteccion en la economia colombiana y particularmente respecto a acceso a la salud. El informe
reitera la necesidad que la autoridad gubernamental utilice los espacios de excepcion que otorga la
normativa vigente a fin de defender el interés publico, pero concluye:

“A partir de la observacién del mercado farmacéutico, no es posible establecer una
causalidad directa entre €l régimen de proteccion y los precios de los medicamentos. Hay otras
variables que tienen un mayor poder explicativo sobre los diferenciales de precios que se
observan.” (p. 43)

El estudio si advierte que respecto de la proteccién de datos de prueba, la tendencia de la
entrada de medicamentos bajo ese tipo de proteccion es creciente:

15 valladares.

116 Abbott (2004).

17 PNUD p.154.

18 House of Representatives, United States (2005), Trade Agreements and Access to Medications under the Bush Administration,
Committee on Government Reform —Minority Staff Special Investigations Division, page 13,prepared for Rep. Henry A. Waxman,
June 2005, available at www.reform.house.gov/min.
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“Parece l6gico esperar que en e futuro € 100% de los medicamentos que estén en
condiciones de hacerlo, ingresen al mercado nacional bajo este esquema de proteccion.” (p. 45)

El estudio peruano sobre el efecto de un acuerdo de libre comercio con EE.UU., concluye
que tal acuerdo tendra un impacto cierto sobre e mercado de medicamentos, particularmente al
reducir la importancia relativa de los genéricos y privilegiar la proteccion de datos, tal como
concluye asimismo € estudio colombiano. Se espera que al final del decimotercero afio desde la
entrada en vigencia del acuerdo, la estructura del mercado de medicamentos sea la siguiente: el
69% del mercado corresponda a medicamentos originales (comparado con 17% en 2004); 20% a
genéricos de marca (50%, en 2004); y € 11% a otros genéricos (33% en 2004). Esto
indiscutiblemente tendr& un impacto en los precios, por gjemplo,

“Como resultado del TLC, a primer afio €l precio de los ‘medicamentos originales' podria
aumentar 12%, los ‘ genéricos de marca’ 4,3%y los ‘genéricos DCI’ 0,7%. Paralos afios 7'y 13 los
primeros aumentarian 72% y 132%, los segundos 22% y 37% y los dltimos 4,4% y 7,7%,
respectivamente.

Como resultado de la inclusion de proteccién de datos de prueba en el TLC, se espera un
impacto, a primer afio, equivalente a US$34.4 millones de ddlares de gasto adicional. De este total,
$29 millones de dolares deberdn se asumidos por las familias... y la diferencia por e MINSA y
ESSALUD. Entrelos afios 7 y 13, los gastos adicional es estarén en el rango de $130 a 170 millones
de délares.” **°

1. De las flexibilidades en general

Como menciondbamos al inicio, la controversia arededor de las flexibilidades no se limita al
caso del acceso a medicamentos sino que en general como un cuestionamiento a proceso de
armonizacion de la propiedad intelectual que profundizan los acuerdos de libre comercio y que por
ende puede extenderse a toda la gama de politicas industriales que un régimen de propiedad
intelectual puede o no activar. Por gjemplo, es comin aceptar la nocion que en € periodo pre-
ADPIC existia un espacio vasto de politicas activas™ que fueron utilizadas en plenitud por paises
industrializados en el pasado y mas recientemente por la Republica de Corea o la Republica China
de Taiwan que tuvieron, antes de madurar tecnoldgicamente, un sistema laxo de proteccion que
permitia la copia o imitacion legitima de productos a través de la ingeniera reversa'® Esta
tendencia a limitar €l espacio de politicas se ve constrefiido por la intensificacion del proceso de
reforzamiento de la Pl que se manifiesta en los acuerdos de libre comercio. Por eemplo,
contrariamente a acuerdo con Chile, el CAFTA-DR contiene disposiciones de un caracter ADPIC-
Plus relativas alo que se entiende por divulgacion de una invencion demandada y que se entiende
por aplicaciéon industrial que transfiere a derecho interno un concepto propio del derecho
norteamericano™® entendiendo que cumple tal condicion si posee utilidad especifica, sustancial y
creible. Se trata en estos casos de materias que siempre han quedado bajo el espacio del legislador
nacional y en que e Acuerdo de los ADPIC no innova.

120 valladares pp.19-20.
121 ver capitulo II, infra.
122 Kim.
12 Morin.
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C. Expansion del ambito de proteccion en materia de derecho
de autor

Probablemente la expansion en el @mbito de proteccion del derecho de autor sea sintomatica
de esta armonizacién profunda que la protecciéon de la propiedad intelectual ha experimentado y
que han concentrado criticas especialmente por los desarrollos recientes en los tratados de libre
comercio. Esta expansion general se manifiesta por gemplo en: i) El aumento constante del plazo
de duracion de estos derechos, como tuvimos oportunidad de analizar anteriormente en la seccién
sobre los acuerdos de EE.UU., hasta la vida del autor més 70 afios; ii) la expansion de la materia
protegida: desde las obras artisticas y literarias en e siglo XVIII, a la fotografia en e siglo
siguiente; las obras cinematogréficas, las grabaciones de sonidos y la radiodifusion en los abores
del siglo XX; los programas de software para computadores hasta los sistemas sui-generis de
proteccion de bases de datos no originales a fines del siglo pasado; iii) la ampliacion del ambito de
proteccion de modo que el derecho de autor en una sola obra puede utilizarse para controlar la
produccion y distribucion de todas las formas derivadas (adaptaciones, parodias, traducciones,
arreglos). Ello tiene consecuencias importantes en el sentido de ampliar la proteccion de la mera
“expresion”’ a la “idea’ detréds de cada creacion; iv) la gradual ampliacién de los derechos
exclusivos del titular a incluir el permiso del titular, entre otros, para reproducir, comunicar,
distribuir y arrendar su obra; v) las medidas de proteccion tecnol 6gica que permiten a los titulares
de derechos controlar el acceso, ladistribucién y el uso de obras con expresion digital .

La adopcion en 1998 por e Congreso de EE.UU. de la Ley de Derechos de Autor para €l
Milenio Digital (DMCA por sus siglas en inglés) marcd un hito importante en la evolucion del
derecho de autor. La ley, entre otras cuestiones, prohibe los intentos de eludir las medidas de
proteccion tecnoldgicas (encriptacion).* La DMCA ha sido criticada particularmente por crear
nuevos derechos que dificultan el acceso a contenido de obras protegidas Tal como se menciona
en el capitulo anterior, laley de EE.UU. se ha exportado vialos tratados de libre comercio.

Con respecto a las medidas tecnol dgicas de proteccion efectivas contenidas en la DMCA los
analistas sefidlan que ellas impiden usos legitimos de las obras, tales como hacer una copia de
respaldo de un programa de computador, cuestion permitida en muchas legislaciones o copiar
pequefias partes de una pelicula en un DVD con propésitos educacionales o de critica. Las medidas
tecnoldgicas efectivas también han sido usadas para impedir la manufactura de productos de la
competencia, para limitar la expresiéon y la “doctrina de la primera venta” y para fragmentar los
mercados mediante el uso de cddigos de zonas regionales en DVDs.

Més aln, € uso de las medidas tecnol égicas efectivas restringiria el acceso a obras que ya
han caido en el dominio publico.*® La inclusion de estas disposiciones en los tratados de libre
comercio ha sido criticada particularmente por agregar nuevas trabas a los paises en desarrollo para
acceder a las nuevas tecnologias de la informacion. Estas medidas tendrian un mayor impacto en
paises con sistemas regulatorios estructuralmente débiles que no cuentan, por eemplo, con
pol iticas sobre competencia que podrian de algiin modo limitar sus efectos negativos.'?

La Electronic Frontier Foundation resume los posibles riesgos de las medidas tecnol 6gicas
de proteccion para los paises en desarrollo del modo siguiente “ (1) [they] override national
copyright exceptions and limitations, and hamper Member Countries efforts to introduce new

124 La DMCA incorpor6 varias materias a la ley de derechos de autor estadounidense. Ademés de las disposiciones sobre medidas

tecnoldgicas de proteccion, se incluyeron, entre otras, disposiciones sobre limitacién de la responsabilidad de los proveedores de
servicio de internet; la posibilidad de realizar copias temporales de programas computacionales con fines de reparacion y algunas
excepciones a derecho de autor.

125 samuelson y UNCTAD-ICTSD (2003).

126 Okediji.
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exceptions; (2) impair access to knowledge and increase the cost of accessing information for
educational uses, expanding the knowledge gap between industrialized and developing economies,
(3) chill scientific research and publication; (4) restrict legitimate competition and entrench
monopoly-priced consumer goods; (5) inhibit the transfer of technology and stifle domestic
technological innovation; and (6) preclude free and open source software.” **

A conclusiones similares lleg6 la Comision sobre Derechos de Propiedad Intelectual del
Reino Unido en su informe final: “Los paises en desarrollo, e incluso otros paises desarrollados, no
deberian seguir el gemplo de la DMCA y prohibir todo tipo de accion de elusion de la proteccion
tecnoldgica. En concreto, opinamos que la legislacion como la DMCA trastoca el equilibrio
demasiado afavor de los productores de material protegido por los derechos de autor a expensas de
los derechos historicos de los usurarios. Su implementacién a nivel mundial podria resultar muy
perjudicial para los intereses de los paises en desarrollo a la hora de acceder a lainformaciény a
los conocimientos que requieren para su desarrollo.” 28

1. ¢lImpactos al acceso al conocimiento?

Este conjunto de disposiciones podria tener un impacto importante en el acceso a
conocimiento. Si bien es cierto que la tecnologia digital plantea problemas insospechados hace 20
anos, como facilitar la reproduccién y otros usos de las obras en términos de fidelidad, rapidez y
masividad de las copias, no es menos cierto que a veces las soluciones pueden ser peores que la
enfermedad.

En términos més précticos se podria ilustrar este posible impacto con e gemplo de una
editorial. Por una parte esa editorial, por razones econdmicas y de competitividad, desea impedir la
reproduccion de sus obras, y si es ademés titular de los derechos de autor quiere que esos derechos
duren € mayor tiempo posible. Sin embargo esa editorial, ademas de ser el titular de ciertos
derechos sobre la obra, es a la vez usuaria de otras obras. A ella le convendra que exista un
repertorio de obras lo més amplio posible en e dominio publico de modo de poder publicar obras
exitosas, 1o que se impide con términos de proteccion demasiado extensos. Por otra parte, su
negocio de impresion depende de tecnologias eficientes que muchas veces pueden estar en
conflicto con medidas tecnolgicas usadas por otros titulares, o cuyo desarrollo y mejoras puede
ser frenado por los mismos titulares de contenidos. El editor puede decidir publicar obras que ya
estdn en el dominio publico, sin embargo, como ellas estén protegidas por medidas tecnol dgicas,
tendra dificultades para acceder a ellas.

El problema puede describirse de modo sucinto de la siguiente forma. En una misma obra
concurren varios tipos de proteccion. Por una parte, en la misma obra concurren varios titulares. En
una cancion, por eemplo, concurren los derechos del autor(es), de los artistas intérpretes y
gjecutantes y del productor del fonograma. A todos ellos habria que pedir permiso para reproducir
la obra. Por otra parte, los derechos cubren practicamente cualquier tipo de utilizacion imaginable
gue se pueda hacer de esa obra. Por lo tanto, si la editorial de la que hablamos anteriormente quiere
publicar la obra no bastara con pedir permiso para reproducir la obra, sino que también para
distribuirla, modificarla o transformarla (si es que debe traducirla), o ponerla a disposicion del
publico si es que decide expandir su negocio a publicaciones en lared. A la proteccion que laley
otorga a los titulares, debe sumarse una capa adicional de proteccidn, constituida por las medidas
tecnoldgicas de proteccion y la informacidn sobre la gestion de los derechos. Por lo tanto, si la
editorial quiere editar un libro con extractos o ilustraciones que se encuentran en el dominio
publico, puede enfrentarse con €l problema de no poder acceder o reproducir la obra pues no cuenta
con la habilidad necesaria para eludir esas medidas. A esta barrera tecnol égica debe agregarse otra

27 EFF,
128 Commission on IPRs pp. 275-276.
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capa de proteccidn, constituida por la legislacion que sanciona a quien eluda esas medidas. Por lo
tanto, aln cuando la editorial contara con la tecnologia necesaria para eludir la medida tecnol égica,
igualmente podria ser sancionada, por ejemplo, por importar esa tecnologia.

A los problemas de pluralidad de titulares, pluralidad de derechos y extensos plazos de
proteccion se agregan otros problemas, como la incertidumbre respecto a si una obra efectivamente
estd en el dominio publico. EI compromiso internacional de no someter los derechos de autor a
formalidades implica que no es obligatorio registrar una obra. Por lo tanto, se hace dificil saber
cuando naci6 la obra, especiamente si el derecho no pertenece a una persona natural. Otro
problema derivado de este compromiso es que en ocasiones es dificil saber quién es el titular de la
obray por ende a quién debe contactarse para poder utilizarla. AUn cuando se supiera quién es €l
titular, muchas veces es dificil dar con ese titular, especialmente s los derechos han sido
transferidos.

D. Proteccion de la materia viva, los recursos genéticos, el
conocimiento tradicional

La proteccion de la materia viva, de los conocimientos tradicionales y la relacion entre la
propiedad intelectual y la proteccion de |os recursos genéticos han sido temas élgidos en el discurso
internacional a partir de la adopcién de los ADPIC. El tema ha trascendido el ambito de la OMC,
ha ocupado un lugar estelar en las discusiones en la OMPI, en la Convencion sobre Biodiversidad y
en la adopcion del nuevo Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agriculturay
la Alimentacion de 2004. La interfase entre estos temas y los tratados de libre comercio ha
originado una serie de cuestionamientos y criticas.

Los temas de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales tocan diversos aspectos
conflictivos particularmente en su relacién con la propiedad intelectual. En términos generales las
discusiones giran arededor de tres grandes temas: la relacién entre el ADPIC y la CDB, la
patentabilidad de la materiavivay la proteccion de los conocimientos tradicional es.

La diversidad biolégica a nivel internacional posee una regulacion especial en € marco del
CDB de 1992, cuya finalidad es la de conservarla, utilizarla en forma sostenible y la de crear
mecanismos de reparto de los beneficios que se generen, de manera justay equitativa. Este tema se
relaciona con la propiedad intelectual debido a la posibilidad de poder otorgar proteccion legal
(especialmente por la via de las patentes) tanto a material biol6gico en su estado natural como a
aquellos desarrollos biotecnoldgicos realizados en plantas, animales o microorganismos que,
ademés, cumplan con los requisitos generales de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y
aplicacion industrial). Estas cuestiones son materia de debate en varios foros internacionales
revelando no solamente ser técnicamente muy complejas sino que politica y éticamente muy
sensibles. Encierran una amplia gama de asuntos que van desde la soberania de los Estados
respecto al derecho de explotar —o regular la explotacién— del material bioldgico existente en su
territorio, pasando por la denominada biopirateria hasta llegar a las cuestiones morales y éticas
sobre la manipulacién de genesy € patentamiento de vida.

Ladificultad y la criticamayor hecha a este respecto alos tratados de libre comercio es que a
través de su intervencion y lo previsto en algunos de ellos se estarian alterando la naturaleza del
debate internacional a incluir disposiciones en algunos de estos temas que se traducen en el
congelamiento del discurso y en la adopcion de posiciones y opciones prematuras no conducentes a
una solucién multilateral.

La discusion del tema en recursos genéticos y propiedad intelectual se orienta
fundamentalmente por € lado de la patentabilidad del material biolégico. Adicionalmente, se

56



CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 70

relaciona con el alto grado de interés demostrado por algunos paises (especialmente paises en
desarrollo) de querer establecer un marco juridico internacional para la proteccion de los recursos
genéticos y los conocimientos tradicionales.

El articulo 27 del ADPIC, tal como se analiza en € capitulo |l supra, contiene un concepto
amplio de lo que puede ser patentable, pero al mismo tiempo establece cudles pueden ser las
excepciones a la patentabilidad.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 1y 2, las patentes podrén obtenerse por todas
las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia,
siempre gque sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion
industrial.” (Articulo 27.1)

En consecuencia, laregla general es ampliay, en principio, no excluye de la patentabilidad a
ningun campo tecnoldgico. La disposicién agrega que las patentes se podran conceder y los
derechos se podran gozar sin discriminacion' del lugar de lainvencion, el campo de |a tecnologia
o por €l hecho que los productos sean importados o producidos en €l pais.

Sin embargo, €l articulo 27.2 se encarga de establecer limitaciones absolutas alo que puede
ser patentable. Este articulo sefida: “Los Miembros podrén excluir de la patentabilidad las
invenciones cuya explotacion comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para
proteger el orden publico o lamoralidad, inclusive para proteger lasalud o lavida de las personas o
de los animales 0 para preservar los vegetales, 0 para evitar dafios graves a medio ambiente,
siempre que esa exclusién no se haga meramente porque la explotacion esté prohibida por su
legislacion.”

Estas exclusiones son facultativas para |os miembros de la OMC y podrén adoptarlas en su
totalidad o parcialmente. Se trata ademas, de excepciones que deben estar justificadas en razén de
hechos que puedan calificarse precisamente dentro de cada una de las exclusiones, ya que la sola
circunstancia que estén prohibidas por lalegisiacion no constituye causal suficiente.™*

El articulo 27.3(a) también permite excluir de la patentabilidad a “los métodos de
diagndstico, terapéuticosy quirdrgicos para el tratamiento de personas 0 animales.”

Finamente, el articulo 27.3(b), sin duda uno de los mas controvertidos del ADPIC, faculta
también alos Miembros para excluir de la patentabilidad a “las plantas y los animales, excepto los
microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccién de plantas y
animales, que no sean procedimientos no biologicos. Sin embargo, los Miembros otorgaran
proteccion a todas las obtenciones™ vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui
generis 0 mediante una combinacion de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado
serén objeto de examen cuatro afios después de la entrada en vigor del Acuerdo sobrelaOMC.”

En definitiva, si bien esta norma permite excluir de la patentabilidad a plantas y animales,
obliga a la patentabilidad de los microorganismos, de los procedimientos esencial mente biol 6gicos
y los procedimientos no biol gicos para la produccion de plantas animales. A la fecha de adopcién
del ADPIC agunos paises como EE.UU., por gemplo, ya otorgaban proteccion a los
microorgani smos desde 1980.

Cabe también sefialar que este parrafo del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los paises
miembros de la OMC a otorgar proteccion a las “obtenciones vegetales’, previendo a efecto tres

12 gobre la interpretacion del término “sin discriminacion”, ver e Informe del Panel Canad4 — Patentes Farmacéuticas y UNCTAD-
ICTSD (2005) Capitulo 18.

1% Ademés de la complejidad propia de este articulo, para muchos autores éste contiene expresiones como “plantas’, “animales’,
“microorganismos’, “procedimientos esencialmente bioldgicos’, “no bioldgicos’, obtenciones vegetales’, etc., que pueden ser
interpretados de muy distinta forma, conforme a la legislacion de cada pais.

181 Debe entenderse “variedades vegetales’.

57



Los derechos de propiedad intelectual en los acuerdos de libre comercio celebrados por paises de América Latina con paises...

mecanismos posibles, a eleccion del pais de que se trate: por medio de patentes, de un sistema sui
generis de proteccion o de una combinacién de ambos. Actualmente hay paises que protegen las
plantas por medio de patentes, ya sea por la via de no excluirlas expresamente de la patentabilidad
0, en otros casos, a establecer una legislacion especial a efecto.”® Algunos paises otorgan
proteccion de patentes alas plantas sin importar €l método de reproduccion de las mismas, en tanto
que otros diferencian la proteccion seglin se trate de reproduccion sexuada o asexuada (Republica
de Corea).”®®

El articulo 27.3(b) es de aguellas disposiciones del ADPIC que se encuentran con una
revison mandatada (ver frase final). El inicio de esta revision fue acordado en la reunién de
diciembre de 1998 del Consgjo de los ADPIC, sobre la base que consistiria en un intercambio de
informacion de los miembros de cdmo esta materia era tratada en lalegislacién nacional .

En los recientes acuerdos bilaterales celebrados por Chiley CAFTA-RD con EE.UU. estas
normas han experimentado nuevos desarrollos. Por ejemplo, en el caso del acuerdo con Chile, éste
se ha comprometido a redizar “un mejor esfuerzo” y dentro de un proceso transparente y
participativo, para desarrollar y proponer una legislacion, dentro de los cuatro afios siguientes de
entrada en vigor del acuerdo (1 de enero de 2004) para otorgar proteccion de patentes a plantas que
retinan |os requisitos de patentabilidad.” Respecto del acuerdo de EE.UU. con CAFTA-RD, en
caso que una parte no provea proteccion por patentes a plantas ala fecha de entrada en vigencia del
acuerdo, deberd adoptar todos los esfuerzos razonables para que esa proteccion exista, pero sin
ninguna limitacion de tiempo.*® El Acuerdo CAFTA agrega que cuaquiera Parte que reconozca
proteccion mediante patentes a plantas y animales, a la fecha de la entrada en vigor del tratado,
deber4 mantener tal proteccion. Esta Ultima disposicion, tal como se menciona en e capitulo
anterior, esrigorosaen el sentido de congelar el proceso legislativo sobre esta materia.

Tal como se indicamas arriba, el Acuerdo de los ADPIC dejatambién libres a sus Miembros
de adoptar cualquier sistema de proteccion a las obtenciones vegetales, incluyendo regimenes sui
generis. A este respecto los tratados de libre comercio generalmente suscritos con los EE.UU., UE
y EFTA obligan alas partes a elegir €l sistema de proteccion establecido por €l tratado de UPOV
preferentemente en su version 1991. La version UPOV 1991 ha sido criticada por organismos no
gubernamentales, entre otros, por expandir la proteccion de 15 a 20 afios y particularmente por
restringir los derechos de |os campesinos agricultores particularmente respecto al intercambio y uso
de semillas. Por € contrario, los derechos exclusivos de los obtentores de variedades vegetales se
expanden en la version 1991 incluyendo la produccién, reproduccion y comercializacion del
material protegido.'*

La revision mandatada del articulo 27.3(b) del ADPIC, ha sido motivo de profundas
discrepancias en e seno del Consgo de los ADPIC hasta que la Declaracion Ministerial de Doha
sobre el mandato de negociacion introdujo esta materia como una de las actividades del programa
de trabgjo de dicho Consgo. Discrepancias fundamentales sobre esta materia subsisten,
principal mente entre paises desarrollados y en desarrollo.™®” La reunién Ministerial de Hong Kong

1% Ver la serie de documentos de la OMC IP/C/W/125 y addenda, que se refieren ala“Revision dela aplicacion del articulo 27.3(c) del

Acuerdo delos ADPIC.”

Dentro del ambito internacional las variedades vegetales se encuentran protegidas en virtud del Convenio Internaciona para la

Proteccidn de las Obtenciones Vegetales, UPOV, adoptado en Paris en 1961, revisado en 1991. Por gjemplo, € ALC Chile-EE.UU.,

obligaalas partes a adherir o ratificar el Tratado UPOV version 1991 antes del 1 Enero 2009.

134 Chile— EE.UU., articulo 17.9.

135 CAFTA, articulo 15.9.2.

1% ver Berne Declaration, TRIPS-Plus through EFTA's back door: How free trade agreements concluded with EFTA-States impose
much stronger rules on developing countries for IPRs on life than the WTO, November 2004.

187 Ver por jemplo las propuestas realizadas por Brasil y laIndia (IP/C/W/443) y EE.UU. (IP/C/W/449).

133
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(Diciembre 2005) ha confirmado que las discrepancias subsisten y son parte integrante del paquete
negociador de la Ronda Doha.'®®

Uno de los aspectos centrales de discusion es la divulgacién del origen del recurso genético.
Este vendria a representar un método defensivo™® para prevenir la llamada “ biopirateria’. Paises de
la region han exhibido gran actividad en levantar el tema como un aspecto central en la
construccion de un sistema internacional equitativo en propiedad intelectual. Por ejemplo Pert ha
desplegado una gran actividad para explicar el problemay proponer soluciones sobre el particular.
Una comunicacion de este pais a Consgo de los ADPIC, resume la problematica del modo
siguiente: “Los paises se encuentran divididos entre quienes se oponen a incorporar este tipo de
exigencia en el sistema de patentes (a nivel internacional o nacional) representado por e Acuerdo
[sobre los ADPIC], aquéllos que consideran su incorporacion aungue de manera voluntaria y
limitada (a la divulgacion de origen) y aquéllos otros, entre los que se encuentra Per(, que plantean
su incorporacion obligatoria a fin de garantizar una aplicacion més eficiente y segura del propio
Acuerdo sobre los ADPIC y generar una situacion de sinergias entre éste y el Convenio sobre la
Diversidad Biolégica (CDB).”**

Para Pertl y muchos paises en desarrollo, resulta indispensable “La revision del Acuerdo
sobre los ADPIC y el examen de su relacion con el CDB, planteando la incorporacion de la
exigencia de procedencia legal y divulgacién de origen en las exclusiones de patentabilidad y en las
condiciones exigidas para |as solicitudes de patentes...” ***

Respecto a esta materia los paises andinos han insistido en sus negociaciones con EE.UU. en
la incorporacion de normas que reconozcan en el tratado una divulgacion adecuada del origen de la
invencion. Por su parte, e tratado de EE.UU. con CAFTA-DR parece haber adoptado al respecto
una orientacion opuesta. El tratado incluye entre sus disposiciones la siguiente: “Cada Parte
proveera que una invencion reclamada esta suficientemente apoyada por su divulgacion, cuando
esa divulgacion le indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo
en posesion de lainvencion reclamada a la fecha de su presentacion.” (Articulo 15.9.9) Es decir, €l
CAFTA estaria congelando una situacion que el Consegjo de los ADPIC discute desde algin tiempo
pronuncidndose por una presuncion del conocimiento del origen y previendo cualquier
cuestionamiento posterior.

Otra de las cuestiones que ha estado en las discusiones multilaterales es la necesidad de
establecer un sistema positivo de proteccion para los conocimientos tradicionales, es decir,
conocimientos que han sido preservados por las comunidades mediante practicas y costumbres
ancestrales. Si la respuesta fuere afirmativa, entonces cabria preguntarse en qué forma seria
conveniente instaurar un nuevo sistema que proteja adecuadamente los conocimientos de las

188 | a Declaracion Ministerial de Hong Kong (Diciembre 2005) acordd: “39. Reiteramos lo encomendado al Comité de Negociaciones
Comerciales, a los 6rganos de negociacion y a otros érganos de la OMC competentes en la Decision adoptada por e Consejo
General € 1° de agosto de 2004 en e sentido de que, con carécter prioritario, redoblen sus esfuerzos para encontrar soluciones
apropiadas a las cuestiones pendientes relativas a la aplicacion. Tomamos nota de la labor emprendida por e Director General en su
proceso consultivo sobre todas |as cuestiones pendientes relativas a la aplicacion comprendidas en el parrafo 12 b) dela Declaracion
Ministerial de Doha, incluso sobre las cuestiones relativas a la extension de la proteccion de las indicaciones geogréficas prevista en
¢l articulo 23 del Acuerdo sobrelos ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosasy las referentes alarelacion
entre e Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. Pedimos al Director General que, sin perjuicio de
las posiciones de los Miembros, intensifique su proceso consultivo sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la aplicacion
comprendidas en € pérrafo 12 b), si es necesario nombrando Amigos del Director General a los Presidentes de los érganos
competentes de la OMC y/o celebrando consultas especificas. El Director Genera rendird informe a cada reunion ordinaria del
CNC y del Consgjo General. El Consgjo pasara revista a los progresos realizados y adoptard, en su caso, disposiciones apropiadas
no més tarde del 31 dejulio de 2006".

¥ putfidd.

140 parrafo 3 b) del Articulo 27, Relacion entre el Acuerdo sobre los ADPIC y @ CBD, y la Proteccién de los Conocimientos

” Tradicionalesy € Folklore, Comunicacion de Perq, IP/C/W/447, 8 de Junio.

Ditto.
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comunidades.** Por gjemplo en la India se est4 implantando un sistema de base de datos donde los

conocimientos incluidos en ella no puedan ser objeto de proteccion. Surgen ciertas dudas si esta
forma de hacer publico los conocimientos tradicionales constituye la forma més adecuada de
protegerlos, pero al parecer, a menos puede resultar Util para evitar su apropiacion indebida.

Desde e punto de vista de nuestro andlisis, los temas que interesan a varios paises de la
region tales como la divulgacion del origen de los recursos genéticos y la proteccion al
conocimiento tradicional no han encontrado hasta la fecha un reconocimiento explicito en los ALC
y precisamente la critica es que ellos no han ofrecido una respuesta adecuada a estas inquietudes.
Como tuvimos ocasion de audir en e capitulo I, un caso excepciona es el del tratado entre
Panamay la Republica China de Taiwan. Respecto de la reciente negociacion entre EE.UU. y Per(
se ha informado en los medios de prensa que una carta de entendimiento entre las partes haria
referencia a la defensa de los recursos genéticos. Cabe por Ultimo enfatizar que en estos temas no
ha habido un discurso regiona uniforme. Los llamados paises mega diversos han sido sin lugar a
dudas activos y prepositivos en e debate internacional .**

E. Medidas de observacion y solucidén de controversias

Las medidas de observancia y los métodos de solucion de controversias han sido
preocupaciéon importante para los paises desarrollados incluso desde antes de la adopcion del
ADPIC. Los tratados de libre comercio, particularmente aguellos en que EE.UU. es parte, expanden
significativamente estos aspectos. Por jemplo, mientras e ADPIC (articulo 41) circunscribe la
aplicacion de las disposiciones sobre observancia especificamente a los derechos cubiertos por el
Acuerdo, los tratados de libre comercio no limitan la aplicacion de las disposiciones a los derechos
especificos cubiertos por los respectivos acuerdos. En consecuencia, los procedimientos y
sanciones establecidos en estos acuerdos deberian aplicarse a todos |los derechos protegidos por
cada Parte, incluidos por gemplo, los derechos de los obtentores de variedades vegetales o los
derechos de los organismos de radiodifusion, los que no estan regulados en los acuerdos de libre
comercio.

De la misma forma que el ADPIC, los acuerdos de libre comercio en que es parte EE.UU.
sefialan que no es necesario instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicaciéon de la legislacion en general.
Tampoco hay una obligacion de destinar recursos especiales para la observancia de los derechos de
propiedad intelectual distintos de los ya existentes para la aplicacion de la legislacion en general,
pero ello no exime a las Partes de cumplir con las disposiciones sobre observancia del Acuerdo,™
lo que en si mismo constituye una disposicion “ADPIC plus.”

Un aspecto importante de |os tratados de libre comercio son |os mecanismos de solucién de
diferencias que se aplican en general: ala prevencion o ala solucién de todas las diferencias entre
las Partes relativas a la aplicacion o ala interpretacion del Tratado; cuando una Parte considere que
una medida de la otra Parte es incompatible con las obligaciones del Tratado o que la otra Parte ha
incurrido en incumplimiento de otra forma respecto de las obligaciones asumidas en conformidad

142 putfield y Taubman.

143 Por gjemplo, e 30 de junio y 1 de julio, 2005, tuvo lugar en Rio de Janeiro la Primera Reunién Regional de Autoridades de
Propiedad Industrial e Intelectual de los Estados Miembros de la organizacion del Tratado de Cooperacién Amazénica (OTCA). En
su Declaracion Final, destacaron la necesidad de impedir la concesion o € gercicio de derechos de Pl sin validez legal sobre
conocimientos tradicionales y recursos genéticos conexos, en particular exigiendo como condicion previa ala concesion de derechos
de patentes que los solicitantes divulguen la fuentey el pais de origen de dichos recursos, su acceso legal documentado, asi como las
pruebas de que se ha obtenido el consentimiento fundamentado previo y las condiciones de participacion del pais de origen en los
beneficios generados. Igualmente, destacan € papel de las oficinas de Pl en la verificacion rigurosa de los requisitos de
patentabilidad.

144 Ver ltimafrase del articulo 17.11.2(b) del ALC entre Chiley EE.UU.
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con € Tratado; y cuando una Parte considere que una medida de la otra Parte cause anulacion o
menoscabo.'*

El acuerdo entre EE.UU.-CAFTA se refiere en forma més amplia a tema de las
reclamaciones no basadas en una infraccion a incluir “(c) cuando una Parte considere que una
medida vigente 0 en proyecto de otra Parte cause o pudiera causar anulacién o menoscabo, en €l
sentido del Anexo 20.2.” (articulo 20.2).

En consecuencia, el mecanismo de solucion de diferencias de los tratados de libre comercio
incluye agquellas reclamaciones que inciden en medidas que no contravengan €l tratado, pero que
una de las Partes considere que anulan o menoscaben los beneficios que razonablemente pudo
haber esperado recibir de la aplicacion de las disposiciones sobre derechos de propiedad
intelectual .

En el sistema de la OMC™® |a diferencia entre los recursos por violacion y agquellas en las
gue no exista infraccién, es que bajo las primeras, la competitividad se ve afectada por la violacién
de un Miembro a una determinada obligacién de alguno de los acuerdos de la OMC (incluidos
aquellos acuerdos administrados por OMPI e incorporados por referenciaen el ADPIC).

En e caso de diferencias por la segunda situacién, por e contrario, esta relacion de
competitividad se ve afectada por acciones por parte de un Miembro, en si consistentes con los
acuerdos, pero gue en definitiva resultan en un menoscabo de ciertas concesiones de acceso a
mercado de la otra Parte. Es considerada una causa vélida para accionar si un Miembro, por
simples medidas internas, frustra las expectativas legitimas de los demés Miembros con relacion a
las ventajas competitivas que sus productos han obtenido de una concesion arancelaria negociada.
Sin embargo, esas expectativas legitimas no pueden ser invocadas si €l demandante pudo haber
previsto, d momento de negociar la concesién, la posible adopcion de una medida interna futura
por e demandado que podria anular la ventgja competitiva del demandante resultante de la
concesion negociada. Este requisito asegura que las reclamaciones por anulacion o menoscabo sean
utilizadas en casos en que se frustren las legitimas expectativas y no simplemente sobre la base de
un desarrollo econémico negativo. Esta distincion y la racionalidad de este tipo de accion en el
sistema de la OMC son aplicables a sistema de solucion de diferencias previsto en los ALC.

Es necesario apuntar que la aplicacién automatica de acciones en caso que no exista
infraccion (y por otras situaciones) de los derechos de la propiedad intelectual no es obvia. Su
carécter excepcional es también reconocido y admitido en la jurisprudencia del GATT-OMC. Pero
su caracter excepcional y los pocos casos en que ha sido aplicado no son excusas para su
cuestionamiento, en el caso de la PI, como un recurso legitimo dentro del sistema comercial
internacional .*’

EE.UU. ha sido uno de los pocos Miembros que ha mantenido la posicion que este tipo de
infracciones debe ser incluida en e caso de la propiedad intelectual. Una gran mayoria de
Miembros de la OMC incluyendo un nimero importante de paises desarrollados son de la opinién
que este tipo de infraccion, propio del sistematradicional del GATT, no tiene cabida en el caso de

145 Chile-EE.UU. Anexo 22.2: 1. Una Parte podré recurrir al mecanismo de solucién de controversias en virtud de este Capitulo cuando,
en virtud de la aplicacion de una medida que no contravenga este Tratado, considere que se anulan o menoscaban |os beneficios
que razonablemente pudo haber esperado recibir de la aplicacion de alguna de las siguientes disposiciones: Capitulos Tres a Cinco
(Trato nacional y acceso de mercancias al mercado, Reglas de origen y procedimientos de origen y Administracion aduanera);
Capitulo Siete (Obstéaculos técnicos a comercio); Capitulo Nueve (Contratacion pablica); Capitulo Once (Comercio transfronterizo
de servicios); o Capitulo Diecisiete (Derechos de propiedad intelectual).

146 \/er UNCTAD-ICTSD (2005) Capitulo 5.3.

147 Ver Non-violation and situations complaints, Summary Note by the Secretariat, Council for TRIPS, IP/C/W/349/Rev.1, 24 Nov.
2004.
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los derechos de PI.*® En consecuencia, los acuerdos de libre comercio han ido més lejos que €
ADPIC al aceptar un motivo de recurrir a los sistemas de solucion de diferencias todavia no
claramente arraigado en el sistemaen vigor en laOMC.**

En el ADPIC se reconocio gque esta era una materia que merecia mayor consideracion, por lo

que se incorporaron disposiciones transitorias que deberian haber expirado a tiempo de la
Conferencia Ministerial de Seattle pero que siguen en vigencia, por falta alin de consenso sobre la

materia, tal como lo confirma el documento final de la Conferencia Ministerial de Hong Kong.

150

148

149
150

62

En una comunicacién de un nimero de paises en desarrollo (incluyendo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Per y
Venezuela) al Consgo de los ADPIC (IP/C/W/385 de 30 de Octubre de 2002) se expresd que la aplicacion de reclamaciones sin
infraccion y por otras situaciones es innecesaria, entre otras, por que los ADPIC, contrariamente a otros Acuerdos dela OMC, esun
Acuerdo sui generis disefiado no para proteger € acceso alos mercados o e equilibrio de las concesiones arancelarias, sino més bien
para establecer estandares minimos de proteccion de los derechos de propiedad intelectual, cuyo abuso podria inclusive socavar e
acceso a los mercados. Los derechos y obligaciones se llevan a cabo mejor a través de una aplicacion de buena fe de sus
disposiciones, de conformidad con los principios establecidos de derecho internacional publico reconocidos por & Organo de
Apelacion, y no requieren del recurso a la nocion, legalmente imprecisa, de reclamaciones sin infraccion y por otras situaciones. La
aplicacion de reclamaciones sin infraccién y por otras situaciones plantea preocupaciones sistémicas tales como la incoherencia
entre Acuerdos de la OMC, a permitir que aquello que un Miembro de la OMC ha acordado aceptar en una parte del compromiso
tnico (por eiemplo GATT o AGCS), sea cuestionado sobre |la base de que podria anular o menoscabar ventajas en otra area (por
gemplo ADPIC). En este sentido trastorna e delicado equilibrio de derechos y obligaciones en € ADPIC, a poner los derechos
privados por encima de los intereses de |os usuarios de la propiedad intelectual -tanto dentro como entre los paises- y por encima de
otras consideraciones de importancia para la politica general plblica, de manera incompatible con € péarrafo 2 del articulo 3 del
ESD. Socava la autoridad de reglamentacion e infringe derechos soberanos al exponer a cuestionamiento cualquier medida que
afecte la propiedad intelectual y que no haya sido prevista en € momento de la Ronda Uruguay. Limita e uso de la flexibilidad
inherente al Acuerdo para asegurar |os objetivos relativos a la salud pablica, ala nutricion, ala transferencia de tecnologia, y otros
asuntos de interés publico en sectores de importancia vital para € desarrollo socioeconémico y tecnolégico. El documento concluye
que introducir reclamaciones sin infraccion y por otras situaciones en e contexto del ADPIC es innecesario, su operatividad se
encontraria en conflicto con la seguridad y capacidad de prediccion provista por € sistema multilateral de comercio, y es
incompatible con los megjores intereses alargo plazo del sistema multilateral de comercio y de todos sus Miembros.

Roffe (2004).

El parrafo 45 de la Declaracion Ministerial de Hong Kong (Diciembre 2005) dispone: “Tomamos nota de la labor realizada por el
Consgo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de conformidad con e péarrafo 11.1
dela Decision de Doha sobre las cuestiones y preocupaciones relativas ala aplicacion y € parrafo 1.h de la Decision adoptada por e
Consgo General € 1° de agosto de 2004, y disponemos que continle su examen del alcance y las modalidades de |as reclamaciones
de los tipos previstos en los apartados b) y c) del parrafo 1 del articulo XXI111 del GATT de 1994 y haga recomendaciones a nuestro
préximo periodo de sesiones. Queda acordado que, entre tanto, los Miembros no presentaran tales reclamaciones en el ambito del
Acuerdo sobrelos ADPIC.”
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I\VV. Beneficios y costos

A. De los beneficios y costos en general

Resulta dificil hacer una evaluacion aislada de los beneficios y
costos de un tratado de libre comercio, porque normamente ellos
representan areas donde |os paises hacen sus “ganancias’ 0 “pagan sus
costos’ por lo que quieren obtener de la negociacion global,
especialmente cuando se trata de procesos de “compromiso Unico”,
como han sido estos recientes procesos de negociacion.

Una de las dificultades que, en general, encuentran analistas en
el dominio de la Pl es determinar con precision los beneficios y los
costos resultantes de nuevos estdndares de proteccion. Como se ha
seflalado anteriormente, 10os acuerdos de libre comercio son bloques
que se fundan en la nueva arquitectura internacional de la PI, en
particular en el Acuerdo sobre los ADPIC y en e principio de los
estandares minimos de proteccién. En consecuencia, como cuestion de
principio, los acuerdos bilaterales van més alla del Acuerdo sobre los
ADPIC.

El Acuerdo sobre los ADPIC fue incorporado a los resultados
de la Ronda Uruguay como una respuesta de ciertos sectores
industriales, sensibles a la Pl (industria quimico-farmacéutica,
informética, industria de la entretencién) por la percibida perdida de
competitividad e ingresos resultados de la imitacién o copia de
productos o de una débil observancia de esos derechos. Precisamente
desde esta Opticael ADPIC refuerza considerablemente la proteccion
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de la Pl y establece medidas especificas sobre su observancia. Esto tltimo innova con respecto a
todos | os tratados internacional es que precedieron a ADPIC.

Los paises en desarrollo, en general, manifestaron reticencia a la incorporacion de la Pl a
sistema multilateral de comercio expresando su preferencia por mantener los temas de la Pl bajo la
égida de la OMPI, organismo especiadizado del sistema de Naciones Unidas. Desde esta
perspectiva simple, los paises desarrollados percibian beneficios en la consolidacién de una nueva
arquitectura internacional sobre la Pl mientras que los paises en desarrollo percibian
fundamental mente costos. En consecuencia, para unos, los beneficios que apareja € reforzamiento
de la PI, como es el caso indiscutible de los tratados de libre comercio, son percibidos por la
contraparte como costos. Lo mismo ocurre cuando el problema se plantea desde la perspectiva del
titular del respectivo derecho o de quien consume productos con Pl incorporada, o de una empresa
gue compite con similares productos o servicios que €l titular de un derecho.

Todas estas aprehensiones que en su momento se extendieron a Acuerdo de los ADPIC se
reactualizaron y exacerbaron con la celebracion de acuerdos de libre comercio de ultima
generacion, especia mente aquellos en |os cuales ha participado Estados Unidos.

La mayoria de los beneficios y costos atribuidos a la Pl son en general muy dificiles de
cuantificar. Por gjemplo, en los examenes que hace €l International Trade Commission sobre €l
impacto de los acuerdos de libre comercio, se deja en evidencia que ellos aparejan per se beneficios
para las empresas estadounidenses y para la economia de los EE.UU., en general, en virtud de
mayores ingresos por concepto de regalias y comisiones vinculadas a licenciamiento de derechos
sobre la PI: “The intellectual property provisions of the U.S-Chile FTA address many of the most
significant concerns the U.S. industry has expressed regarding the IPR policies in Chile. If Chile
were to fully implement and enforce the IPR provisions of the FTA, the increased level of
protection afforded to IPR holders would potentially result in increased revenues for U.S
industries dependent on copyrights, patents, trademarks, and trade secrets.” **

Pero, en genera estos estudios subrayan que la Pl es de aquellos aspectos dificiles de
cuantificar. La OMPI cuenta con una Guia para Evaluar la Contribucion Econémica de las
Industrias Basadas en el Derecho de Autor que ya ha sido utilizada por agunos paises™ y a
mismo tiempo ha redlizado (y estd readlizando) algunos estudios de casos especificos en
determinados paises.

Tal como aludimos en €l capitulo anterior, en Pert respecto de su negociacion con EE.UU.,
dos informes advierten sobre las consecuencias econdmicas que un acuerdo de libre comercio
produciria en la balanza del conocimiento del pais andino. Segin uno de estos informes, la
incidencia del reforzamiento de la Pl en e consumo de los hogares, en un contexto de libre de
comercio, resultaria en un incremento de $1.189 millones de ddlares.”™ Un segundo informe
concluye: “No hay duda que €l capitulo de Pl ampliaria la brecha de conocimientos en el comercio
del Peru con el resto del mundo.”

Este Ultimo informe sefida: “Con estos resultados la brecha adicional que generariael TLC
en la balanza de conocimientos ascenderia en el 2015 a los 602 millones de dolares (0.49% del
PBI). La sumatoria de los déficit anuales estimados entre el 2005 y e 2015 alcanzaria a 3.434
millones de ddlares...las exigencias de los paises desarrollados en relacion a extender el acance y
ambito de los derechos de propiedad intelectual, no hacen sino incrementar la brecha de
conocimiento en mayores proporciones.” ™

BLTC.

152 v/er http://www.wipo.int/ebookshop?ang=spa;cmd=display_pub;cat_id=1198;cart_id=430607-85577392.
153 INDECOPI (20053).

154 INDECOPI (2005h).
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Un mecanismo de medicién de posibles beneficios y costos —tal como sugiere el propio
International Trade Commission— son los pagos que deben asumirse por concepto de regalias
(patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales).”® Es un medio de medicion
imperfecto sobre el valor exacto de los intercambios tecnol 6gicos asi como del valor econémico de
los acervos intangibles. Por jemplo, en e caso de pagos entre empresas transnacionales, |os pagos
pueden estar altamente determinados por sistemas impositivos. Pero la informacion disponible, con
sus limitaciones, es indicativa de ciertas tendencias. A este respecto, EE.UU. publica
peri6dicamente abundante informacion de estos pagos por pais e industria. ™

Los ultimos afios han visto un aumento significativo en los pagos por concepto de regaliasy
licencias en general. EE.UU. ha sido tradicionalmente el mayor receptor neto de estos pagos,
seguido del Reino Unido. En € afio 1986, comienzo de la Ronda Uruguay, EE.UU. recibia por
concepto de regalias y comisiones de licencia la suma de $8.113 millones de délares. Esta cifra ha
crecido seis veces hacia € afio 2003 ($48.227 millones de ddlares). El crecimiento en el pago de
regalias puede explicarse por €l aumento creciente de la inversion extranjera que ha tenido lugar
globalmente en los afios recientes. El porcentgje de estos pagos corresponde mayoritariamente a
pagos de subsidiarias a matrices (entre 70-80%).

En e caso de América Latina, como receptor neto de productos con contenido de PI, los
pagos a EE.UU. han aumentado progresivamente de US$ 258 millones de dolares en 1986 a
$ 2.293 millones de ddélares en 2003. América Latina representaria menos del 5% de las entradas
por regaliasy comisiones del total de los ingresos por este concepto de EE.UU.

Estas estadisticas pueden tener variadas interpretaciones. Por el lado de los beneficios,
América Latina estaria importando tecnologiay, en consecuencia, el fortalecimiento de laPl que ha
ocurrido desde €l inicio de la Ronda Uruguay y que se acenttia en los acuerdos de libre comercio se
traduciria en una importante dosis de transferencia de tecnologia. Segin un analista habria habido
mayor transferencia de tecnologia de empresas transnacionales entre la empresa matriz y sus
subsidiarias en paises que han reformado sus sistemas de proteccion ala Pl.™’

Con respecto alos costos, las cifras anteriores podrian igualmente avanzar el argumento que
el reforzamiento de la Pl de estos Ultimos afios ha contribuido a que la tecnologia o los productos
con contenido de Pl se han encarecido y que ellos arrojan un saldo negativo en términos de balanza
de pagos para los paises importadores netos de tecnologia. El reciente informe del PNUD sobre
Desarrollo Humano destaca que “las empresa de los paises desarrollados poseen e 96% de las
regalias (royalty) por patentes'y reciben $ 71.000 millones de délares al afio por este concepto.” >

B. El caso de lainversidon extranjera directa (IED)

Un argumento clésico ha sido que un régimen solido y avanzado de Pl constituye un factor
importante para la atraccién del capital extranjero y por consiguiente de transferencia de
tecnologia, particularmente si se considera que la empresa internacional més activa en IED es
aquella tecnol 6gicamente més avanzada. El argumento se reforzaria en el caso de los ALC que por
su sola suscripcion, con disposiciones claras en otras materias tales como esténdares sobre
proteccion a la inversiones de las respectivas partes, contribuirian a mejorar el ambiente de
inversion de los paises que suscriben tales tratados con paises tradicionalmente exportadores de
capital. Como sugieren informes recientes los stock de IED han aumentado en |os ultimos afios de
modo constante. La tendencia es a crecimiento como lo demuestran las Ultimas cifras de CEPAL

1% Roffe (2005).

1% poc.

157 Brangtetter.

1% PNUD y McCaman.
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para el 2004: de 18.300 millones de ddlares, anuales, en el periodo 1990-1995 a cifras superiores a
los 56 mil millones en 2004.™° Cabe destacar desde € punto de vista de nuestro andlisis, que los
paises de origen de la IED se concentran en EE.UU., Francia, Holanda y Espafia. A este respecto
hay cierta coincidencia con el liderazgo a nivel mundial en la actividad de patentamiento de
empresas de esos mismos paises. |gua mente importante es que de algiin modo estos paises —junto
con Japon— juegan un papel importante en el reforzamiento de la Pl y en la suscripciéon de ALC.

Podria discutirse laintensidad y calidad de la tecnologia que se transfiere y difunde via IED,
pero es evidente que la empresa internacional y la IED juegan un papel directo o indirecto en la
transferencia de tecnologia. En consecuencia la IED es un mecanismo relevante en este proceso.
Sin embargo, el papel quejuegalaPl y su reforzamiento no es del todo evidente.

La literatura reconoce que la Pl puede tener un rol importante en la atraccion de la |ED, pero
en e contexto de un paguete més amplio de politicas e incentivos. Es comin observar que los
paises de destino de tal IED no son paises que tendrian €l sistemade Pl més fuerte. Ello explicaque
son otros |os factores que determinan la cantidad y calidad de tales flujos.

En general, la IED esta determinada por factores de costo, tamafio del mercado, abundancia
de recursos, costos transaccionales. Encuestas a empresas internacionales confirman que la Pl
constituye un factor en la determinacién de la decision de inversion en ciertos sectores industriales,
sobre todo aquellos més sensibles a la Pl y de mas facil imitacion, como serian los casos de los
sectores quimico-farmacéutico y servicios de computacion.'® Por otro lado, lainversion extranjera
directa en industrias extractivas, maquinarias y transportes, no estarian afectadas por €l tipo de
proteccion ala PI.'®! La literatura sugiere igualmente, que si el reforzamiento de la Pl trae consigo
una disminucion en los costos del licenciamiento internacional, habria una probabilidad que
sistemas de licencias mas eficientes releguen en € tiempo alalED como medio de colaboracién en
el caso de tecnologias de punta.'®

Keith Maskus hace otra observacion interesante respecto a proceso de armonizacion y
fortalecimiento delaPl. Si en el pasado los diferentes grados de proteccion ala Pl podian constituir
un factor determinante para la localizacién de la IED y transferencia de tecnologia, la tendencia
actual a una mayor convergencia de los regimenes de Pl puede anular tal factor. Este proceso de
convergencia aumentaria la atraccion de paises en proceso de reforzar sus sistemas y reduciria en
términos relativos la atraccion de aquellos con sistemas més fuertes en vigor. Més ain, la
proteccion extendida de la Pl permitiria a la firma multinacional no tener presencia local y
satisfacer el respectivo mercado via exportaciones.’® Por ejemplo, cuando Chile adoptd en 1991
una nueva ley de patentes, otorgando proteccion a los productos farmacéuticos in actum, dos
importantes empresas transnacionales decidieron cerrar sus plantas en e pais en menos de un
afio.*

Admitiendo que la Pl puede constituir un factor relativo pero importante en la IED, ello no
puede implicar que generalmente el efecto del reforzamiento de la Pl se traduciria en un aumento
cualitativo del flujo de inversion y del comercio internacional. Podria fécilmente ocurrir que la
extension del fortalecimiento de estos derechos daria a sus titulares un poder excesivo y dominante
sobre el mercado, en cuyo caso la Pl podria negativamente influir tanto la IED y el comercio. En

189 CEPAL (2005) y UNCTAD (2004).

180 Edwards Mansfield y UNCTAD (1996).
161 OECD.

162 Fink y otros.

163 Maskus.

164 Roffe (2005).
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consecuencia, €l potencial papel positivo de la Pl se condiciona a que ella no alcance excesivos
niveles de proteccion.'®

La mayoria de los economistas destaca que el conocimiento sobre estas materias, como en
general sobre el impacto econdmico de la Pl, es escaso. Fink & Maskus concluyen que estudios
empiricos sugieren que raramente los paises que refuerzan su legislacién sobre Pl reciben una
inyeccion repentina de |ED y en consecuencia de transferencia de tecnologia. Igualmente esta
evidencia no sugiere un rol positivo de la Pl en el estimulo a la transferencia de tecnologia formal,
vialED en produccién e investigacion y desarrollo (1&D) y por medio de licencias transfronterizas.
Pero insisten que para conocer més sobre la materia, es fundamental llevar a cabo nuevas
investigaciones parti cularmente a un nivel microeconémico.™®

C. Resumen

Con todas las reservas del caso y sin perjuicio de la poca experiencia que se tiene con los
acuerdos de libre de libre comercio, el cuadro 1 resume los presuntos beneficios y costos que estos
acuerdos tendrian como resultado de la inclusion de capitulos sobre PI. El cuadro es subjetivo en
muchos respectos y tal como se ha subrayado, |os posibles beneficios y costos, segin la éptica del
andlisis, pueden ser percibidos por un pais o un consumidor o competidor de modo muy diferente.

Cuadro 1

BENEFICIOS Y COSTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y
EL IMPACTO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
Beneficios Costos

Promocion de la innovacion y creatividad

Difusion y transferencia de tecnologia, incluyendo
incentivos para el licenciamiento

Atraccion a la inversion extranjera

Favorece el comercio internacional de productos
vinculados con la propiedad intelectual

HE FHE

Menor exposicion a sistemas unilaterales de
retorsién comercial

Sistemas de solucién de controversias incluyendo
reclamaciones sin infraccién
Reforzamiento/debilitamiento del sistema
multilateral

Disuasion a trasgresiones a la propiedad
intelectual (incluidas pirateria y falsificacion)
Extensién de la duracién de derechos de autor
Aumenta costos de tecnologia importada
Extensién de duracion normal de las patentes
Proteccion de la materia viva

Proteccion més extendida a las marcas notorias
Pérdidas de ciertas flexibilidades aceptadas por
sistema multilateral (uso de licencias obligatorias,
importaciones paralelas)

Productos tales como medicinas tendrian costos
mas elevados al dificultar la entrada de
competidores tales como medicamentos genéricos
Mayor proteccién podria potencialmente reforzar M
posicion dominante de titular de la propiedad
intelectual

Reforzamiento de medidas contra la elusion de |
medidas tecnolégicas efectivas

HIRE |® ®H { { ©

HEREEE © © &

=

Fuente: elaboracion propia.

165 oECD.
186 Fink y otrosp. 8.
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Tal como se indicara precedentemente la IED puede ser percibida como uno de los
beneficios que tendrian los ALC en mejorar el ambiente de inversion y hacer mas atractivo a pais
firmante con inversiones con contenido tecnoldgico. Sin embargo este factor es més bien simbdlico
por qué no hay unarelacion automética de causa a efecto entre estdndares mas altos de proteccion a
laPl elED.

El andlisis de los beneficios y costos debe conducir igualmente a preguntarse por qué los
paises entran en este tipo de acuerdos que contienen un tratamiento de Ultima generacion en los
temas de propiedad intelectual. Como se sugeria a comienzo de este capitulo un tratado de libre
comercio no puede concebirse aisladamente del todo que é representa. Para los paises con
industria fuertemente basada en la propiedad intelectual es obvio que un acuerdo con un capitulo
solido sobre la materia es un requisito fundamental en la consecucién de tal negociacion. Ello es
axiomético en el caso de EE.UU.: “Trade expansion has been the engine of economic growth.
Trade agreements maximize opportunities for the critical sectors and building blocks of the
economy of the United Sates, such as information technology, telecommunications and other
leading technologies, basic industries, capital equipment, medical equipment, services, agriculture,
environmental technology, and intellectual property. Trade will create new opportunities for the
United States and preserve the unparalleled strength of the United States in economic, political,
and military affairs. The United States, secured by expanding trade and economic opportunities,
will meet the challenges of the twenty-first century.” **

Para los paises donde econdémicamente la propiedad intelectual no tiene tal significacion,
caso de los paises de la region donde su peso especifico por gjemplo en materia de patentamiento
internacional es précticamente nulo —menos del 0,2% de las solicitudes hechas en e USPTO—'®®
resulta obvio que las concesiones en esta materia en términos de disposiciones de tipo ADPIC-plus
constituyen el precio a pagar por los beneficios percibidos que se obtendrian con la subscripcién de
acuerdos de libre comercio en términos econdmicos (intensificacion del comercio, incluyendo en
productos de mayor contenido tecnoldgico, inversion extranjera) y politicos (consolidacion de
procesos democréticos, modernizacion del estado). En suma, para los paises importadores netos de
tecnologia o de productos asociados a la P, su reforzamiento por via de los acuerdos bilaterales
tiene un costo, independientemente que algunos paises estén mejor preparados que otros para
asumirlos.

167 Bipartisan Trade Promotion Authority Act of 2002, Section 2101 (b), 2.
168 Roffe (2005) .
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V. Lecciones de politicas

A. Laevoluciony laexpansion de la
propiedad intelectual

Como tuvimos ocasién de destacar en € capitulo |1, los tratados
clasicos de la Pl otorgaban a sus miembros una amplia flexibilidad
paradar cabidaa ritmo que cada uno de ellos queria seguir en materia
de proteccién. Cada Estado era libre de determinar la naturaleza de los
derechos que por gemplo la concesion de una patente otorgaba a su
titular incluyendo la duracién de esos derechos y las modalidades para
computar esa duracion. Del mismo modo, la reglamentacion
internacional autorizaba a la cada estado definir los sectores
tecnolégicos que podian ser objeto de proteccion. El sistema pre-
ADPIC legitimaba que existieran ciertos y determinados sectores
tecnolégicos que pudieran quedar a margen de la proteccion por
medio de patentes. La exclusién del sector de medicamentos es un
caso emblemético del cambio producido en décadas recientes. Esta
exclusion fue la préctica de muchos paises hoy desarrollados que la
utilizaron como un instrumento de politica para desarrollar localmente
suindustria.

Esto, que ahora se ve como un aspecto positivo para €
establecimiento de determinadas politicas de desarrollo, permitié que
la evolucion del derecho de PI tuviera un ritmo y un sentido diferente
al que tiene actuamente, produciéndose en un momento importantes
discordancias en los regimenes de proteccion, que fueron
perfectamente legitimas, pero que de alguna medida sirvieron de
fundamento, junto a otros factores tales como la necesidad de
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fortalecer las medidas de observancia, para €l tipo de armonizacion que se produce a partir del
ADPICy asu intensificacion por viade los ALC.

Producto de lo anterior, histéricamente se puede observar que la Pl ha tenido desde finales
del siglo XIX hasta nuestros dias, cambios fundamentales. El derecho de autor es una de las
disciplinas que ha experimentado cambios paradigmaticos como tuvimos ocasion de examinar en €l
capitulo I11. Laevolucién en materia de patentes ha sido también significativa.

Hemos destacado la relevancia del Acuerdo sobre los ADPIC y & modo como ha
transformado |as rel aciones internacional es particularmente con respecto a orden internacional que
prevalecia antes de la Ronda Uruguay. El Acuerdo, a reconocer estandares minimos de proteccion
abrié las puertas a nuevos desarrollos y a la continua expansion de la Pl por medio de nuevos
esfuerzos de armonizacion tanto a nivel multilateral como regional. Los acuerdos bilaterales de
libre comercio son la expresibn mas concreta de esta armonizacién profunda. En capitulos
anteriores hemos observado |0 que representan estos acuerdos de libre comercio en términos de
disposiciones que van més ala del Acuerdo sobre los ADPIC. Hemos sefialado igualmente en el
capitulo 11l las principaes criticas formuladas a este respecto que contemplan aspectos que de
algin modo podrian comprometer las politicas publicas en materias tales como salud publica,
acceso a conocimiento, proteccion de los recursos genéticos y en general en el uso de instrumentos
publicos que e orden internaciona prevaleciente antes de la Ronda Uruguay lo permitia y
legitimaba. Sin perjuicio del cambio trascendental que marca el ADPIC en laevolucion delaPl, e
Acuerdo contiene ambigliedades y espacios de politicas que permiten calibrar una implementacion
equilibrada de los derechos y las obligaciones atinentes ala Pl.

L as posibles consecuencias de |os acuerdos bilaterales han sido el proposito de este informe.
Estas consecuencias pueden resumirse en la férmula que ellos representan disposiciones de tipo
ADPIC-plus que de algin modo pueden afectar las flexibilidades del Acuerdo. Por ejemplo, €l
Acuerdo no se pronuncia sobre el tipo de proteccion que debe concederse a las materias vivas, las
que pueden protegerse por patentes o por cualquier otro método o derechamente excluirse de la
proteccion. Los acuerdos bilaterales, como se ha podido anaizar en este informe, innovan con
respecto al ADPIC, estableciendo ciertas modalidades para la consideracion de la proteccidn por
medio del patentamiento.

El aspecto central de estas nuevas tendencias se refiere a lo que hemos caracterizado
frecuentemente en este informe como un proceso de armonizacion profunda en materia de
estdndares de proteccion conllevando una gran expansion de la Pl. Una pregunta legitima a este
respecto dice relacion a fendmeno de la globalizacion y a la necesaria intercionalizacion de
sectores como el de la Pl que como anotdramos oportunamente tienen un papel importante en este
fendmeno.

La preocupacion gque existe a este respecto es que la armonizacion se produce siempre hacia
arriba, es decir, se aumentan y expanden los derechos pero no las flexibilidades del sistema. Es
decir, se esta sustentando un model o Unico (one-size-fits-all) que no necesariamente toma en cuenta
situaciones locales. A este respecto no es lo mismo armonizar procedimientos que faciliten la
proteccion (por ejemplo expandiendo el sistema del PCT, o tratados tales como €l de Estrasburgo,
Madrid) que armonizar substantivamente; en los primeros siempre habra menos resistencia. Este
fendmeno de armonizacion sustantiva profunda no solo es el resultado del establecimiento de
nuevos model os de proteccion tales como la proteccion alos datos de prueba sino que la adhesién a
nuevos tratados que segun el desarrollo econémico de ciertos paises podria no ser de su interés
adherir. Un gjemplo de ello es el UPOV, version 1991y los tratados de la OMPI sobre Internet que
como se menciona en otra parte del informe no han recibido todavia la adhesion de todos |os paises
dela OECD.
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Una de las lecciones para la region de esta evolucion vertiginosa de la Pl es que
desafortunadamente las politicas sobre Pl no han sido materia de preocupacién constante y ellas
han oscilado en €l tiempo. No ha habido una manifiesta'y determinada utilizacién del sistema para
promover politicas activas de incentivo a la innovacién y a la creatividad en general. En
consecuencia y con pocas excepciones, los espacios amplios de politicas que prevalecian en €l
escenario pre-ADPIC y pre-ALC no fueron utilizados en plenitud. Un gjemplo de politica activa ha
sido la seguida por India en materia de medicamentos en los Ultimos 30 afios que ha permitido la
evolucion de ese sector industrial a un nivel tal de madurez que la habilita a competir
internacionalmente con la gran empresa transnacional. Ello ha permitido a la India cerrar su ciclo
en Enero 2005 a reformar su legislacion sobre patentes en conformidad con el ADPIC.

Con la suscripcion del ADPIC y los ALC, se importan modelos considerados adecuados en
otras circunstancias. En el caso de los paises en desarrollo en genera la politica de Pl esta
fuertemente determinada por |os desarrollos internacionales y por |as presiones de sus contrapartes
de consolidar ganancias en sectores de su interés. Es decir, nuestros paises no han sido actores
importantes en la definicion consensuada de politicas y estrategias sobre Pl sino que receptores de
tendencias y preocupaciones externas.

B. Las tareas y los escenarios futuros

A parte de constatar |as tendencias de o que hemos dado en llamar |a armonizacién profunda
delaPl, lo relevante paralos paises de la region es definir su posicion respecto a estos desarrollos.
No resulta préctico pretender una posicion regiona sobre estas materias como en algin momento
de la historia si la tuvo América Latina. La tarea inmediata para aquellos paises que han suscrito
nuevos compromisos tales como aquellos inscritos en los ALC es determinar los limites y las
oportunidades de una implementaci 6n adecuada de estos nuevos compromisos.

Cabe por ejemplo destacar el caso de Chile que con ocasion del ALC con EE.UU. promulgo
una nueva ley de propiedad industrial.*®® Esta ley contiene algunas disposiciones interesantes que
fueron resultado de utilizar el ALC como un instrumento para clarificar algunos aspectos de su
politica en materia de Pl. Por gjemplo, laley defini6 las exclusiones a patentamiento aclarando de
este modo algunas ambiguedades del ALC con EE.UU. Del mismo modo consagro via esta ley el
agotamiento internacional de derechos y establecié los casos donde una licencia no voluntaria
podia ser concedida més alla de las conductas anticompetitivas que autorizaba la ley anterior. Entre
las causales se incluye aquellas por razones de salud publica, seguridad nacional, uso publico no
comercial o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia, declaradas por la autoridad
competente. Respecto de la informacion presentada a la autoridad para la obtencién de registros o
autorizaciones sanitarias, laley precisa varios aspectos del ALC, recogiendo de alglin modo criticas
formuladas al respecto. Se deja en claro, por ejemplo, que la proteccion no tendré lugar en casos: a)
gue € titular de los datos haya incurrido en conductas contrarias a la libre competencia, b) por
razones de salud publica, seguridad nacional, uso publico no comercial, emergencia naciona u
otras circunstancias de extrema urgencia; c) el producto farmacéutico o quimico-agricola sea objeto
de una licencia obligatoria o cuando dicho producto no se haya comercializado en € territorio
nacional dentro de doce meses de su registro o cuando tenga un registro en el extranjero con mas de
doce meses de vigencia.

Por otro lado, resulta muy dificil pensar siquiera en hacer una prevision de qué es lo que
pueda ocurrir con el desarrollo de la Pl en el &mbito multilateral como resultado de los desarrollos
recientes, —particularmente en el dmbito regional y bilateral— en el mediano y mucho menos en el

169 | ey 19.039 y sus modificaciones en laley 19.996 de 2005.
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largo plazo, porque la historia reciente demuestra que cambios muy profundos pueden producirse
en muy corto tiempo. Quizas mas que hacer previsiones resultaria mas plausible intentar proyectar
algunos escenarios y sacar algunas conclusiones de a donde cada uno de ellos podria conducir.

Una cuestion importante de tener presente para cualquiera prevision de escenarios es €l
contexto dentro del cua se desarrolla una negociacién multilateral ya que —al menos en lo que a
Pl se refiere— éste puede llegar a ser determinante para su resultado. Por ejemplo, en 1991, la
OMPI celebré una Conferencia Diplomatica en La Haya para complementar el Convenio de Paris,
la cual no tuvo éxito y ningun acuerdo fue adoptado, debido a la fuerte oposicién de los paises en
desarrollo a varias de las propuestas. Se trataba de una negociacion limitada al tema de patentes y
que tenia una larga historia de negociacion. No obstante, en poco mas de dos afios después se logréd
concluir el Acuerdo de los ADPIC y los paises que se habian opuesto a una serie de normas en
materia de patentes en La Haya, no tuvieron ninguin problema para aceptarlas dentro del contexto
de la negociacién del ADPIC. Se puede concluir, entonces, que dentro de un contexto mas amplio,
donde muchos son los temas a negociar, puede resultar mas facil alcanzar un acuerdo que dentro
del contexto de una negociacion de un tema o pocos temas especificos.

Esto debe vincularse a hecho que, a menos para los paises en desarrollo, la historia muestra
y demuestra que la PI, en las relaciones Norte-Sur, ha sido una moneda de cambio, no solo en €
ambito multilateral, sino que también en el &mbito bilateral.

Otras iniciativas multilaterales que se negocian en la OMPI, por gjemplo, €l tratado sobre
proteccion a los organismos de radiodifusion o de patentes (Substantive Patent Law Treaty), o los
problemas en negociar un tratado en materia de proteccion a los conocimientos tradicionales y
folclor, también son una manifestacién de que la via multilateral esta siendo cada dia mas dificil y
menos efectiva. A nuestro juicio esto claramente esta indicando que si hay un ambito donde se
seguirdn experimentado cambios en materia de Pl (no sdlo en la relacion Norte-Sur sino que
también Norte-Norte), pareciera ser el regiona y bilateral.

Partiendo de la base que la via bilateral va a seguir produciendo mayores transformaciones
en materia de la regulacion de la propiedad, otro elemento que puede tener una gran incidencia en
cualquier escenario, sin duda estd dado por la evaluacion que los paises en desarrollo puedan hacer
de sus acuerdos bilaterales con paises desarrollados. En la medida que ese balance sea positivo, por
giemplo en términos de expansion comercial —sin medir necesariamente otras consecuencias a
més largo plazo— ello podra incentivar a otros paises en desarrollo a seguir € mismo ejemplo y,
con ello, propagar estédndares de proteccion de la Pl mucho més elevados que aquellos contenidos
en el Acuerdo de los ADPIC. Estatambién parece ser la tendencia.

Cabe también mencionar que los resultados alcanzados en materia bilatera no son
enteramente extrapolables al ambito multilateral. No pareciera ser un hecho que si un pais ha hecho
una concesion anivel bilateral 1a vaya necesariamente a sostener a nivel multilateral, alin a pesar de
la clausula NMF, lo que no pareciera tendria mucho sentido juridico, pero probablemente lo tenga
desde un punto de vista politico.

Los sectores tecnolégicos que sean masivamente més atractivos sin duda influirdn en la
atencién a los temas relacionados con la Pl. Es por eso que los desarrollos tecnol 6gicos relativos a
cuestiones tales como la consolidacién de estandares técnicos o las transmisiones sobre Internet,
por ejemplo, sean de voz y/o audio o los servicios que se puedan entregar por esta via, podrian
centrar la atencion de una mayor expansion en los afios venideros. Los llamados tratados sobre
Internet de la OMPI, aunque no universalmente aceptados, apuntan en esa direccion, pero podrian
ser insuficientes en el futuro cercano, como ha quedado de manifiesto en las negociaciones de |los
tratados bil aterales posteriores.
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Otra cuestion importante a considerar a nuestro juicio son los limites que tienen los
estdndares de proteccion a la Pl. Los niveles de proteccion de cada categoria de derechos de Pl
parecerian tener un limite més alla del cual no es posible hacer concesiones. Esto significa que la
“moneda de cambio” se acabay después de eso habria que preguntarse qué viene.

A nuestro juicio algunos acuerdos bilaterales entre paises desarrollados y en desarrollo
mostrarian que la tendencia seria la de considerar otras categorias de derechos més que insistir en
aumentar |os estédndares de |as ya existentes. Las normas de proteccion para evitar copiasilegales a
la fabricacion de productos tales como los CDs, DV Ds, CDRs, o sobre proveedores de servicios de
Internet 0 en general sobre elusion de medidas tecnol égicas nos permitirian afirmar que esto podria
ser considerado como una posibilidad que se acreciente en el futuro.

Un escenario también previsible puede ser la auto-morigeracion de la demanda por una
mayor protecciéon a los derechos de PI, por parte de los paises desarrollados. Por gjemplo, en
algunos paises desarrollados se han comenzado a levantar voces para detener estas exigencias,
siendo € propio EE.UU. un buen gemplo de ello. Estudios recientes sostienen la necesidad de
revisar, en el interés propio de las sociedades avanzadas, |as politicas y |as tendencias recientes, '™
Por otro lado, desde hace un poco tiempo a esta parte la sociedad civil se ha organizado
especialmente por la via de organizaciones no gubernamentales'” que tienen acceso a medios de
comunicacion y constituyen un nicleo que plantea cuestiones criticas respecto a los efectos que
determinadas medidas adoptadas en materia de Pl, puedan tener en la sociedad como conjunto.'”
La fuerza y credibilidad de estas organizaciones ha sido en nuestra opinién exponencia mente
creciente y ello podria constituir una suerte de “freno” para que los gobiernos, especiamente de
paises en desarrollo, puedan aceptar grandes concesiones en materia de Pl. La reaccién y fuerza
que agunas organizaciones no gubernamentales han tenido durante las Ultimas rondas de
negociaciones de la OMC (comenzando por la reunion Ministerial de Sesattle) y |as negociaciones
recientes entre EE.UU. y algunos paises de la Comunidad Andina de Naciones, pueden constituir
un claro giemplo de esta tendencia.

Resulta interesante destacar que durante las discusiones en e Congreso de EE.UU. del
Acuerdo con Australia quedo claramente de manifiesto que cuando los intereses de ese pais podrian
estar en contradiccion con lo estipulado en el ALC, € poder legislativo no deberia hesitar en
modificar laley. Segin el USTR, el Congreso de EE.UU. efectivamente mantendria su autoridad
para adoptar leyes que podrian ser inconsistentes con los mismos términos de un ALC. En la
discusiéon del ALC, el USTR respondid del modo siguiente a la pregunta “ Does the U.S.-Australia
FTA prevent Congress from passing drug re-importation legislation?

No. The FTA reflects current law in the United Sates. Nothing in this FTA or any other
trade agreement prevents Congress from changing U.S law in the future. Even if a dispute
settlement panel found the U.S. acted inconsistently with the FTA, it could not require Congress to
amend the law. Importantly, provisions in the FTA protecting patent holders’ rights only apply to
products under patent. This provision would have no impact on importation of non-patented
(generic) prescription drugs.” '

Una tendencia probable en los proximos afios estaria en sectores especificos. Y a sefialamos
algo respecto a los desarrollos relacionados con la Internet, pero claramente el sector de la
fabricacion de productos farmacéuticos seguird siendo por un tiempo el més relevante debido alas

10 ver FTC; Sdl; Angdl; Jaffey otros.

1 por giemplo, IP Watch informa que e 14 de Diciembre 2005 entidades representativas de grupos de salud publica presentaron una
demanda judicial contra el gobierno de EE.UU., incluyendo & USTR y e Departamento de Comercio, por no haberlas incluido en
las consultas regulares que e USTR sostiene en el contexto de US Industry Trade Advisory Committees (ITACs). Ver http://www.ip-
watch.org/weblog/index.php?p=181& res=1280& print=0.

Ver capitulo 11, supra.

%3 Augrdia— EE.UU.
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connotaciones de todo tipo que tiene. Esto va a estar particularmente vinculado no sélo a los
desarrollos que pueda realizar |a llamada industria de investigacion farmacéutica, sino que también
a los desarrollos recientes de la industria de genéricos y a su capacidad creciente en el mundo
desarrollado y en varios paises en desarrollo, de fabricacion de productos que podrian beneficiarse
por las medidas de la OMC en relacion ala Declaracion de Doha sobre Salud.

En nuestra opinion esta llegando e momento de hacer un alto y de realizar una evaluacion
efectiva, en términos sociales, econdémicos y politicos, de qué es lo que han significado y el
impacto que los acuerdos multilaterales y bilaterales han tenido en las economias de los paises en
desarrollo. Entendemos que ello significa desarrollar y consensuar previamente una metodologia
gue sea capaz de incorporar todas las variables sobre las cuales dichos acuerdos tienen un
determinado efecto y de medir su impacto. Este es claramente un desafio para todos, no sélo para
los paises en desarrollo, sino que también tanto para las organizaciones que han criticado este tipo
de acuerdos, como para aquellas que |os han impul sado.
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