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RESUMEN

3.

En el presente articulo se lleva a cabo un andlisis de las disposiciones
del Acuerdo de Promocion Comercial entre Perti y Estados Unidos en
materia de propiedad intelectual, compardndolas con las disposiciones del
Acuerdo de la Organizacion Mundial del Comercio sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC)
y con los Tratados de Libre Comercio de los Estados Unidos con paises o
grupos de paises de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sobre
la base del andlisis realizado, los autores concluyen que el acuerdo entre
Perui y Estados Unidos crea una serie de obligaciones para el primero,
tales como la adhesion a varios tratados sobre propiedad intelectual, el
desarrollo de sistemas de base de datos y la modificacion del sistema

actual para la proteccion de las plantas.

1. INTRODUCCION

Este documento se enfoca en las disposiciones sobre la propiedad intelectual
del Acuerdo de Promocion Comercial entre Perti y Estados Unidos (PTPA).
Estas disposiciones han sido revisadas teniendo en consideracién los
requerimientos del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de

Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC).

* El autor agradece la colaboracién de los sefiores Jae Hong Yoon y Kevin Flynn en la

elaboracion de este trabajo.
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Algunas disposiciones del PTPA son mads precisas, otras son similares, y algunas
otras son menos precisas que las disposiciones equivalentes en el Acuerdo
ADPIC. Ademas, algunas disposiciones del PTPA abordan temas que no son
directamente tratados en el Acuerdo ADPIC. En general, el PTPA requerira
que el Perti cumpla con nuevas obligaciones del tratado, nuevas obligaciones
del gobierno, y nuevas obligaciones legales.

Quedando sujeto a varias fechas, aceptar el PTPA eventualmente compromete
al Perti con los siguientes tratados:

e Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(1967)

e Convenio de Berna para la Proteccion de Trabajos Artisticos y
Literarios (1971)

e ConvencionInternacional sobrelaproteccién delosartistasintérpretes
y ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion (la Convencién de Roma) (1961)

e Tratado sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos
integrados (1989)

e Convenio sobre la distribucion de sefiales portadoras de programas
transmitidas por satélite (1974)

e Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del
deposito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia
de patentes (1977), modificado en 1988

e Tratado de 1996 de la OMPI sobre derecho de autor (WCT)

e Tratado de 1996 de la OMPI sobre interpretacion o ejecucion y
fonogramas (WPPT)

El PTPA requerird también varios nuevos programas de gobierno. Las
disposiciones sobre marcas de fabrica o de comercio requieren tanto un
sistema de registro electronico como una base de datos de los registros de
marca. Otra disposicion requerira que el Dominio de Nivel Superior de cédigo
del pais esté disponible en una base de datos en linea. Mas importante atn, el
PTPA necesitard un cambio del sistema actual utilizado para proteger plantas
y variedades de plantas a un sistema basado en patentes.

El PTPA crea varios derechos legales nuevos incluyendo las disposiciones
contra la evasion, disposiciones de informacion sobre la gestion de derechos, y
disposiciones de un programa codificado que lleve sefiales via satélite. Existen
también disposiciones penales que abordan violaciones a escala comercial,
violacién de marcas, derechos de autor y derechos conexos.
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Las disposiciones del PTPA han sido revisadas por lo menos teniendo en
consideracion el Acuerdo ADPIC, y en algunos casos, otros Tratados de
Libre Comercio (TLC) de los Estados Unidos con paises o grupos de paises
de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica (CAFTA-RD, TLC Chile,
NAFTA).

2. ARTICULO 16.1: DISPOSICIONES GENERALES

Estas disposiciones requieren ratificar o suscribir una serie de acuerdos
internacionales claves y contienen el acuerdo nacional, transparencia y otras
disposiciones generales que rigen todo el Capitulo 16.

PTPA 16.1.2

Cada Parte ratificard o suscribird los siquientes acuerdos, a la fecha de entrada
en vigencia de este Acuerdo:

(a) el Convenio sobre la Distribucién de Sefiales de Satélite Portadoras de
Programas (1974);

(b) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Depésito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de
Patentes (1977), modificado en 1980;

(c) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) (1996); y

(d) el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas
(WPPT) (1996).

El Articulo 16.1.2 estipula que cada Parte ratifique o suscriba los acuerdos
mencionados cuando el presente acuerdo entre en vigencia. Otros TLC son
tratados de manera diferente. La fecha en que esta disposicion entra en
vigencia es diferente para cada uno de los acuerdos mencionados. El Convenio
sobre la Distribucién de Sefiales de Satélite Portadoras de Programas (1974)
sera ratificado o suscrito antes del 1 de enero de 2008 en el CAFTA-RD
(Articulo 15.1.4.a) y antes del 1 de enero de 2009 en el TLC-Chile (17.1.3.c). El
Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1977),
modificado en 1980, sera ratificado o suscrito antes del 1 de enero de 2006 en el
CAFTA-RD (15.1.3.b). El Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996)
y el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas (1996)
seran ratificados o suscritos a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo
CAFTA-RD (15.1.2).
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PTPA 16.1.3
Cada Parte ratificard o suscribird los siquientes acuerdos para el 1 de enero de
2008, o a la fecha de entrada en vigencia, la que sea posterior:
(a) el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (1970) modificado
en 1979;
(b) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994);
(c) el Convenio Internacional para la Proteccion de Nuevas Variedades
Vegetales (1991) (Convenio UPOV);

El Articulo 16.1.3 estipula que cada Parte ratificard o suscribira los siguientes
acuerdos: el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (1970) modificado
en 1979; el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994); el Convenio Internacional
parala Proteccion de las nuevas Variedades Vegetales (1991) (Convenio UPOV),
el 1 de enero de 2008, o en la fecha en que entra en vigencia, la que sea posterior.
El Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (1970, y modificado en 1979)
sera ratificado o suscrito para el 1 de enero de 2006 en el CAFTA-RD (15.1.3.a)
y antes del 1 de enero de 2007 en el TLC Chile (17.1.2). El Tratado sobre el
Derecho de Marcas (1994) y el Convenio UPOV (1991) seran ratificados o
suscritos antes del 1 de enero de 2009 en el TLC Chile (17.1.3) de manera que
tengan un periodo de transicion de cinco anos. Por otro lado, el CAFTA-RD
(15.1.4.b) tiene un periodo de transicion de tres afios para el Tratado sobre el
Derecho de Marcas (1994). E1 Convenio UPOV (1991) sera ratificado o suscrito
para el 1 de enero de 2006 (Costa Rica: 1 de junio de 2007; Nicaragua: 1 de
enero de 2010) en el CAFTA-RD (15.1.1.a). En el NAFTA (Anexo 1701.3.1),
México hara lo propio en un plazo no mayor a dos afios.

PTPA 16.1.5

Ninguna disposicién de este Capitulo se interpretard como un impedimento
para que una Parte adopte medidas necesarias para prevenir pricticas
anticompetitivas que pudieran resultar del abuso de los derechos de propiedad
intelectual estipulados en este Capitulo, siempre que tales medidas sean
consistentes con este Capitulo.

CAFTA-RD (15.1.15), TLC Chile (17.1.13), y NAFTA (1704) establecen que una
Parte puede adoptar o mantener medidas necesarias para prevenir o controlar
practicas anticompetitivas o condiciones que puedan resultar del abuso de los
derechos de propiedad intelectual.

PTPA 16.1.6

En adicién al Articulo 1.2 (Relacion con otros Tratados), las Partes afirman
sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo ADPIC y los acuerdos
de propiedad intelectual firmados o administrados bajo los auspicios de la
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Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) de los cuales forman
parte.

El Articulo 16.1.6 reafirma los derechos y obligaciones que poseen las Partes
bajo el Acuerdo ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual firmados o
administrados bajo los auspicios de la Organizacion Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI) a la cual pertenecen. El CAFTA-RD (15.1.7) tiene la misma
disposicion.

PTPA 16.1.7

Una Parte puede, pero no estard obligada a, implementar en su legislacion
interna, una mayor proteccion y observancia de los derechos de propiedad
intelectual que la exigida por este Capitulo, a condicion de que tal proteccion y
observancia no infrinjan las disposiciones del mismo.

El Articulo 16.1.7 establece que “una Parte puede, pero no estara obligada a,
implementar en su legislacion interna una mayor proteccion y observancia
de los derechos de propiedad intelectual que la exigida en este Capitulo.”
Inicialmente, las frases “pero no estard obligada a” y “observancia de
los derechos de propiedad intelectual” no fueron incluidas en el NAFTA
(1702); “pero no estara obligada” fue agregada en el TLC-Chile (17.11) (sic);
y finalmente, “observancia de los derechos de propiedad intelectual” fue
incluido en el PTPA.

PTPA 16.1.9

Una Parte puede derogar del pdrrafo 8 en relacion con sus procesos judiciales o
administrativos, inclusive solicitar a un nacional de la otra Parte que designe
una direccién para notificacion en su territorio, o que designe un representante
en su territorio, siempre que dicha derogacion sea mecesaria para asegurar
el cumplimiento de las leyes y reglamentos que no son incompatibles con
este Capitulo; y que no se aplique de tal manera que pudiera constituir una
restriccion encubierta al comercio.

El Articulo 16.1.9 permite una excepcién en el tratamiento nacional. Una Parte
puede tratar de una manera menos favorable a los nacionales de la otra Parte en
relacion a sus procesos judiciales o administrativos que no son incompatibles
con este Capitulo. Esta disposiciéon se encuentra tanto en el CAFTA-RD
(15.1.9.a) como en el TLC Chile (17.1.7).

PTPA 16.1.14

Ademads del Articulo19.2 (Publicacion), y con el fin de garantizar la transparencia
en la proteccion y observancia de los derechos de propiedad intelectual, cada
Parte garantizard que todas las leyes, reglamentos y procedimientos relativos
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a la proteccion u observancia de los derechos de propiedad intelectual deberdn
constar por escrito y publicarse, o en el caso que dicha publicacion no sea factible,
se pondrdn a disposicion del puiblico, en un idioma nacional, a fin de permitir
que los gobiernos y los titulares de los derechos tengan conocimiento de ellas.

El CAFTA-RD (15.1.14) establece que cada una de las Partes garantizara
que todas las leyes, reglamentos, y procedimientos relativos a la proteccion
y observancia de los derechos de propiedad intelectual deberan constar por
escrito y publicarse para garantizar la transparencia. El TLC-Chile (17.1.14) y
el CAFTA-RD (15.1.16) reconocen el compromiso de las Partes en la creacion
de capacidades relacionadas con el comercio, con la finalidad de fortalecer el
desarrollo, proteger la propiedad intelectual, e implementar las obligaciones
de los Acuerdos, y que las Partes cooperaran en los términos y condiciones
mutuamente acordados y sujetos a la disponibilidad de fondos apropiados.

3. ARTICULO 16.2: MARCAS

La seccion sobre marcas de fabrica o de comercio incluye las disposiciones
mas importantes con relacion a la titularidad y a la proteccién de marcas; a los
procedimientos de registro, denegacion y cancelacion; y a un sistema de base
de datos electrénico.

PTPA 16.2.1

Ninguna de las Partes requerird, como condicion de registro, que los signos
sean perceptibles visualmente; asimismo, ninguna de las Partes denegard el
registro de una marca vinicamente basado en el hecho de que el signo del cual
estd compuesto es un sonido o un aroma.

ADPIC 15.1

Podrin constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinacion de signos, que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de
una empresa de los de otras empresas. Tales signos, en particular las palabras,
incluido los nombres de persona, las letras, los niimeros, los elementos figurativos
y las combinaciones de colores, asi como cualquier combinacion de esos signos,
podrdn registrarse como marcas de fabrica o de comercio. Cuando los signos no
sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes y servicios pertinentes, los
Miembros podrin supeditar la posibilidad de registro de los mismos al cardcter
distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrdn exigir,
como condicion para el registro, que los signos sean visualmente perceptibles.

El Articulo 16.2.1 estipula que los signos no necesitan ser perceptibles
visualmente para ser registrados, asi como ninguna de las Partes puede negar
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el registro de una marca basandose en el hecho de que el signo es un sonido o
un aroma. Tanto el Acuerdo ADPIC (15.1) como el NAFTA (1708.1) requieren
que los signos sean perceptibles visualmente como condicidn de registro de la
marca. Sin embargo, el TLC Chile (17.2.1) y el CAFTA-RD (15.2.1) no requieren
esa condicidn, sino que en su lugar establecen que las marcas pueden incluir
un sonido o un aroma.

PTPA 16.2.2

Cada Parte dispondrd que las marcas incluyan marcas colectivas y de
certificacion. Asimismo, cada Parte dispondrd que los signos que podrian servir
como indicaciones geogrificas, en el curso de sus operaciones comerciales,
pueden constituir marcas de certificacion o colectivas.

ADPIC 15.2
Lo dispuesto en el pdarrafo 1 no debe interpretarse en el sentido de que impide a
un Miembro denegar el registro de una marca de fabrica o de comercio por otros
motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones de la Convenio de
Paris (1967).

ADPIC 15.3

Los Miembros podrin supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante,
el uso efectivo de una marca de fabrica o de comercio no serd condicion para la
presentacion de una solicitud de registro. No se denegard ninguna solicitud por
el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiracion
de un periodo de tres arios contado a partir de la fecha de la solicitud.

El Articulo 16.2.2 requiere que cada Parte proteja las marcas colectivas y de
certificacién, y que las indicaciones geograficas también gocen de dichas
protecciones. Este texto se presta al sistema de proteccion de marcas para
indicaciones geograficas a diferencia de un registro de indicaciéon geografica
por separado. E1 TLC-Chile (17.2.1) y el CAFTA-RD (15.2.1) brindan las mismas
protecciones; sin embargo, el NAFTA (1708.1) no indica esas protecciones para
indicaciones geograficas.

PTPA 16.2.4

Cada Parte establecerd que el titular de una marca registrada gozard del derecho
exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento y en el curso del
sus operaciones comerciales, utilicen signos idénticos o similares, incluyendo
indicaciones geogrdficas, para bienes o servicios relacionados con aquellos
bienes o servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar
a probabilidad de confusion.
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ADPIC 16.1

El titular de una marca registrada de fabrica o de comercio gozard del derecho
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, y en el
curso de operaciones comerciales, utilicen signos idénticos o similares para bienes
0 servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado
la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion. En el caso de que
se utilice un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumird que
existe probabilidad de confusion. Los derechos antes mencionados se entenderin
sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no
afectardn a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el
uso.

El Articulo 16.2.4 reafirma el requerimiento del Acuerdo ADPIC con relacion
a los derechos exclusivos del titular de la marca. Asi como el TLC Chile y
el CAFTA-RD, el PTPA incluye una disposicion que indica que el titular de
una marca registrada tendra el derecho exclusivo de impedir a terceros, en
el curso de sus operaciones comerciales, el uso de signos idénticos o similares
que puedan causar confusién, incluyendo indicaciones geogréficas. De igual
forma que en el TLC Chile (17.2.4), este Articulo no incluye la suposicion de
confusion por signos idénticos para bienes o servicios idénticos como se ha
incluido en CAFTA-DR (15.2.3).

PTPA 16.2.6

El articulo 6bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial (1967) se aplicard, mutatis mutandis, a los bienes o servicios que no
son idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente
conocida, ya sea registrada o no, siempre y cuando el uso de dicha marca en
relacion con aquellos bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes
o servicios y el titular de la marca, y a condicion de que sea probable que dicho
uso lesione los intereses del titular de la marca.

ADPIC 16.3

El articulo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicard mutatis mutandis a
bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de
fabrica o de comercio ha sido registrada, a condicion de que el uso de esa marca
en relacién con esos bienes o servicios indique una conexion entre dichos bienes
o servicios y el titular de la marca registrada, y a condicién de que sea probable
que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

El Articulo 16.2.6 otorga la proteccion de marcas notoriamente conocidas a
bienes o servicios diferentes, ya sea que se encuentren registrados o no. El
Acuerdo ADPIC 16.3 abarca las marcas registradas. PTPA es similar al CAFTA-
RD (15.2.5) y al TLC Chile (17.2.6).
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PTPA 16.2.7

Al determinar si una marca es notoriamente conocida, una Parte no requerird
que la reputacion de la marca deba extenderse mids alld del sector del piiblico
que normalmente negocia con los bienes y servicios pertinentes. Para una
mayor sequridad, el sector del puiblico que normalmente negocia con los bienes
Yy servicios pertinentes se determinard de acuerdo con la ley nacional de cada
una de las Partes.

ADPIC 16.2

Al determinar si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida, los
Miembros tomardn en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente
del puiblico, inclusive la notoriedad del producto obtenida en el Miembro, como
consecuencia de la promocion de dicha marca.

El Articulo 16.2.7 aborda las marcas conocidas. No existe ninguna disposicion
para incluir la notoriedad del producto en el Miembro como resultado de la
promocion de la marca, aunque el PTPA reconoce la legislacion nacional de
cada Parte como se estipula en el Acuerdo ADPIC.

PTPA 16.2.9

Cada Parte proporcionard:
(a) un sistema electronico para la solicitud, procesamiento, registro y
mantenimiento de marcas, y
(b) una base de datos electrénica disponible al publico, incluyendo una
base de datos en linea, de las solicitudes y registros de marcas.

El Articulo 16.2.9 resalta el uso de medios electrénicos para interactuar con los
funcionarios de la marca y el establecimiento de bases de datos accesibles sobre
las marcas. El Acuerdo ADPIC no requiere un sistema de llenado electronico
similar y una base de datos. Al igual que el CAFTA-RD (15.2.7), esta obligacion
tiene un periodo de transicion de un afo. En contraste, el TLC Chile (17.2.11) no
incluye una disposicion que requiera una base de datos electrénica disponible
al puiblico, incluyendo una base de datos en linea, de las solicitudes y registros
de marca.

PTPA 16.2.10

Cada Parte establecerd:
(a) que cada registro o publicacion que concierne a la solicitud o registro de
marca que indique bienes o servicios, indicard los bienes y servicios por sus
nombres, agrupados de acuerdo con las clases de clasificacion establecidos
por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion de Bienes y Servicios
para el Registro de Marcas (1979), revisado y modificado (Clasificacion
de Niza).
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(b) que los bienes o servicios no podrin ser considerados como similares
entre si tinicamente por el hecho de que, en cualquier registro o publicacion,
aparezcan en la misma clase de la Clasificacion de Niza. De manera
contraria, cada Parte establecerd que los bienes o servicios no podrin
ser considerados diferentes entre si tinicamente por el hecho de que, en
cualquier registro o publicacion, aparezcan en clases diferentes de la
Clasificacion de Niza.

El Articulo 16.2.10 elabora de manera restringida el texto de la disposicion
sobre los bienes o servicios que no podrian ser considerados como similares
o diferentes entre si Unicamente porque, en cada registro o publicacion,
aparezcan en la misma clase o en clases diferentes de la Clasificacion de Niza.
El Acuerdo ADPIC no contiene detalles con relacion al registro. CAFTA-RD
(15.2.8.b) contiene la misma disposicion. Esta disposicion utiliza el término
“tnicamente” en vez de “solo” y omite el término “cualquier sistema de
clasificacién” en el TLC Chile (17.2.12.b).

PTPA 16.2.11
Cada una de las Partes establecerd que el registro inicial y cada renovacion de
registro de una marca serdn por un periodo no menor de 10 afios.

ADPIC 18.5

El registro inicial de una marca de fabrica o de comercio y cada una de las
renovaciones del registro tendrdn una duracion de no menos de siete afios. El
registro de una marca de fabrica o de comercio serd renovable indefinidamente.

El Articulo 16.2.11, CAFTA-DR (15.2.9), y NAFTA (1708.7) extienden un periodo
valido de siete afios estipulado en el Acuerdo ADPIC (18.5) a un término no
menor de diez afos para el registro inicial y cada renovacion de registro de
una marca.

PTPA 16.2.12

Ninguna Parte exigird el registro de las licencias de marcas para establecer la
validez de dichas licencias, o para afirmar cualquier derecho de una marca, o
para otros propdsitos.

ADPIC 21

Los Miembros podrdn establecer las condiciones para las licencias y la cesion de
marcas de fabrica o de comercio, quedando entendido que no se permitirdn las
licencias obligatorias de marcas de fabrica o de comercio y que el titular de una
marca registrada de fabrica o de comercio tendrd derecho a cederla con o sin la
transferencia de la empresa a que pertenezca la marca.
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El Articulo 16.2.12 y el CAFTA-RD (15.2.10) estipulan que el registro de
licencias de marcas no es necesario para establecer la validez de la licencia,
para ceder cualquier derecho sobre una marca o para otros propdsitos. Por
lo tanto, los titulares y autorizados de una marca pueden tomar medidas
para proteger y hacer respetar las marcas sin obstaculos para el registro de
la licencia administrativa. TRIPS permite cualquier condicion razonable sobre
las marcas autorizadas.

4. ARTICULO 16.3: INDICACIONES GEOGRAFICAS

Estas disposiciones establecen un amplio y claro marco para los procedimientos
de registro de las indicaciones geograficas, y establecen la relacione entre las
indicaciones geograficas y las marcas.

PTPA 16.3.1
Si una Parte provee los medios para solicitar proteccion o el reconocimiento de
las indicaciones geogrdficas, a través de un sistema de proteccion de marcas o
algtin otro, aceptard las solicitudes y peticiones sin la necesidad de intercesion
por una Parte en nombre de sus conciudadanos, y
(a) procesard las solicitudes o peticiones de indicaciones geogrdficas, segtin
sea el caso, con un minimo de formalidades.
(b) se asegurard que los reglamentos que rigen la presentacion de dichas
solicitudes o peticiones, segiin sea el caso, sean puestas a disposicion del
publico.
(c) se asegurard que las solicitudes o peticiones de indicaciones geogrdficas,
segtin el caso, sean publicadas para efectos de oposicion, y proporcionard los
procedimientos para oponerse a las solicitudes o peticiones de indicaciones
geogrificas que son objeto de solicitud o peticion. Asimismo, cada Parte
proporcionard los procedimientos para la cancelacion de cualquier registro
resultante de una solicitud o una peticion.
(d) garantizard que las medidas que rigen la presentacion de las solicitudes
o0 peticiones para indicaciones geogrificas determinen claramente los
procedimientos para esas acciones. Tules procedimientos incluirdn poner
a disposicion informacion de contacto suficiente para permitir que los
solicitantes, segtin sea el caso, obtengan pautas procesales especificas sobre
los procedimientos para procesar las solicitudes y peticiones.

ADPIC 22.1

Para efectos del presente Acuerdo, indicaciones geogrificas son las que
identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro, o de una
region o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputacion, u
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otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geogrifico.

El Articulo 16.3.1 provee los medios para solicitar la proteccion o el
reconocimiento de indicaciones geograficas, a través de un sistema vigente
de proteccion de marcas. El Acuerdo ADPIC 22.1 aborda las indicaciones
geograficas. A diferencia del PTPA, el sistema de proteccion unificado no esta
disponible en el TLC-Chile (17.4.4) ni en el CAFTA-RD (15.3.2).

PTPA 16.3.2
Cada Parte se asegurard que los fundamentos para denegar la proteccion o el
reconocimiento de una indicacion geogrdfica incluirdn lo siguiente:
(a) la indicacion geogrdfica podria ser confusamente similar a una marca
de objeto o de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y
(b) la indicacion geogrdfica podria ser confusamente similar a una marca
preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la
legislacion de la Parte.

ADPIC 22.2

En relacion con las indicaciones geogrdficas, los Miembros arbitrardn los medios

legales para que las partes interesadas puedan impedir:
(a) la utilizacién de cualquier medio que, en la designacion o presentacion
del producto, indique o sugiera que dicho producto proviene de una region
geogrdfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al
publico a error en cuanto al origen geogrifico del producto;
(b) cualquier otra utilizacion que constituya un acto de competencia
desleal, en el sentido del Articulo 10bis del Convenio de Paris (1967).

ADPIC 22.3

Todo Miembro, de oficio si su legislacion lo permite, o a peticion de una parte
interesada, denegard o invalidard el registro de una marca de fabrica o de comercio
que contenga o consista en una indicacion geogrdfica respecto de productos no
originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicacion en la marca de
fébrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal
que induzca al puiblico a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

ADPIC 22.4

La proteccion prevista en los parrafos 1, 2 y 3 serd aplicable contra toda indicacion
geogrifica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, region o
localidad de origen de los productos, dé al puiblico una idea falsa de que éstos se
originan en otro territorio.
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El Articulo 16.3.2, a diferencia del Acuerdo ADPIC, establece los fundamentos
para denegar la proteccion o el reconocimiento de una indicacién geografica
que podria causar confusion con una marca que esta siendo objeto de una
solicitud o registro pendiente de buena fe. Esto protege marcas ya existentes
contra indicaciones geograficas posteriores. Esta disposicion, asi como la del
TLC Chile (17.4.10) y el CAFTA-RD (15.3.7), tiene una prevision mas amplia
sobre indicaciones geograficas que la que tiene el Acuerdo ADPIC.

5.  ARTICULO 16.4: NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

PTPA 16.4.2

Cada Parte exigird que la administracion de su dominio de nivel superior de
codigo de pais (“country-code Top Level Domain” o “ccTLD”) proporcione
acceso publico en linea a una base de datos confiable y precisa con informacion
de contacto para los registrantes de nombres de dominio.

El Articulo 16.4.2 dispone que la administracion de su dominio de nivel
superior de cddigo de pais proporcione acceso publico en linea a una base de
datos confiable y precisa con informacion de contacto para los registrantes de
nombres de dominio. El Acuerdo ADPIC no estipula una disposicion similar
con respecto a los ccTLD. A diferencia del CAFTA-RD (15.4.2) y del TLC
Chile (17.3.2), el PTPA no incluye una frase que estipule que “se podra dar
debida consideracion a las leyes de la Parte que protegen la privacidad de sus
nacionales.”

6. ARTICULO 16.5: DERECHOS DE AUTOR

Aunque algunas disposiciones repiten obligaciones ya contenidas en el
Acuerdo ADPIC, se han aclarado y ampliado otros textos, particularmente en
lo que se refiere a la observancia. De hecho, hay disposiciones detalladas que
requieren implementacion de las nuevas obligaciones previstas en el Tratado
de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre
Interpretacion o Ejecucion de Fonogramas (WPPT).

PTPA 16.5.5
Cada Parte dispondrd que, cuando se calcula el periodo de proteccion de una
obra (incluyendo una obra fotogrifica):
(a) sobre la base de la vida de una persona natural, el periodo no serd
menor que la vida del autor y 70 afios después de su muerte; y
(b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, el periodo
serd:
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(1) no menor de 70 afios contados a partir del final del afio calendario
de la primera publicacion autorizada de la obra, o

(ii) a falta de tal publicacion autorizada dentro de un plazo de 50 afios
a partir de la realizacion de la obra, no menor de 70 arios contados a
partir del final del afio calendario de la creacion de la obra.

ADPIC 12

Cuando el periodo de proteccion de una obra, que no sea fotogrdfica o de arte
aplicado, se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona fisica, ese
periodo serd de no menos de 50 afios contados desde el final del afio calendario
de la publicacion autorizada o, a falta de tal publicacion autorizada dentro de
un plazo de 50 arios a partir de la realizacion de la obra, de 50 arios contados a
partir del final del ario calendario de su realizacion.

El Articulo16.5.5 dispone que “el periodo de proteccion de una obra (incluyendo
una obra fotografica): (a) en base a la vida de una persona fisica, el periodo no
sera menor que la vida del autor y 70 afios después de la muerte del mismo;
y (b) sobre una base distinta de la vida de una persona fisica, ese periodo
sera (i) no menor de 70 afios contados a partir del final del ano calendario de
la primera publicacion autorizada de la obra; o (ii) a falta de tal publicacion
autorizada dentro de un plazo de 50 afios a partir de la creacion de la obra, no
menor de 70 afios contados a partir del final del afio calendario de la creacion
de la obra.” Por el contrario, tanto el Acuerdo ADPIC (12) y el NAFTA (1705.4)
disponen el periodo de proteccion no menor de 50 anos. Especificamente, el
CAFTA-RD (15.5.4) combina en una sola seccion los derechos de autor y los
derechos conexos.

PTPA 16.5.6
La titularidad del derecho de autor de una obra artistica o literaria serd conferida
inicialmente al autor o los autores de la obra.

El Articulo 16.5.6 establece que “la titularidad del derecho de autor de una
obra artistica o literaria sera conferida inicialmente al autor o los autores de la
obra. El Acuerdo ADPIC no tiene una disposicion similar.

7.  ARTICULO 16.6: DERECHOS CONEXOS

PTPA 16.6.2

Cada Parte dispondrd que los artistas intérpretes o ejecutantes de fonogramas
tengan la facultad de autorizar o prohibir toda reproduccion de sus
interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, en cualquier manera o forma,
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permanente o temporal (incluyendo el almacenamiento temporal en forma
electronica).

ADPIC 14.1

En lo que respecta a la fijacion de sus interpretaciones o ejecuciones en un
fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrdin la facultad de impedir
los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizacion: la fijacion de
sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproduccion de tal fijacion.
Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrdn asimismo la facultad de impedir
los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizacion: la difusion por
medios inaldmbricos y la comunicacion al publico de sus interpretaciones o
ejecuciones en directo.

ADPIC 14.2
Los productores de fonogramas gozardn del derecho de autorizar o prohibir la
reproduccion directa o indirecta de sus fonogramas.

El Articulo 16.6.2 confiere a “los artistas intérpretes o ejecutantes y los
productores defonogramasel derechodeautorizaro prohibirtodareproduccion
de sus interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, en cualquier manera o
forma, permanente o temporal (incluyendo el almacenamiento temporal en
forma electronica). El Acuerdo ADPIC establece una disposicion similar. Esta
disposicion seria adecuada para un mundo digital e interconectado en el que
el material registrado puede ser explotado sin que el usuario pueda hacer una
copia permanente.

PTPA 16.6.6
(a) Cada Parte conferirdalos artistas intérpretes o ejecutantes y productores
de fonogramas el derecho de autorizar o prohibir la radiodifusion o
cualquier comunicacion al publico de sus interpretaciones o ejecuciones,
o fonogramas, ya sea por medios aldmbricos o inaldmbricos, incluyendo
la puesta a disposicién del publico de sus interpretaciones o ejecuciones
y fonogramas, de tal forma que los miembros del publico puedan tener
acceso a ellos desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos
elijan.
(b) No obstante lo dispuesto en el inciso (a) y el Articulo 16.7.8, la
aplicacion de este derecho a las transmisiones andlogas y a la transmision
gratuita por el aire, y las excepciones o limitaciones a este derecho para
dicha actividad, serd materia de legislacion de cada una de las Partes.
(c) Cualesquiera limitaciones de este derecho con respecto a otras
transmisiones no interactivas estarin de conformidad con el Articulo
16.7.8 y no perjudicardn el derecho del artista intérprete o ejecutante o
productor de fonogramas de obtener una remuneracion equitativa.
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ADPIC 14.1

En lo que respecta a la fijacion de sus interpretaciones o ejecuciones en un
fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrdn la facultad de impedir
los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizacion: la fijacién de
sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproduccion de tal fijacion.
Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrdn asimismo la facultad de impedir
los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorizacion: la difusion por
medios inaldmbricos y la comunicacion al publico de sus interpretaciones o
ejecuciones en directo.

ADPIC 14.2
Los productores de fonogramas gozardn del derecho de autorizar o prohibir la
reproduccion directa o indirecta de sus fonogramas.

El Articulo 16.6.6 reconoce el derecho de controlar cualquier forma de
transmision de obras, incluyendo transmisiones interactivas a través de redes
electrénicas de Internet, salvo pocas excepciones o limitaciones para el caso de
transmisiones analogas y transmisiones gratuitas por el aire de grabaciones
sonoras e interpretaciones o ejecuciones. El Acuerdo ADPIC estipula una
disposicion similar.

PTPA 16.6.7
Cada Parte dispondri que, cuando se calcula el periodo de proteccion de una
interpretacion o ejecucion o de un fonograma:
(a) sobre la base de la vida de una persona natural, el periodo no serd
menor que la vida del autor y 70 arios después de su muerte; y
(b) sobre una base distinta de la vida de una persona natural, el periodo
serd:
(i) no menor de 70 afios contados a partir del final del afio calendario
de la primera publicacion autorizada de la interpretacion o ejecucion,
o fonograma, o
(ii) a falta de tal publicacion autorizada dentro de un plazo de 50 afios
a partir de la creacion de la interpretacion o ejecucion, o fonograma,
no menor de 70 afios contados a partir del final del afio calendario de
la creacion de la interpretacion o ejecucion, o fonograma.

ADPIC 14.5

El periodo de proteccion disponible para los artistas intérpretes o ejecutantes
y los productores de fonogramas, en virtud del presente Acuerdo, durard por
lo menos hasta el final de un periodo de 50 afios contados a partir del final
del afio calendario en que se haya realizado la fijacion o haya tenido lugar la
interpretacion o ejecucion. El periodo de proteccion concedido de acuerdo
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al pdrrafo 3, durard por lo menos 20 afios contados a partir del final del afio
calendario en que se haya realizado la emision.

El Articulo 16.6.7 dispone que “el periodo de proteccion de una interpretacion
0 ejecucion o de un fonograma: (a) en base a la vida de una persona fisica,
el periodo no sera menor que la vida del autor y 70 afos después de la
muerte del mismo; y (b) sobre una base distinta de la vida de una persona
fisica, ese periodo serd (i) no menor de 70 afios contados a partir del final del
ano calendario de la primera publicaciéon autorizada de la interpretacion o
ejecucion, o fonograma; o (ii) a falta de tal publicaciéon autorizada dentro de
un plazo de 50 anos a partir de la creacidn de la interpretacion o ejecucion, o
fonograma, no menor de 70 afos contado a partir del final del afio calendario
de la creacion de la interpretacion o ejecucion, o fonograma.” El Acuerdo
ADPIC dispone periodos considerablemente mas cortos. E1 ADPIC (14.5) y el
NAFTA (1706.2) disponen periodos de proteccion de por lo menos 50 afios.
Ademas, el periodo de proteccion se extiende aun mas debido a que el PTPA
y el CAFTA-RD utilizan el término “creacion”, en lugar de “fijaciéon” utilizado
en ASPIC y NAFTA.

PTPA 16.6.8
Para los efectos de este Articulo y del Articulo 15.5, se aplicardn las siguientes
definiciones con respecto a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores
de fonogramas:
(a) radiodifusioén significa la transmision inaldmbrica o por via satélite
de sonidos o sonidos e imdgenes, o de las representaciones de estos, para su
recepcion por el publico, incluyendo la transmision inaldmbrica de sefiales
codificadas cuando los medios de decodificacion sean ofrecidos al piiblico por
el organismo de radiodifusion o con su consentimiento; la “radiodifusion”
no incluye transmisiones a través de las redes de computadoras o
cualquier transmision en la que el tiempo y lugar de la recepcién pueda ser
individualmente seleccionado por miembros del piiblico;
(b) comunicacion con el puiblico de una interpretacion o ejecucion o de un
fonograma significa la transmision al piiblico, a través de cualquier medio
que no sea la radiodifusion, de sonidos de una interpretacion o ejecucion,
o los sonidos o la representacion de sonidos fijos en un fonograma. Para
efectos del pdrrafo 6, “comunicacion con el publico” incluye hacer que los
sonidos o las representaciones de los sonidos estén fijos en un fonograma
audible para el publico;
(c) fijacion significa la incorporacion de sonidos, o de la representacion de
los mismos, de donde pueden ser percibidos, reproducidos o comunicados
a través de algiin aparato;
(d) artistas intérpretes o ejecutantes significa actores, cantantes,
muisicos, bailarines, y otras personas que actian, cantan, declaman,
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tocan, interpretan, o de lo contrario realizan obras artisticas o literarias o
expresiones del folklore;

(e) fonograma significa la fijacién de los sonidos de una interpretacion o
ejecucion, o de otros sonidos, o de la representacion de sonidos que no estén
bajo la forma de fijacion incorporada en una obra cinematogrifica u otra
obra audiovisual.

(f) productor de un fonograma significa la persona o su representante
legal que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijacion
de los sonidos de una interpretacion o ejecucion u otros sonidos, o la
representacion de sonidos; y

(g) publicacién de una interpretacion o ejecucién de un fonograma
significa el ofrecimiento al publico de copias de la interpretacién o
ejecucion o el fonograma, con el consentimiento del titular del derecho,
siempre y cuando que las copias sean ofrecidas al piblico en cantidades
razonables.

El Articulo 16.6.8 agrega la frase que declara que “radiodifusién” no incluye
transmisiones a través de redes de computacion o cualquier transmisiéon en
la que los miembros del publico puedan escoger individualmente el tiempo
y el lugar de la recepcion. El Acuerdo ADPIC no dispone una seccién de
definiciones.

8. ARTICULO 16.7: OBLIGACIONES COMUNES A LOS
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

PTPA 16.7.1

Con el fin de garantizar que no se establezca ninguna jerarquia entre los derechos
de autor, por una parte, y los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y
productores de fonogramas, por otra parte, cada Parte establecerd que en aquellos
casos en donde se requiera la autorizacion tanto del autor de una obra contenida
en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o productor titular de
los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorizacion del autor no deja
de existir debido a que también se requiera la autorizacion del artista intérprete
o ejecutante o del productor. Asimismo, cada Parte establecerd que en aquellos
casos en donde se requiera la autorizacion tanto del autor de una obra contenida
en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular
de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorizacion del artista
intérprete o ejecutante o del productor no deja de existir debido a que también se
requiera la autorizacion del autor.

El Articulo 16.7.1 y el CAFTA-DR (15.5.3) garantizan que no se establezca
ninguna jerarquia entre derechos de autores, por un lado, y los derechos de

118



El acuerdo de promocién comercial Pert-Estados Unidos a la luz del TRIPS: un analisis exegético

los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por el otro
lado. El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar.

PTPA 16.7.2

Cada Parte aplicard el Articulo 18 del Convenio de Berna y el Articulo 14.6 del
Acuerdo sobre el Acuerdo ADPIC, mutatis mutandis, a la materia, derechos, y
obligaciones establecidos en los Articulos 16.5 hasta el Articulo 16.7.

ADPIC 14.6

En relacion a los derechos conferidos por los pdrrafos 1, 2 y 3, todo Miembro
podrd establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida
permitida por la Convencion de Roma. No obstante, las disposiciones del Articulo
18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicardn mutatis mutandis a los
derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o
ejecutantes y productores de fonogramas.

El Articulo 16.7.2, como el CAFTA-DR (15.5.5), reitera la aplicacion del
Articulo 14.6 (condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida
permitida por la Convencion de Roma) del Acuerdo ADPIC, mutatis mutandis,
a la materia, derechos, y obligaciones establecidos en los Articulos 16.5 hasta
el Articulo 16.7.

PTPA 16.7.3
Cada Parte dispondrd que para el derecho de autor y derechos conexos, cualquier
persona que adquiera o sea titular de cualquier derecho patrimonial sobre una
obra, interpretacion o ejecucion, o fonograma:
(a) podrd libre e individualmente transferir dicho derecho mediante
contrato; y
(b) en virtud de un contrato, incluyendo contratos de trabajo que impliquen
la creacion de obras, interpretaciones o ejecuciones y produccion de
fonogramas, tendrd la facultad de ejercer ese derecho en nombre propio y
gozar plenamente de los beneficios derivados de ese derecho.

El Acuerdo ADPIC no estipula una disposicion similar como lo hace el Articulo
16.7.3, el cual incluye disposiciones de derechos contractuales inicialmente del
acuerdo de NAFTA (1705.3), contenidas también en el TLC Chile (17.7.2.a) y
CAFTA-DR (15.5.6), garantizando que cada Parte dara efecto alas transferencias
de los derechos y el tratamiento de beneficios monetarios que provengan de
tales transferencias.

PTPA 16.7.4.a
Con el fin de proporcionar proteccion legal adecuada y recursos legales efectivos
contra la evasion de medidas tecnoldgicas efectivas que los autores, artistas
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intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas utilizan en relacion con
el ejercicio de sus derechos y para restringir actos no autorizados con respecto a
sus obras, interpretaciones o ejecuciones, y fonogramas, cada Parte estipula que
cualquier persona que:
(i) evada sin autorizacion cualquier medida tecnoldgica efectiva que
controle el acceso a una obra, interpretacion, ejecucion o fonograma
protegido; u otra materia objeto de proteccion; o
(ii) fabrique, importe, distribuya, ofrezca al piiblico, proporcione o de otra
manera trafique con dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al
pblico o preste servicios, los cuales:
(A) son promocionados, publicitados o comercializados con el propdsito
de evadir una medida tecnoldgica efectiva, o
(B) unicamente tienen un limitado propdsito o uso de importancia
comercial diferente al de evadir una medida tecnoldgica efectiva, o
(C) son diseiiados, producidos o ejecutados principalmente con el
fin de permitir o facilitar la evasion de cualquier medida tecnoldgica
efectiva,
serd responsable y quedard sujeta a los recursos establecidos en el Articulo
16.11.15. Cada Parte establecerd los procedimientos y sanciones penales que
se aplicardn cuando se determine que una persona, que no sea una biblioteca,
archivo, institucion educativa sin fines de lucro, u organismo publico de
radiodifusion no comercial, se haya involucrado intencionalmente y con el fin
de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada en cualquiera de
las actividades anteriores.

El Acuerdo ADPIC no dispone ninguna medida contra la evasion. El Articulo
16.7.4.ay el CAFTA-RD (15.5.7.a) establecen proteccion legal y recursos contra
la evasion de medidas tecnologicas efectivas. En el PTPA y el CAFTA-RD, se
anadio la frase “ofrezca al publico,” y la palabra “trafique” se utiliza en lugar
de “venta o alquiler” como se utiliza en el TLC Chile (17.7.5.b). E1 TLC Chile
(17.7.5.a) establece una excepcion en cuanto a la evasion de cualquier medida
tecnologica efectiva en una obra protegida en la cual no es necesario que
ninguna de las Partes imponga responsabilidad civil o penal a una persona
que no controla el acceso a esa obra. Asimismo, en el PTPA y el CAFTA-RD
se encuentra la frase: “cada Parte estipulara los procesos penales y sanciones
que deben aplicarse cuando se encuentre que cualquier persona, que no sea
una biblioteca, archivo, institucién educacional sin fines de lucro, o entidad
de transmision publica no comercial, se haya involucrado intencionalmente
y con el fin de lograr una ventaja comercial o beneficio financiero propio
en cualquiera de las actividades mencionadas.” El TLC Chile no limita las
sanciones legales contra la evasion de medidas tecnoldgicas tnicamente
a los procesos y sanciones penales; éste amplia las opciones a medidas
administrativas o civiles. Mas importante atin, el TLC Chile (17.7.5.b) garantiza



El acuerdo de promocién comercial Pert-Estados Unidos a la luz del TRIPS: un analisis exegético

que “se da debida cuenta, inter alia, del proposito cientifico o educativo de la
conducta del demandado para aplicar las medidas penales de acuerdo con
cualquier disposicion que implementa este inciso. Una Parte puede eximir de
responsabilidad penal, y si se realiza de buena fe y sin conocimiento de que
la conducta es prohibida, se puede eximir de responsabilidad civil, los actos
prohibidos segtin este inciso que se lleven a cabo con relacion a una biblioteca,
archivo o institucién educativa sin fines de lucro.”

PTPA 16.7.4.d

Cada Parte establecerd que la violacién de una medida que implementa las
disposiciones del presente pdrrafo constituye por separado una violacion del
codigo civil o un delito, independiente de cualquier violacion que pudiera ocurrir
bajo la ley de derechos de autor y derechos conexos de la Parte.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. Asi como en el CAFTA-
RD (15.5.7.c), el Articulo 16.7.4.d estipula que “la violaciéon de una medida
que implementa el presente parrafo constituye por separado una violacién del
cddigo civil o un delito, independiente de cualquier violacién que pudiera
ocurrir bajo la ley de derechos de autor y derechos conexos de la Parte.”

PTPA 16.7.4.e
Cada Parte delimitard las excepciones y limitaciones a las medidas que
implemente el inciso (a) para las siguientes actividades, y el inciso (f), las cuales
se aplicardn a las medidas pertinentes de acuerdo con el inciso (g):
(i) actividades no infractoras de ingenieria inversa respecto a la copia
obtenida legalmente de un programa de computacion, realizado de buena fe,
con respecto a los elementos particulares de dicho programa de computacion
que no han estado ficilmente a disposicion de la persona involucrada
en esas actividades, con el tinico propdsito de lograr interoperabilidad
de un programa de computacion creado independientemente con otros
programas;
(ii) actividades de buena fe no infractoras, realizadas por un investigador
debidamente calificado que haya obtenido legalmente una copia,
interpretacion o ejecucion no fijada, o muestra de una obra, interpretacion
0 ejecucion, o fonograma, y que haya realizado un esfuerzo de buena fe por
obtener autorizacién para realizar tales actividades, en la medida necesaria,
y con el tinico propdsito de identificar y analizar fallas y vulnerabilidades
de las tecnologias para codificar y decodificar la informacion;
(iii) La inclusion de un componente o parte con el tinico propdsito de
impedir el acceso de menores de edad a contenido inapropiado en linea
en una tecnologia, producto, servicio o dispositivo por si mismo no estd
prohibido bajo las medidas que implementen el inciso (a) (ii);
(iv) actividades de buena fe no infractoras, autorizadas por el propietario
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de una computadora, sistema o red de computo, realizadas con el tinico
propdsito de probar, investigar o corregir la sequridad de esa computadora,
sistema o red de computo;

(v) acceso por parte de una biblioteca, archivo o institucion educativa sin
fines de lucro a una obra, interpretacion o ejecucion, o fonograma, a la
cual no tendrian acceso de otro modo, con el tinico propdsito de tomar
decisiones sobre adquisiciones; y

(vi) actividades no infractoras con el tinico propdsito de identificar y
deshabilitar la capacidad de compilar o diseminar informacién de datos de
identificacion personal no divulgada que reflejen las actividades en linea
de una persona natural de manera que no afecte de ningiin otro modo la
capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. El Articulo 16.7.4.e y
el CAFTA-RD (15.5.7.d) estipulan que “cada Parte delimitara las excepciones
y limitaciones a las medidas que implemente el inciso (a) para las siguientes
actividades, y en el inciso (f), las cuales se aplicaran a las medidas pertinentes
de acuerdo con el inciso (g): ... (ii) actividades de buena fe no infractoras,
realizadas por un investigador debidamente calificado que haya obtenido
legalmente una copia, interpretacion o ejecucion no fijada, o muestra de una
obra, interpretacion o ejecuciéon, o fonograma.” El PTPA y el CAFTA-RD
permiten limitadamente solo un investigador “apropiadamente calificado”
y una interpretacion o ejecucion “no fijada”. El TLC Chile, de manera mas
amplia, permite la excepcion de realizar una actividad durante la investigacion
y el desarrollo.

PTPA 16.7.4.f

La utilizacion no infractora de una obra, interpretacion o ejecucion, o
fonograma, en una clase particular de obras, interpretaciones o ejecuciones, o
fonogramas, siempre que cualquier excepcion o limitacion adoptada al amparo
de este inciso, esté basada en la existencia de evidencia sustancial de impacto
negativo real o potencial sobre esos usos no infractores, tal como se encuentra
en un procedimiento legislativo o administrativo; y ademds, siempre que una
revision de tal resultado, conducido en un proceso administrativo o legislativo,
sea completado en intervalos de no mds de cuatro anios para determinar si ain
existe evidencia sustancial de impacto negativo real o potencial sobre aquellos
usos no infractores.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. El Articulo 16.7.4.f, asi
como CAFTA-RD (15.5.7.e.iii), prescribe “La utilizacion no infractora de una
obra, interpretacion o ejecucion, o fonograma, en una clase particular de obras,
interpretacion o ejecucion, o fonogramas, siempre que cualquier excepcion
o limitacién adoptada al amparo de este inciso, esté basada en la existencia
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de evidencia sustancial de impacto adverso real o potencial sobre aquellos
usos no infractores, tal como se encuentra en un procedimiento legislativo o
administrativo; y ademas, siempre que unarevision de tal resultado, conducido
en un proceso administrativo o legislativo, sea completado en intervalos de no
mas de cuatro afos para determinar si atin existe evidencia sustancial de un
impacto adverso real o potencial sobre aquellos usos no infractores.” Estas
disposiciones afiaden la frase “interpretacién o ejecuciéon, o fonograma”;
utilizan “se encuentra” en lugar de “demostradas o reconocidas”; reemplazan
“se mantenga vigente” por “sea completado”; y reemplaza “tres afios” por
“cuatro anos” segun se le compara con Chile FTA (17.7.5.d.i).

PTPA 16.7.4.g
Las excepciones y limitaciones a las medidas que implemente el inciso (a) para
las actividades enumeradas en los incisos (e) y (f) sélo pueden ser aplicables
como se indica a continuacion, siempre y cuando no afecten la adecuacion de
la proteccion legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasion de
medidas tecnoldgicas efectivas:
(i) las medidas que implemente el inciso (a)(i) pueden estar sujetas a
excepciones y limitaciones con respecto a cada actividad establecida en los
incisos (e) y (f).
(ii) las medidas que implemente el inciso (a)(ii), que se refieren a las medidas
tecnoldgicas efectivas que controlan el acceso a una obra, interpretacion o
ejecucion, o fonograma, pueden estar sujetas a excepciones y limitaciones
con respecto a las actividades establecidas en los incisos (e)(i), (ii), (iii), y
(iv).
(iii) las medidas que implemente el inciso (a)(ii), que se refieren a las
medidas tecnoldgicas efectivas que protegen cualquier derecho de autor o
cualquier derecho relacionado con el derecho de autor, pueden estar sujetas
a las excepciones y limitaciones con respecto a las actividades establecidas
en el inciso (e)(i).

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. A diferencia del TLC
Chile (17.7.5.e), el Articulo 16.7.4.g apenas permite que “las excepciones y
limitaciones de las medidas que implementa el inciso (a) para las actividades
establecidas en los incisos (e) y (f) sdlo puedan ser aplicables como se indica
a continuacion, siempre y cuando no afecten la adecuacion de la proteccion
legal o la efectividad de los recursos legales contra la evasion de medidas
tecnologicas efectivas.”

PTPA 16.7.4.h
Cada Parte podrd establecer excepciones a cualquiera de las medidas que
implementen las prohibiciones a que se refiere el inciso (a) para actividades de
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investigacion, proteccion, sequridad de la informacion o inteligencia, legalmente
autorizadas, realizadas por empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para
efectos de este articulo, el término “seguridad de la informacion” se refiere a las
actividades realizadas con el fin de identificar y enfrentar las vulnerabilidades
de una computadora, o un sistema o red de computo del gobierno.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. A diferencia del
CAFTA-RD (15.5.7.f), el Articulo 16.7.4.h establece “excepciones a cualquiera
de las medidas que implementen las prohibiciones a que se refiere el inciso
(a) para actividades de investigacion, proteccion, seguridad de la informacion
o inteligencia, legalmente autorizadas, realizadas por empleados, agentes
o contratistas del gobierno. Para los propdsitos de este parrafo, el término
“seguridad delainformacion” se refiere alas actividades realizadas con el finde
identificar y enfrentar las vulnerabilidades de una computadora, o un sistema
o red de computo del gobierno. Una definicion del término “seguridad de la
informacion” se encuentra contenida recientemente en el PTPA; asimismo, la
frase “actividades autorizadas” en el TLC Chile (17.7.5.d.vii) fue aclarada en
detalle.

PTPA 16.7.5
Con el fin de proporcionar los adecuados y efectivos recursos legales para
proteger la informacion sobre gestion de derechos:
(a) Cada Parte dispondrd que cualquier persona que sin autorizacion, y a
sabiendas, o con respecto a los recursos civiles, teniendo motivos razonables
para saber que podria inducir, permitir, facilitar o encubrir una infraccion
de un derecho de autor o derecho conexo,
(i) a sabiendas suprima o altere cualquier informacion sobre gestion
de derechos;
(ii) distribuya o importe para su distribucion informacion sobre
gestion de derechos sabiendo de que esa informacion sobre gestion de
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizacion; o
(iii) distribuya, importe para su distribucion, transmita, comunique
o0 ponga a disposicion del ptiblico copias de obras, interpretaciones o
ejecuciones, o fonogramas, sabiendo que la informacion sobre gestion
de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizacion,
serd responsable y estard sujeta a los recursos establecidos en el Articulo
16.11.15. Cada Parte establecerd los procedimientos y sanciones penales
que se aplicardn cuando cualquier persona, que no sea una biblioteca,
archivo, institucion educativa sin fines de lucro, o entidad publica de
radiodifusion no comercial, se ha involucrado intencionalmente y con el
fin de obtener un beneficio comercial o una ganancia econémica privada en
cualquiera de las actividades mencionadas.



El acuerdo de promocién comercial Pert-Estados Unidos a la luz del TRIPS: un analisis exegético

(b) En la medida que una Parte adopte excepciones y limitaciones a las
medidas que implementa el inciso (a), dichas excepciones y limitaciones
estardn confinadas para actividades de investigacion, proteccion, seguridad
de la informacion o inteligencia legalmente autorizadas, realizadas por
empleados, agentes o contratistas del gobierno. Para efectos de este articulo,
el término “seguridad de la informacion” se refiere a las actividades
realizadas con el fin de identificar y enfrentar las vulnerabilidades de una
computadora, o un sistema o red de computo del gobierno.
(c) Informacion sobre Gestion de Derechos significa
(i) informacion que identifica a una obra, interpretacion o ejecucion,
o fonograma; al autor de la obra, al artista intérprete o ejecutante
de la interpretacion o ejecucion, o al productor del fonograma; o el
titular de cualquier derecho sobre la obra, interpretacion o ejecucion,
o fonograma; o
(ii) informacion sobre los términos y condiciones de la utilizacion de
la obra, interpretacion o ejecucion, o fonograma; o
(iii) cualquier niimero o cddigo que represente tal informacion,
cuando cualquiera de estos elementos esté adjunto a un ejemplar de
la obra, interpretacion o ejecucion o fonograma, o figuren en relacion
con la comunicacion o la puesta a disposicion del piiblico de la obra,
interpretacion o ejecucion o fonograma.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. El Articulo 16.7.5 y el
CAFTA-RD (15.5.7.a) estipula que “con la finalidad de brindar recursos legales
y efectivos para proteger la informacion sobre gestion de derechos: cada Parte
establecerd los procedimientos y sanciones penales que se aplicardn en caso
cualquier persona, que no sea una biblioteca, archivo, institucion educativa
sin fines de lucro, o una entidad publica de radiodifusién no comercial, se
haya involucrado intencionalmente y con el fin de obtener beneficio comercial
o ganancia financiera privada en cualquiera de las actividades mencionadas.”
Esta disposicion adopta la implementacion de las disposiciones de WCT y
WPPT sobre la prohibicion de retiro o alteracion de informacion electrénica
sobre la gestion de derechos. La observancia de las disposiciones “dispositivo”
sobre la obligacion de evasion tiene un periodo de transicion de 30 meses.
Mientras que el TLC Chile (17.7.5.b) tiene un periodo de transiciéon de cinco
anos; CAFTA-RD (15.5.8.a.i) tiene aproximadamente dos afios. El alcance de los
recursos penales se amplia, no solo para el caso “intencionalmente” involucrado
sino hasta “la ganancia econdmica privada.” En el TLC Chile (17.7.6.a), el texto
utiliza un lenguaje mas riguroso: “sanciones” en lugar de “recursos.” Ademas,
el concepto mas amplio de organizaciones sin fines de lucro en el TLC Chile
se encuentra mas limitado en el PTPA; por ejemplo, entidad de radiodifusion
no comercial es redefinida sélo como entidad “publica” no comercial de
radiodifusion. En el CAFTA-RD (15.5.8.c), la informacién sobre gestion de
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derechos del Articulo (16.7.5.c) “significa (i) informacién que identifica una
obra, una interpretacion o ejecucion, o un fonograma; ...; o (ii) informacion
sobre los términos y condiciones de utilizacion de la obra, la interpretacion o
ejecucion, o fonograma; o (iii) cualquier nimero o cddigo que represente tal
informacion.” Por lo tanto, esta disposicion define ampliamente el significado
de “informacion sobre gestion de derechos” utilizando la conjuncion “o” en
lugar de “y” en el TLC Chile (17.7.6.b) entre (i), (ii), y (iii). Adicionalmente, el
TLC Chile (17.7.6.b) afiade que “Ninguna parte del parrafo 6(a) requiere que el
titular de cualquier derecho en la obra, interpretacion o ejecucion, o fonograma
adjunte informacion sobre la gestion de derechos a las copias, interpretacion
0 ejecucion, o fonograma del titular, o para hacer que la informacién sobre la
gestion de derechos aparezca en relacion con la comunicacion al publico de la
obra, interpretacion o ejecucion, o fonograma”.

PTPA 16.7.6

Cada Parte emitird leyes, ordenanzas, reglamentos apropiados, o decretos
administrativos o ejecutivos que establezcan que sus agencias utilicen
exclusivamente programas de computo autorizados para tal uso por el titular
del derecho. Dichas medidas deberin regular de forma activa la adquisicion y
gestion de programas de computo para uso gubernamental.

ADPIC 10.1
Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serdn
protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

ADPIC 10.2

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por miquina
0 en otra forma, que por razones de la seleccion o disposicion de sus contenidos
constituyan creaciones de cardcter intelectual, serdn protegidas como tales Esa
proteccién, que no abarcard los datos o materiales en si mismos, se entenderd
sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o
materiales en si mismos.

El Articulo 16.7.6 contiene un requerimiento de que cada Parte emita decretos
u otros mandatos similares que dispongan que sus agencias gubernamentales
utilicen programas de computo autorizados exclusivamente para tal uso por
el titular del derecho. Este texto en el PTPA, el TLC Chile (17.7.4), y el CAFTA-
RD (15.5.9) garantiza que el uso del software se encuentre completamente
autorizado y que se establezca un sistema de gestion y adquisicion de software
vigente.

PTPA 16.7.9
No obstante el Articulo 16.7.8 y el Articulo 16.6.6 (b), ninguna de las Partes
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puede permitir la retransmision de sefiales de television (ya sea terrestre, cable
o satélite) en el Internet sin la autorizacion del titular o titulares del derecho del
contenido de la sefial y, si es el caso, de la sefial.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. El Articulo 16.7.9 y el
CAFTA-RD (15.5.10.c) no permiten la retransmisién de sefiales de television
(ya sea terrestre, cable o satélite) en el Internet, sin la autorizacion del titular del
derecho. La frase aparece en este texto garantizando que los paises no pueden
someter la retransmision de sefiales de television a una licencia obligatoria.

PTPA 16.7.10

Ninguna de las Partes puede someter el goce y el ejercicio de los derechos de los
autores, intérpretes o ejecutantes, y productores de fonogramas estipulados en
este Capitulo, a cualquier formalidad.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. El Articulo 16.7.10,
como Chile FTA (17.6.6) estipula que “Ninguna parte puede someter el goce y el
ejercicio de los derechos de los autores, intérpretes o ejecutantes, y productores
de fonogramas estipulados en este Capitulo, a cualquier formalidad”.

9.  ARTICULO 16.8: PROTECCION DE LAS SENALES
CODIFICADAS PORTADORAS DE PROGRAMAS

PTPA 16.8.1

Cada una de las Partes deberd tipificar como delito:
(a) la fabricacion, ensamblaje, modificacion, importacion, exportacion,
venta, alquiler o distribucion por otro medio, de un dispositivo o sistema
tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el
dispositivo o sistema sirve bdsicamente para descifrar una sefial de satélite
codificada portadora de programas sin la autorizacion del distribuidor
legitimo de dicha sefial; y
(b) la recepcion y ulterior distribucion intencional de una sefial portadora
de programas que se haya originado como una sefial de satélite codificada,
a sabiendas que ha sido descifrada sin la autorizacion del distribuidor
legitimo de la sefial.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. El Articulo 16.8.1,
al igual que el CAFTA-RD (15.8.1) estipula que “cada Parte puede tipificar
como delito: (a) la fabricaciéon, ensamblaje, modificacién, importacion,
exportacion, venta, alquiler, o distribucién por otro medio, de un dispositivo
o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que
el dispositivo o sistema sirve basicamente para descifrar una senal de satélite
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codificada portadora de programas sin autorizacion del distribuidor legitimo
de dicha sefal; y (b) la recepcion y ulterior distribucion intencional de una
senal portadora de programas que se haya originado como una sefial de
satélite codificada, a sabiendas que ha sido descifrada sin la autorizacién del
distribuidor legitimo de la sefial.” En el NAFTA (1707), (a) es un delito; sin
embargo, (b) es una violacién del codigo civil, cuando esta en relacion con
actividades comerciales. Ademas, estas disposiciones tienen un periodo de
transicion de un ano desde la fecha en que el NAFTA entr6 en vigor. Ambas
disposiciones estan sujetas ya sea a responsabilidad civil o penal en el TLC
Chile (17.8.1).

PTPA 16.8.2

Cada Parte establecerd recursos civiles, incluyendo dafios compensatorios, para
cualquier persona perjudicada por cualquier actividad descrita en el pdrrafo 1,
incluyendo cualquier persona que tenga un interés en la sefial de programacion
codificada o en su contenido.

El Acuerdo ADPIC no contiene una disposicion similar. El Articulo 16.8.2,
el CAFTA-RD (15.8.2) y el TLC Chile (17.8.2) establecen que “cada Parte
establecera recursos civiles, incluyendo dafios compensatorios, para cualquier
personaperjudicada por cualquieractividad descritaenel parrafo1, incluyendo
cualquier persona que tenga un interés en la sefial de programacion codificada
o en su contenido.” La frase “dafios compensatorios” fue recientemente
anadida en referencia a los recursos civiles, excepto en el TLC Chile.

10. ARTICULO 16.9: PATENTES

El Articulo 16.9.6 del PTPA establece dos estandares para la restauracion del
plazo de las patentes: uno por atrasos en general y otro especificamente para
atrasos farmacéuticos.

PTPA 16.9.6.a

Cada parte, proporcionard los medios vy, a solicitud del titular de la patente,
compensard por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente
restableciendo el periodo de la patente o los derechos de la patente. Cualquier
tipo de restablecimiento conferird todos los derechos exclusivos de una patente
sujeta a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original.
Para efectos de este pdrrafo, un retraso irrazonable deberd incluir al menos
un retraso en la emision de la patente de mds de cinco afios desde la fecha de
presentacion de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres afios contados a
partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea
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posterior, siempre que los periodos imputables a las acciones del solicitante de la
patente no se incluyan en la determinacion de dichos retrasos.

PTPA 16.9.6.b

Con respecto a cualquier producto farmacéutico que esté cubierto por una
patente, cada parte deberd prever una restauracion del plazo de la patente
para compensar al titular de la patente por cualquier reduccion irrazonable
del plazo efectivo de la patente como resultado del proceso de aprobacion de
comercializacion relacionado con la primera comercializacion del producto en
dicha Parte. Cualquier restauracion conferird todos los derechos exclusivos
de una patente objeto de las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la
patente original.

ADPIC 62.2

Cuando la adquisicion de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada
al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurardn de que
los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones
sustantivas para la adquisicion del derecho, permitan su otorgamiento o registro
dentro de un periodo razonable, a fin de evitar que el periodo de proteccion se
acorte injustificadamente.

El Articulo 62.2 del Acuerdo ADPIC sdélo establece que las patentes se
deben registrar, “los Miembros se aseguraran de que los procedimientos
correspondientes para el otorgamiento o registro que permitan el otorgamiento
o el registro del derecho dentro de un periodo de tiempo razonable, a fin de
evitar que el periodo de proteccion se acorte injustificadamente.” No establece
recursos en el caso de atrasos irrazonables. El PTPA establece un recurso
para los “atrasos irrazonables” mediante la restauracién del periodo de la
patente, en tanto que el Acuerdo ADPIC no establece recursos para cualquier
atraso irrazonable. Alin mas, estipula los estindares minimos para un atraso
irrazonable en cinco afios contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud o tres afios después del pedido de revision de la solicitud, el que sea
mas largo.

Sin embargo, no queda claro, dentro del PTPA, cudl seria el recurso exacto
para la restauracion del término de la patente. Lo que es claro es que el recurso
“conferira todos los derechos exclusivos de una patente sujeta a las mismas
limitaciones y excepciones aplicables a la patente original” pero la duracion
del periodo restaurado no ha sido definida'.

1 Lalegislacion estadounidense limita el periodo de restauracion a cinco afos.

129



130

Propiedad intelectual y comercio en el Perti: impacto y agenda pendiente

Limites en la Revocacion de Patentes

PTPA Articulo 16.9.4

Sin perjuicio del Articulo 5.A(3) del Convenio de Paris* cada Parte establecerd
que una patente puede ser revocada o anulada tinicamente por las razones que
hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de una patente de acuerdo a la
legislacion de cada Parte. Sin embargo, una Parte podri también establecer que
el fraude, la falsa representacion o conducta injusta, podrd constituir la base
para revocar o anular una patente o considerarla inefectiva.

ADPIC Articulo 32
Se dispondrd de la posibilidad de una revision judicial de toda decision de
revocacion o de declaracion de caducidad de una patente.

ElIPTPAlimitalas condiciones pararevocar una patente a aquellas que hubiesen

justificado el rechazo al otorgamiento de una patente, o aquellas basadas en
fraude, la falsa representaciéon o conducta injusta mientras que el Acuerdo
ADPIC solo establece un proceso para revocacion, pero no proporciona
informacion relevante.

11. ARTICULO 16.10: MEDIDAS RELACIONADAS CON
CIERTOS PRODUCTOS REGULADOS

El Articulo 16.10.1 del PTPA restringe la difusion de la informacion
proporcionada por el gobierno respecto a los productos farmacéuticos y
quimico-agricolas.

PTPA 16.10.1.a

Si una Parte exige o permite, como condicién para aprobar la comercializacion
de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto quimico-agricola,
la presentacion de informacion sobre seguridad y eficacia del producto, dicha
Parte no autorizard a terceros, sin el consentimiento de la persona que presentd
originalmente la informacién sobre sequridad y eficacia para la aprobacién de
comercializacion en la Parte, a comercializar el mismo producto u otro semejante
basado en:

2 ElArticulo 5.A (3) del Convenio de Paris establece: “La caducidad de la patente no podra
ser prevista sino para el caso en que la concesion de licencias obligatorias no hubiere
bastado para prevenir estos abusos. Ninguna accién de caducidad o de revocacion de
una patente podrd entablarse antes de la expiracion de dos afnos a partir de la concesion
de la primera licencia obligatoria”.
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(i) la informacion presentada sobre seguridad y eficacia en respaldo a la
aprobacion de comercializacion; o

(ii) la evidencia de la aprobacion de comercializacion,

por lo menos por cinco afios para los productos farmacéuticos y diez
afios para productos quimico-agricolas, contados a partir de la fecha de
aprobacién de comercializacion en el territorio de la Parte.

PTPA 16.10.1.b
Si una Parte exige o permite, en conexion con la aprobacién de comercializacion
de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto quimico-agricola,
la presentacion de evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto
previamente aprobado en otro territorio, tal como evidencia de aprobacién de
comercializacion previa en el otro territorio, la Parte no permitird que terceros,
sin el consentimiento de la persona que previamente presentd la informacion para
obtener la aprobacidén de comercializacion en el otro territorio, comercialicen el
mismo producto o uno muy similar, basado en:

(i) la informacion presentada sobre seguridad y eficacia en respaldo a la

aprobacion de comercializacion; o

(ii) evidencia de la aprobacion comercial previa en el otro territorio,
por lo menos por cinco afios para los productos farmacéuticos y diez afios para
productos quimico-agricolas, contados a partir de la fecha de aprobacion de
comercializacion del nuevo producto en el territorio de la Parte. Para poder
recibir proteccion de conformidad con este inciso, una Parte podrd exigir que la
persona que provea la informacion en el otro territorio solicite la aprobacion en
el territorio de la Parte dentro de los cinco afios siguientes de haber obtenido la
aprobacion de comercializacion en el otro territorio.

PTPA 16.10.1.c

Para efectos de este articulo, un nuevo producto farmacéutico es aquel que
no contiene una entidad quimica que haya sido previamente aprobada en el
territorio de la Parte para ser usada en un producto farmacéutico, y un nuevo
producto quimico-agricola es aquel que contiene una entidad quimica que no
haya sido previamente aprobada en el territorio de la Parte para ser usada en un
producto quimico agricola.

ADPIC 39.3

Los Miembros, cuando exijan, como condicion para aprobar la comercializacion
de productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan
nuevas entidades quimicas, la presentacion de datos de pruebas u otros no
divulgados cuya elaboracion suponga un esfuerzo considerable, protegerdn esos
datos contra todo uso comercial desleal. Ademds, los Miembros protegerdn esos
datos contra toda divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger al
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publico, o salvo que se adopten medidas para garantizar la proteccion de los
datos contra todo uso comercial desleal.

El PTPA proporciona una proteccion mucho mayor que el Acuerdo ADPIC
en relacion a los datos de pruebas. El Acuerdo ADPIC sélo protege datos de
prueba que “supongan un esfuerzo considerable,” y la proteccion ofrecida es
solo contra “uso comercial desleal.” Ademas, el Acuerdo ADPIC permite la
liberacion de los datos “cuando sea necesario para proteger al publico” o en
situaciones donde la revelacion de los datos no resulte en un uso comercial
desleal por parte de terceros. El PTPA no requiere “un esfuerzo considerable”
para crear lainformacion. Mds importante atin, mas alla del estandarizado “uso
comercial desleal”, utilizado en el Acuerdo ADPIC, en el PTPA se especifica que
otros no pueden utilizar esta informacién para hacer que su propio producto
sea aprobado para la comercializacion dentro de un periodo de 5 a 10 afios.
En tanto que en el texto del PTPA no existe la excepcion en relacion a revelar
informacién “cuando sea necesario para proteger al publico”, el documento
de Estados Unidos “Entendimiento de ciertas medidas en el area de salud”
(discutido mas adelante) garantiza que el Capitulo 16 no interfiera con la
habilidad de la Parte para proteger la salud publica.

Los efectos de la proteccion de los datos de prueba seran sentidos por la
industria de genéricos. Ya que los fabricantes que compiten no pueden usar esta
informacion por 5 a 10 afios, si ellos desean trabajar dentro de este margen, ellos
tendran que compilar su propia prueba que seria prohibitivamente caro®.

PTPA 16.9.2

Ninguna disposicion de este Capitulo se interpretard como un impedimento
para que una Parte excluya de la patentabilidad las invenciones, conforme lo
establecido en los Articulos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. No obstante lo
anterior, una Parte que no proporcione proteccion de patente para plantas hasta
la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo, realizard todos los esfuerzos
razonables para hacer tal proteccion de patente disponible comnsistente con el
parrafo 1. Cualquier Parte que proporcione proteccion de patente para plantas o
animales en la fecha o después de la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo
mantendrd tal proteccion.

3 “Una evaluacién econdémica realizada por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual también ha predicho que
la proteccion de datos de prueba podria elevar significativamente los precios de las
medicinas en Pert1.” (sic) Texto disponible en: http://www.bilaterals.org/article.php3?id_
article=3674.
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ADPIC 27.2

Los Miembros podrin excluir de la patentabilidad las invenciones cuya
explotacion comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para
proteger el orden puiblico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la
vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para
evitar dafios graves al medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga
meramente porque la explotacion esté prohibida por su legislacion.

ADPIC 27.3

Los Miembros podrdn asimismo excluir de la patentabilidad:

(a) los métodos de diagndstico, terapéuticos y quiriirgicos para el tratamiento
de personas o animales;

(b) las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales, que no sean
procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos. Sin embargo, los Miembros
otorgardn proteccion a todas las variedades vegetales ya sea mediante patentes,
mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinacion de aquéllas
y éste. Las disposiciones del presente inciso serdn objeto de examen cuatro arios
después de la entrada en vigencia del Acuerdo de la OMC.

La legislacion peruana actual establece “Proteccion para nuevas variedades
de plantas es otorgada a través de un sistema sui generis bajo el Decreto
Supremo No. 08-96-ITINCI y la Decisién Andina 345, para los miembros de la
Comunidad Andina. El Perti no es miembro de la Unién Internacional para la
Proteccién de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV)”4.

El PTPA requerira que el Perti se cambie de su actual sistema sui generis para
proteccion de plantas y pase a un a sistema de proteccion de patente.

11.1. Exoneracion de la ley

PTPA 16.9.5

De acuerdo con el parrafo 3, si una Parte permite que terceros utilicen el producto
materia de la presente patente para generar informacion necesaria en respaldo a
la aprobacion de una solicitud de comercializacion de un producto farmacéutico
o un producto quimico agricola, dicha Parte establecerd que cualquier producto
elaborado bajo tal autoridad no podra ser producido, usado, vendido, ofrecido
a venta o importado en el territorio de esa Parte a no ser que sea para fines
relacionados a la generacién de informacion para cumplir con los requisitos
para la aprobacion de comercializacion del producto, una vez que la patente
ha expirado, y si la Parte permite la exportacion, el producto sdlo podri ser

4 OMC (2000). Parte B, III, 4 (viii).
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exportado fuera del territorio de dicha Parte con la finalidad de cumplir con los
requisitos para la obtencion de la aprobacién de comercializacion.

El PTPA establece una excepcion que permitird que los fabricantes de
medicamentos genéricos prueben sus productos para la aprobacién de
comercializacion antes de la expiracion de la patente®. Sin embargo, la
excepcion se aplica a pruebas tinicamente con el fin de obtener la aprobacion de
comercializacidn, y no permite que ningun fabricante utilice comercialmente
dicho medicamento.

11.2. Patentes y salud publica

Estados Unidos public6 un documento preliminar de entendimiento de
fecha 6 de enero de 2006 (“Entendimiento de ciertas medidas en el area de
salud”) que declara: Las obligaciones del Capitulo Dieciséis del Acuerdo no
afecta la habilidad de la Parte para tomar medidas necesarias para proteger
la salud publica mediante la promocion del acceso a medicinas para todos,
en especial, en relacion a casos como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria,
y otras epidemias, asi como también circunstancias de extreme urgencia o
una emergencia nacional. En reconocimiento del compromiso de permitir
el acceso a medicinas que son proporcionadas conforme a la Decisién del
Consejo General del 30 de agosto de 2003 en la implementacion del Parrafo
6 de la Declaracion DOHA en el Acuerdo ADPIC y la Salud Pablica (WT/
L/540) y la declaracion del Presidente del Consejo General de la OMC que
acompana la Decision (JOB(03)/177, WT/GC/M/82) (conjuntamente llamado
“ADPIC/soluciones en temas de salud”), el Capitulo Dieciséis no impide la
utilizacion efectiva de la ADPIC/soluciones en temas de salud. Con respecto
a lo mencionado anteriormente, si una modificacién del Acuerdo de la OMC
en Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (1994) entra en vigencia con respecto a las Partes y a la aplicacion de
una medida sobre una Parte de conformidad con dicha modificacion viola el
Capitulo Dieciséis del Acuerdo, nuestro Gobierno inmediatamente consultara
con el fin de adaptar el Capitulo Dieciséis de manera apropiada teniendo en
consideracién la modificacion.

ADPIC 27.2
Los Miembros podrin excluir de la patentabilidad las invenciones cuya
explotacion comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para

5 La finalidad de esta excepcion es permitir que los fabricantes de medicinas genéricas
puedan colocar su producto en el mercado hacia el final del periodo de la patente. Si
solo pudieran comenzar sus pruebas al final del periodo de la patente, esto permitiria
una extension de acto al periodo de la patente.
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proteger el orden puiblico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la
vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para
evitar dafios graves al medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga
meramente porque la explotacion esté prohibida por su legislacion.

La legislacion peruana excluye la patentabilidad de “las invenciones
relacionadas a los productos farmacéuticos considerados esenciales por la
Organizacion Mundial de Salud”®. El documento antes mencionado afirma
que la proteccion de patente no puede ser usada cuando pueda afectar la salud
publica.

12. ARTICULO 16.11: OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

PTPA 16.11.7
Cada Parte dispondrd que:
(a) en los procedimientos judiciales civiles, las autoridades judiciales
estardn facultadas para ordenar que el infractor pague al titular del
derecho:
(i) una suma adecuada para compensar al titular del derecho por los
dafios sufridos debido a la infraccion, y
(ii) por lo menos en el caso de infracciones al derecho del autor o
derechos conexos, y en el caso de falsificacion de marcas, las ganancias
obtenidas por el infractor imputables a la infraccion y que no fueran
tomadas en cuenta al calcular el monto de los dafios a que se refiere
la clausula (i).
(b) al determinar el monto de los dafios causados por una infraccion a los
derechos de propiedad intelectual, las autoridades judiciales considerardn,
inter alia, el valor del bien o servicio infringido, de acuerdo con el precio al
detalle sugerido u otra medida de valor justificada presentada por el titular
del derecho.

PTPA 16.11.8

En los procedimientos judiciales civiles, cada Parte establecerd o mantendrd, al
menos con respecto a la infraccion de los derechos de autor y derechos conexos,
y falsificacion de marcas, indemnizaciones predeterminadas, que deberdn
estar disponibles a eleccién del titular del derecho como una alternativa a los
darios reales. Dichas indemnizaciones predeterminadas estardn previstas por
la legislacién interna y determinadas por las autoridades judiciales, tomando

6 OMC (2000). Parte B, III, 4 (viii).

135



136

Propiedad intelectual y comercio en el Perti: impacto y agenda pendiente

en cuenta los objetivos del sistema de propiedad intelectual, en una cantidad
suficiente para compensar al titular del derecho el dafio causado por la infraccion
Yy que se constituyan en disuasorios frente a futuras infracciones.

PTPA 16.11.9

Cada parte dispondrd que sus autoridades judiciales, salvo en circunstancias
excepcionales, tengan la facultad para ordenar, al concluir los procedimientos
civiles judiciales relacionados con la infraccion de derechos de autor o derechos
conexos y falsificacion de marcas, que el infractor pague al titular del derecho
las costas procesales y los honorarios de los abogados que sean procedentes.

ADPIC 45.1

Las autoridades judiciales estardn facultadas para ordenar al infractor que pague
al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el dafio que
éste haya sufrido debido a una infraccion de su derecho de propiedad intelectual,
causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para
saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

ADPIC 45.2

Las autoridades judiciales estardn asimismo facultadas para ordenar al infractor
que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios
de los abogados que sean procedentes. Cuando asi proceda, los Miembros podrin
facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparacion por concepto
de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios predeterminados, aun cuando el
infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya
desarrollado una actividad infractora.

El PTPA crea un umbral menor para recuperar los dafos. Tanto el PTPA como
el Acuerdo ADPIC permiten que el titular del derecho recupere los dafios por
parte del infractor que comprende el reembolso de las ganancias y/o danos
predeterminados sin considerar el conocimiento o la intenciéon del infractor.
Sin embargo, el PTPA permite que el titular del derecho obtenga compensacion
por cualquier dafio que haya sufrido, mientras que el Acuerdo ADPIC s6lo
otorga compensacion por dafo sufrido cuando el infractor tenia conocimiento
o tenia motivos razonables para saber sobre el caracter infractor de la actividad.
El PTPA también dispone una mayor orientacion para establecer el valor de los
danos al incluir “precio al detalle sugerido u otra medida de valor justificada
presentada por el titular del derecho.” Asimismo, el PTPA permite que el
titular del derecho elija entre los danos reales o los dafios predeterminados,
mientras que el Acuerdo ADPIC no dispone una orientacién respecto a
cuando se puede utilizar los dafios reales o los dafios predeterminados. A fin
de obtener el reembolso de los costos procesales y honorarios de los abogados,
el PTPA permite que los gastos sean reembolsados al “titular del derecho”
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bajo discrecionalidad judicial, mientras que el Acuerdo ADPIC s6lo permite el
pago de costos procesales sean pagados por el infractor al titular del derecho
conforme la discrecionalidad del juez.

12.1. Sanciones penales

PTPA 16.11.26
Cada Parte establecerd procedimientos y sanciones penales para ser aplicados
al menos para los casos de falsificacién dolosa de marcas o de pirateria lesiva de
derecho de autor o derechos conexos a escala comercial. La pirateria lesiva de
derecho de autor o derechos conexos a escala comercial incluye:
(a) la infraccién dolosa significativa de los derecho de autor y derechos
conexos que no tengan una motivacion directa o indirecta de ganancia
economica, y
(b) la infraccion dolosa con fines de beneficio comercial o ganancia
economica privada.
Cada Parte tratard la importacion o exportacion dolosa de mercancia falsificada
o pirateada como una actividad ilegal, sujeta a sanciones penales en la
misma medida que el trifico o distribucion de tales mercancias en el comercio
nacional.

PTPA 16.11.27.a

Especificamente, cada Parte dispondrd sanciones que incluyan penas privativas
de la libertad asi como sanciones pecuniarias suficientes para disuadir futuras
infracciones, consistentes con una politica para eliminar el incentivo econdmico
del infractor. Cada Parte incentivard a sus autoridades judiciales para imponer
multas en niveles suficientes para disuadir futuras infracciones.

PTPA 16.11.28
Cada Parte también dispondrd la aplicacién de procedimientos y sanciones
penales en los siguientes casos, aun cuando no exista falsificacion dolosa de una
marca o pirateria del derecho de autor:
(a) el trifico consciente de etiquetas falsificadas adheridas o disefiadas para
ser adheridas a fonogramas, o a una copia de un programa de computacion,
0 a la documentacién o empaque de un programa de computacion, o a la
copia de una pelicula u otro producto audiovisual, y
(b) el trifico consciente de documentos falsificados o empaques para un
programa de computacion.

ADPIC 61

Los Miembros establecerdn procedimientos y sanciones penales al menos
para los casos de falsificacion dolosa de marcas de fdbrica o de comercio o de
pirateria lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles
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comprenderdn la pena privativa de libertad y/o la imposicion de sanciones
pecuniarias suficientemente disuasivas, que sean consistentes con el nivel de
las sanciones aplicadas segiin la gravedad del delito. Cuando proceda, entre los
recursos disponibles figurard también la confiscacion, el decomisoy la destruccion
de las mercancias infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados
predominantemente para la comision del delito. Los Miembros podrin prever la
aplicacion de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infraccion de
derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a
escala comercial.

El PTPA define especificamente la violacion de derechos de autor incluyendo
tanto la infraccion dolosa con fines de ganancia econdmica como la infraccion
dolosa significativa sin motivacion de ganancia econdmica. La infraccién dolosa
significativa sin motivacién de ganancia econémica se usa presumiblemente
contra aquellos que distribuyen ilegalmente cantidades significativas de
material electronico protegido por el derecho de autor. Tanto el PTPA como
el Acuerdo ADPIC establecen procedimientos penales que incluyen la pena
privativa de libertad y/o multas pecuniarias suficientes para disuadir a los
infractores. Ambos difieren en que el Acuerdo ADPIC considera que el nivel
de las sanciones es consistente “segun la gravedad delito” mientras que el
PTPA contiene esta calificacion. Para los traficantes de mercancia ilegal, el
PTPA establece sanciones penales para aquellos que trafiquen a sabiendas
determinadas mercanciasilegales (“etiquetas falsificadas adheridas o disefiadas
para fonogramas, o copia de programa de computacion, o documentaciéon o
empaque de programa de computacion, o copia de pelicula u otro producto
audiovisual”), mientras que el Acuerdo ADPIC s6lo dispone los procedimientos
penales para “otros casos de infraccion”.

12.2. Confiscacion, decomiso

PTPA 16.11.27

Especificamente, cada Parte dispondra:
(a) sanciones que incluyan penas privativas de libertad asi como sanciones
pecuniarias suficientes para disuadir futuras infracciones, consistentes
con una politica para eliminar el incentivo econémico del infractor. Cada
Parte incentivard a sus autoridades judiciales para imponer multas en
niveles suficientes para disuadir futuras infracciones;
(b) que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el decomiso
de las mercancias presuntamente falsificadas o pirateadas, todo material y
accesorios utilizados en la comision del delito, todo activo relacionado con la
actividad infractora y toda evidencia documental relevante al delito. Cada
Parte dispondrd que los materiales sujetos a decomiso en cumplimiento de
una orden judicial no requieran ser identificados individualmente siempre
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y cuando se encuadren dentro de las categorias generales especificadas en
la orden;

(c) que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar, entre otras
medidas, el decomiso de todo activo relacionado con la actividad infractora
y ordenardn, salvo en casos excepcionales, el decomiso y destruccion de toda
mercancia falsificada o pirateada, y, por lo menos con respecto a la pirateria
lesiva de derecho de autor o derechos conexos, el decomiso y destruccion
de los materiales y herramientas utilizados en la creacion de los mercancia
infractores. Cada Parte dispondrd ademds que tal decomiso y destruccion
no estardn sujetos a compensacion alguna a favor del demandado; y

(d) que sus autoridades judiciales puedan iniciar acciones legales de oficio,
con respecto a los delitos descritos en este Capitulo, sin la necesidad de una
denuncia formal presentada por una parte privada o titular de derecho.

PTPA 16.11.10

En procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de
autor y derechos conexos vy falsificacion de marcas, cada Parte estipulard que
sus autoridades judiciales estardn facultadas para ordenar el decomiso de los
productos presuntamente infractores, y todo material e implemento relacionado
y, al menos para los casos de falsificacion de marcas, la evidencia documental
relevante a la infraccion.

PTPA 16.11.11

Cada Parte dispondrd que:
(a) en procedimientos judiciales civiles, y a solicitud del titular del
derecho, los bienes pirateados o falsificados serdn destruidos, excepto en
circunstancias excepcionales;
(b) sus autoridades estardn facultadas para ordenar que los materiales
e implementos utilizados en la fabricacion o creacion de las mercancias
pirateadas o falsificadas sean, sin compensacion alguna, prontamente
destruidas o, en circunstancias excepcionales, y sin compensacion alguna,
dispuestas fuera de los canales comerciales de tal manera que se minimice
el riesgo de infracciones futuras, y
(c) con respecto a las mercancias con marcas falsificadas, no serd suficiente
la simple remocion de la marca fijada o adherida ilegalmente para permitir
la colocacion de la mercancia a través de los circuitos comerciales.

ADPIC 46

Para establecer un medio eficaz de disuasion de las infracciones, las autoridades
judiciales estardn facultadas para ordenar que las mercancias que se haya
determinado que son mercancias infractoras sean, sin indemnizacion alguna,
apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar dafios al
titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible
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con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarin
ademds facultadas para ordenar que los materiales e implementos que se hayan
utilizado predominantemente para la produccién de las mercancias infractores,
sean, sin indemnizacion alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma
que se reduzcan al minimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrin en
cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de
que haya proporcion entre la gravedad de la infraccion y las medidas ordenadas,
como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancias de marca de fabrica o
de comercio falsificadas, la simple remocion de la marca de fabrica o de comercio
puesta ilicitamente no bastard para que se permita la colocacion de las mercancias
en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales.

ADPIC 61

...Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurard también Ia
confiscacion, el decomiso y la destruccion de las mercancias infractoras y de
todos los materiales e implementos utilizados predominantemente para la
comision del delito.

ADPIC 58
Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actiien por propia
iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancias respecto de las cuales
tengan la presuncion de que infringen un derecho de propiedad intelectual:
(a) las autoridades competentes podrdn, en cualquier momento, pedir al
titular del derecho toda informacion que pueda serles util para ejercer esa
potestad;
(b) la suspension deberd notificarse sin demora al importador y al titular
del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades
competentes, la suspension quedard sujeta, mutatis mutandis, a las
condiciones estipuladas en el articulo 55;
(c) los Miembros eximirdn tanto a las autoridades como a los funcionarios
publicos de las responsabilidades que darian lugar a medidas correctivas
adecuadas solo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de
buena fe.

El PTPA y el Acuerdo ADPIC difieren principalmente en las acciones legales
a tomar respecto a la mercancia infractora decomisada. En procedimientos
civiles, el PTPA ordena la destruccion de la mercancia falsificada o pirateada a
solicitud del titular del derecho, salvo en casos excepcionales, mientras que el
Acuerdo ADPIC dispone que la mercancia se retire de los circuitos comerciales,
salvo que el mandato constitucional disponga que sean destruidos. El PTPA
también ordena la destruccion de los implementos usados para la fabricacion
de la mercancia infractora, salvo en casos excepcionales en los cuales se
dispondra el retiro de los implementos de los circuitos comerciales, mientras
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que el Acuerdo ADPIC solo autoriza el retiro de los implementos del comercio.
El PTPA no permite que el simple retiro de las marcas registradas de los
productos sirva para permitir la liberacion de dichos productos al comercio;
mientras que el Acuerdo ADPIC permite el retiro de las marcas registradas
de los productos y su liberacion al comercio en casos excepcionales. En casos
penales, el PTPA asimismo ordena el decomiso y destruccion de la mercancia
e implementos infractores salvo en casos excepcionales. El Acuerdo ADPIC
permite el decomiso y la destruccion de mercaderias e implementos infractores
en “casos apropiados”.

13. CONCLUSION

El PTPA crea obligaciones para el Perti que deben ser consideradas durante
las negociaciones. El PTPA vinculara al Pert con una serie de tratados
internacionales sobre propiedad intelectual. Asimismo, el Pert tendrd que
desarrollar un sistema de base de datos y archivo electronico para manejar
las marcas de fabrica o de comercio asi como una base de datos en linea de los
Dominios de Nivel Superior de cédigos de pais (ccTLD). El sistema actual para
la proteccion de plantas en el Perti tendra que ser modificado para adoptar un
sistema de proteccion basado en patentes. Finalmente, el PTPA creara varias
nuevas causales para la interposicion de acciones de caracter civil y penal.
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