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RESUMEN

El presente articulo ofrece un andlisis preliminar de las disposiciones
sobre derechos de autor y conexos, marcas y patentes previstas en el
Capitulo de Propiedad Intelectual del Acuerdo de Promocion Comercial
entre Perii y los Estados Unidos. Dicho andlisis incluye una comparacion
con las disposiciones de los tratados de libre comercio que los Estados
Unidos ha suscrito con otros paises. Ademds, se efectiia un examen de
los principales aspectos sustantivos en materia de derechos de autor
y conexos, marcas y patentes previstos en la legislacion nacional y la
normativa de la comunidad andina. Finalmente, el autor advierte los
principales inconvenientes de cardcter legal y econdmico que se generarin
como consecuencia de las nuevas obligaciones establecidas en el referido
Acuerdo.

INTRODUCCION

El presente documento presenta un andlisis preliminar del Capitulo de
Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio entre Pert1 y los Estados
Unidos de Norteamérica', en materia derechos de autor (y derechos conexos),

marcas y patentes.

*

Estudio preparado a solicitud del INDECOPI, Peru.

1 En adelante ‘el TLC'.
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El analisis incluye una comparacion con las disposiciones contenidas en otros
tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos, especialmente el
DR-CAFTA, la relaciéon de diversos articulos del TLC con el Acuerdo sobre los
ADPIC y tratados administrados por la OMPL un examen de los principales
aspectos sustantivos en las tres dreas mencionadas y sus implicaciones a nivel
de la normativa Andina (particularmente las Decisiones 486 y 351). También
se consideran, sucintamente, algunos posibles efectos legales y econémicos de
las nuevas obligaciones establecidas en el tratado.

1. DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS?
1.1. Relacion con otros acuerdos

El TLC Peru-EEUU en su Capitulo 1, ‘Disposiciones Iniciales’” establece lo
siguiente:

Art. 1.2.- Relaciéon con otros Tratados:
Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme
al Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean parte.

Art. 16.1.6.- Ademas del Articulo 1.2 (Relacién con otros acuerdos), las Partes
afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de los ADPIC
y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los
auspicios de la OMPI de los cuales son parte.

Art. 16.5.1.- Ademas del Articulo 1.2 (Relacidn con otros acuerdos) las Partes
afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Convenio de Berna
para la Proteccion de las Obras literarias y artisticas.

Art. 16.6.1.- Ademas del Articulo 1.2 (Relacién con otros acuerdos) las Partes
afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Tratado de la OMPI
sobre Interpretacion, Ejecucién y Fonogramas (1996)°.

Esta afirmacion de los derechos y obligaciones existentes bajo el ADPIC y
los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados bajo los
auspicios de la OMPI de los cuales forman parte, reiterandolo expresamente
respecto del Convenio de Berna, implica que si las partes estan vinculadas por
derechos y obligaciones que surgen del ADPIC y los acuerdos de propiedad

2 Seccién elaborada por A. Aoun.
3 En adelante “TOIEF”.
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intelectual concluidos o administrados bajo los auspicios de la OMPI de
los cuales tanto Pertt como EEUU formen parte, incluidos expresamente el
Convenio de Berna y el TOIEF, ellos permanecen vigentes frente al TLC Pert
EEUU.

El Art. 16.1 establece que cada Parte, como minimo, aplicara las disposiciones
contenidas en este Capitulo.

En lo que se refiere a los acuerdos internacionales relacionados con derechos
de autor, el Art. 16.1.2 indica que cada parte ratificard o se adherird a los
siguientes acuerdos, en la fecha de entrada en vigencia del Tratado:

a) ElConvenio sobre la distribucion de sefiales portadoras de programas
transmitidas por satélite (1974).

¢) El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) (1996).

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

Aclaramos que al dia de hoy Pert es miembro de los mencionados acuerdos
internacionales.

Si bien los estdndares de proteccion de la propiedad intelectual en Pert son
altos como lo reflejan su propia ley interna de derecho de autor, Decreto
Legislativo N° 822, yla Decisién 351 de la Comunidad Andina, los compromisos
que surgen del TLC en algunos aspectos, van mas alla, incluso del ADPIC y
en algunos casos trata materias a las que las normas mencionadas no hacen
referencia, como lo veremos seguidamente.

En materia de derecho de autor y derechos conexos en este Capitulo 16, su
tratamiento se ha efectuado separadamente, al igual que en el TLC Chile-EEUU
y contrariamente a otros tratados bilaterales de libre comercio suscriptos por
EEUU con Singapur, Marruecos y CAFTA-RD.

Este tratamiento separado estd mas cerca de la concepcion juridica latina que
le otorga una jerarquia superior al derecho de autor por sobre los derechos
conexos o vecinos al derecho de autor. De todos modos, el TLC ha elevado
notablemente el estdandar de proteccion de los derechos conexos en el Articulo
16.7 se tratan conjuntamente las obligaciones comunes al derecho de autor y
los derechos conexos. En relacion con estas “Obligaciones comunes”, el Art.
16.7.1 establece que se garantiza que no se establezca ninguna jerarquia entre
el derecho de autor, por una parte, y los derechos de los artistas intérpretes o
ejecutantes y productores de fonogramas, por la otra.
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El Informe del Comité de Comercio e Industria para los Derechos de la
Propiedad Intelectual (ITAC-15)* en relacion con lo acordado en el TLC Pert
EEUU, lamenta que en este TLC se haya vuelto a perpetuar “innecesariamente
la diferencia entre el derecho de autor y los derechos conexos”.

1.2. Derechos patrimoniales de autor

El TLC se aplica a obras literarias y artisticas, manteniéndose lo dispuesto por
el Convenio de Berna (Art.2), por el ADPIC que incluye a los programas de
computacion y bases de datos (Art.10) y por el TODA (Arts. 1-5).

Derecho de reproduccion

El Art. 16.5.2 establece que: “Cada Parte dispondra que los autores tengan
el derecho de autorizar o prohibir cualquier reproducciéon de sus obras
de cualquier manera o forma, permanente o temporal (incluyendo el
almacenamiento temporal en forma electronica)”.

Este articulo esta en concordancia con el Convenio de Berna (Art. 9.1) que
le reconoce a los autores un derecho amplio de reproduccion de sus obras,
sin distincion de procedimientos y formas y con la Declaracion concertada
respecto del Art. 1.4 del TODA, que interpreta la extension de este derecho y
de sus excepciones tal como se establece en el Art. 9 CB al entorno digital, en
particular al uso de obras en forma digital. La innovacion que advertimos en
el TLC es que incluye expresamente el almacenamiento temporal en forma
electrdnica.

Respecto de las copias temporales es importante destacar que en el TLC Chile-
EEUU la nota al Art. 17.7.3, le otorga a las partes la facultad de prever en sus
legislaciones excepciones apropiadas para el ambiente digital. En particular,
incluye la siguiente excepcién: “...para las obras que no sean programas de
computador y otras materias, dichas limitaciones y excepciones podran incluir
reproducciones temporales que sean transitorias y accesorias y que forman
parte integrante y esencial de un proceso tecnoldgico y cuya unica finalidad
es permitir (a) la transmision licita en una red entre terceros por parte de un
intermediario o b) un uso licito de una obra u otra materia protegida y que no
tenga por si misma una significacion econémica independiente”.

De todos modos, el Decreto Legislativo N° 822 (Art. 32) incluye dentro del
derecho de reproduccion expresamente las copias temporales y el registro

4 USTR (2006).
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electronico o digital, al disponer que “La reproduccion comprende cualquier
forma de fijacion u obtencion de copias de la obra permanente o temporal,
especialmente por imprenta, u otro procedimiento de las artes graficas o
plasticas, el registro reprografico, electronico, fonografico, digital o audiovisual.
La anterior enunciacion es simplemente ejemplificativa”.

Respecto de este derecho, la Decision 351 (Arts. 13 a) y 14) disponen que
el autor o en su caso sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir: la reproduccion de la obra por cualquier forma
o procedimiento.

Derecho de distribucion

Se mantiene la redaccion del Art. 6. 1) del TODA al otorgarle al autor el dere-
cho de autorizar la puesta a disposicion del publico del original® y copias de
sus obras a través de la venta u otro medio de transferencia de propiedad. Las
expresiones originales y copias se refieren exclusivamente a obras fijadas que
se pueden poner en circulacion como objetos tangibles.

El Decreto Legislativo N° 822 (Art. 34) va incluso mas all4 por cuanto establece
que este derecho “...comprende la puesta a disposicion del publico por cualquier
medio o procedimiento, del original o copias de la obra por medio de la venta, canje,
permuta u otra forma de transmision de la propiedad, alquiler, préstamo puiblico o
cualquier modalidad de uso o explotacion...”

La Decision 351 (Art. 13 b)) también contempla este derecho al establecer que
“El autor o en su caso sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir: la distribucion publica de ejemplares o copias de la obra mediante
la venta, arrendamiento o alquiler”.

Derecho de comunicacion al puiblico

El TLC sigue la linea del TODA (Art. 8 y la declaracion concertada). Le otorga
al autor el derecho exclusivo de autorizar la comunicacion publica de todas las
categorias de obras, incluidas la comunicacion por medios alambricos (ej. cable),
inalambricos (aire), incluyendo los actos de transmisidn digital, por comprender
la puesta a disposicion del publico de la obra en forma interactiva.

Esta forma de comunicacion publica es caracteristica de la que puede realizarse
por Internet, por cuanto las personas del publico pueden tener acceso a las
obras desde diferentes lugares y momentos.

5 Caso de las obras de arte.
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El acto de comunicacion publica (Art. 8 TODA) afecta también el derecho
de reproduccidn, ya sea la reproduccion permanente que implica la puesta a
disposicion en linea de la obra en el sitio en el cual el proveedor de contenidos
efecttia el acto de carga de esa informacion protegida por el derecho de autor,
y la reproduccion temporal que se produce cuando el destinatario del servicio
realiza el pedido de esa obra en que automaticamente se pone en marcha el
proceso de su transmision al ordenador personal del destinatario. Tanto en el
curso de ese proceso como en el de ingreso de la obra en la memoria de dicho
ordenador se producen indefectiblemente multiples reproducciones (que se
califican de provisionales, transitorias o accesorias), todas ellas cubiertas por
el mencionado derecho de reproduccién®.

El Decreto Legislativo N° 822 (Art. 33) realiza una enumeracion ejemplificativa
de lo que se considera como comunicacion publica, ahadiendo una cldusula
general inclusiva de la difusion por cualquier medio o procedimiento cono-
cido o por conocerse de los signos, palabras, los sonidos o las imagenes.

LaDecision 351 (Art. 13 b)) establece que “El autor o en su caso sus derechohabientes,
tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: la comunicacién puiblica de
a obra por cualgquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos los sonidos
la ob l d difundir [ labras, | l a

0 las imdgenes”. El Art. 15 ejemplifica en varios incisos actos de comunicacion
publica anadiendo una demanda general inclusiva de la difusion por cualquier
procedimiento conocido o por conocerse de los signos, palabras, los sonidos o
las imagenes.

Plazo de proteccion

El TLC establece dos bases de célculo para determinar el plazo de duracion de
los derechos de autor:

a)  sobrelabase de la vida de una persona natural, no menos de la vida del
autor + 70 anos;
b)  sobreunabase diferente ala vida de la persona natural, es decir, persona
juridica:
(i) no menos de 70 anos desde el final del afno de la primera publicacion
autorizada, o
(ii)a falta de publicacion autorizada dentro de los 50 afios desde
la creacion de la obra y no inferior a 70 afios de finalizado el afio
calendario en que se cred la obra.

6 LIPSZYC (2004), pp. 139-140.
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El Decreto Legislativo N° 822 contiene plazos similares de proteccion a los del
TLC cuando se trata de personas fisicas e incluso mds extensos en el caso de
personas juridicas como por ejemplo en el caso de las obras colectivas’.

En cambio, la Decisidn 351 en su Art. 18 establece una proteccion de cincuenta
anos post mortem auctoris respecto de las personas fisicas y en cuanto a
las personas juridicas dispone que el plazo de proteccion no sera inferior a
cincuenta afios contados a partir de la realizacion, divulgacion o publicacion®.
Sin embargo privilegia el plazo contenido en la legislacion interna del pais
miembro si fuera mayor®.

Titularidad originaria

En concordancia con la concepcion juridica latina, el TLC en una cldusula
realmente innovadora respecto de los TLCs que lo precedieron reconoce un
concepto basico de este sistema referido a que “La titularidad originaria en
una obra literaria o artistica recae sobre el autor o autores de la misma”, es
decir, entiende que el derecho de autor nace en las personas fisicas™.

1.3. Derechos conexos

Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes y productores
de fonogramas

El nivel de proteccién que contiene el TLC, que en este aspecto sigue al
TOIEF, es muy superior a la Convencion de Roma, tanto por los derechos
patrimoniales que consagra a favor de los titulares de derechos conexos como
porque tienen el caracter de derechos exclusivos (en lugar de reconocer solo
la “facultad de impedir” como la Convenciéon de Roma). En este sentido, el

7 ElDecreto Legislativo Nro. 822, en su Articulo 52 sefiala que “El derecho patrimonial dura
toda la vida del autor y setenta afios después de su fallecimiento...” y en su Articulo 54
sefnala que “En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales
el derecho patrimonial se extingue a los setenta afios de su primera publicacién o, en su
defecto, al de su terminacién. Esta limitacién no afecta el derecho patrimonial de cada
uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribucién personal, ni
el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte”.

8 Decision 351. Articulo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 59, la duraciéon de
la proteccion no sera inferior a la vida del autor y cincuenta afios después de su muerte.
Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona juridica.

Decision 351. Articulo 59 (2do parrafo).- Tanto para derecho de autor como conexos:
se aplicaran los plazos de proteccién contemplados en las legislaciones internas de los
paises miembros si estos fueran mayores que los previstos en la presente Decision.

9 TLC - Articulo 16.5.6.

10 TLC - Articulo 16.5.2.
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citado Informe ITAC-15 en relacion con lo acordado en el TLC Pera EEUU,
sefiala como un gran logro de la industria el haber acercado lo mas posible
el nivel de proteccion de los derechos de los productores de fonogramas y
artistas e intérpretes al nivel de proteccion que otorga el Convenio de Berna.

Derecho de reproduccion

El Art. 16.6.2 dispone que “Cada Parte dispondra que los artistas intérpretes
o ejecutantes y productores de fonogramas tengan el derecho de autorizar
o prohibir cualquier reproduccion de sus interpretaciones o ejecuciones y
fonogramas de cualquier manera o forma, permanente o temporal (incluyendo
el almacenamiento temporal en forma electrénica)”.

El mismo articulo incluye a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores
de fonogramas otorgandoles igualdad de tratamiento entre si y respecto de los
autores'! y si bien sigue a los Arts. 7 y 11 del TOIEF, es mas amplio por cuanto
este ultimo tratado en relacion con los artistas intérpretes o ejecutantes limita
esa facultad a las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas. Por
otra parte, este articulo aclara expresamente que el derecho de reproduccion
incluye el almacenamiento temporal en forma electrénica'.

Derecho de distribucion

En el Art. 16.6.3 del TLC se reconoce el derecho de distribucion a los artistas
intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas otorgandoles igualdad
de tratamiento entre si y respecto de los autores'. Aqui también notamos que
si bien sigue a los arts. 8 y 12 de TOIEF, es mas amplio por cuanto este tltimo
tratado en relacion con los artistas intérpretes o ejecutantes limita esa facultad
alas interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas.

El Decreto Legislativo N° 822 y la Decision 351 reconocen este derecho solo
para los productores de fonogramas™.

11 Ver derecho de reproduccion para derechos conexos en el Decreto Legislativo Nro. 822
- Articulo 132b) y ¢) y 136 a) y en la Decisién 351 - Articulo 37 a) que reconoce el derecho
de reproduccion de sus fonogramas al productor de fonogramas.

12 TLC - Articulo 16.5.3.

13 Decreto Legislativo Nro. 822 - Articulo 136 b) y Decisién 351 - Articulo 37 c).

14 TLC-Articulo16.6.6.b), agregando en el Articulo 16.6.6.c) que “Cualquier limitacién a este
derecho con respecto a otras transmisiones no interactivas debera estar de conformidad
con el Articulo 16.7.8 y no debera perjudicar el derecho del artista intérprete o ejecutante
o del productor de fonogramas de obtener una remuneracion equitativa.
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Derecho sobre las interpretaciones o ejecuciones en vivo

El TLC en su Art. 16.6.5 establece que “[C]ada parte otorgara a los artistas
intérpretes o ejecutantes el derecho de autorizar o prohibir: a) la radiodifusion
y comunicacién al publico de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas,
excepto cuando la interpretacidn o ejecucidon constituya una ejecucion
radiodifundida y b) la fijacion de sus ejecuciones no fijadas, siguiendo en su
redaccion al Art. 6 del TOIEE.”

Derecho de comunicacion puiblica

Con el mismo tratamiento para los artistas intérpretes o ejecutantes y
productores de fonogramas, el Art. 16.6.6 del TLC sigue los Arts. 10 y 14 de
TOIEF.

Incluye la comunicacion interactiva, otorgandoles derechos exclusivos para
decidir la puesta a disposicion del publico de sus prestaciones para que luego
losindividuos accedan a ellas desde el lugar y en el momento en que lo decidan.
Pero va mas alla que el TOIEF por cuanto otorga el derecho de autorizar o
prohibir la radiodifusion de las interpretaciones, ejecuciones o fonogramas.

De todos modos esta facultad se encuentra atenuada al disponer el TLC que la
aplicacion de este derecho a las transmisiones analogicas y a la radiodifusion
libre por el aire, y las excepciones o limitaciones a este derecho para dicha
actividad, sera materia de la legislacion de cada Parte®.

El Decreto Legislativo N° 822 en su Art. 132 y la Decision 351 en su Art. 34
contemplan este derecho para los artistas intérpretes o ejecutantes pero
lo limitan cuando las interpretaciones o ejecuciones se efectiien a partir de

15 Decreto Legislativo Nro. 822. Articulo 132.- Los artistas intérpretes o ejecutantes o sus

derechohabientes tienen el derecho exclusivo de realizar autorizar o prohibir: a) La
comunicacion al publico en cualquier forma de sus representaciones o ejecuciones...No
obstante lo dispuesto en este articulo, los interpretes o ejecutantes no podran oponerse
a la comunicacion publica de sus actuaciones cuando aquella se efecttie a partir de una
fijacién realizada con su previo consentimiento y publicada con fines comerciales, con
derecho en este caso a una remuneracion equitativa (Articulo 133).
Decisién 351. Articulo 34.- Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho
de autorizar o prohibir la comunicaciéon al publico en cualquier forma de sus
interpretaciones o ejecuciones no fijadas (en vivo) asi como la fijacién y la reproduccion
de sus interpretaciones o ejecuciones. Sin embargo no podran oponerse ala comunicacion
publica de su interpretacién o ejecucién cuando constituyan por si mismas una ejecucion
radiodifundida o se hagan a partir de una fijacién previamente autorizada.
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una fijacion autorizada'®. En cuanto a los productores de fonogramas se les
reconoce el derecho de remuneracion por la comunicacion publica de sus
fonogramas' pero no de autorizar o prohibir la comunicacién al publico de
sus fonogramas.

Plazo de proteccion

En el Art. 16.6.7 del TLC se reproduce la disposicion 16.5.5 sobre plazo de
proteccion para el derecho de autor.

El Decreto Legislativo N° 822 contiene plazos similares de proteccion a los del
TLC* y la Decision 351 dispone un plazo inferior de cincuenta afios®.

1.4. Obligaciones comunes al derecho de autor y los derechos
conexos

Inexistencia de jerarquia del derecho de autor por sobre los derechos conexos
EITLC en su Art. 16.7.1 al igual que en CAFTA®, garantiza expresamente que

no se establezca ninguna jerarquia entre el derecho de autor y los derechos de
los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas?.

16 Decreto Legislativo Nro. 822. Articulo 137.- Los productores de fonogramas tienen el
derecho a recibir una remuneracion por la comunicacion del fonograma al publico por
cualquier medio o procedimiento...

Decisién 351. Articulo 37.- ...d) Los productores de fonogramas tienen el derecho a
percibir una remuneracion por cada utilizacién del fonograma o copias del mismo con
fines comerciales.

17 Decreto Legislativo Nro. 822. Articulo 135.- La duracién de la proteccion ...sera de toda
la vida del artista interprete o ejecutante y setenta afios después de su fallecimiento,
contados a partir del primero de enero del afio siguiente a su muerte. Articulo 139.- La
proteccion concedida al productor de fonogramas sera de setenta afios contados a partir
del primero de enero del afio siguiente a la primera publicacion del fonograma.

18 Decision 351. Articulo 36.- El término de proteccion de los derechos patrimoniales de los
artistas intérpretes o ejecutantes no podra ser menor de cincuenta afos ... Articulo 38.-
El término de proteccion de los derechos de los productores de fonogramas no podra ser
menor de cincuenta afos...

19 CAFTA - Articulo15.5.3.

20 El Articulo 16.7.1.- En relacién con esta cuestion dispone que cada Parte establecerd
que en aquellos casos en donde sea necesaria la autorizacién de tanto el autor de una
obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o productor de
titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de una de las autorizaciones no
excluye a las demads, debiendo solicitarse todas las autorizaciones necesarias.

21 El Decreto Legislativo Nro. 822 del Perti dispone en su Articulo 4 que “El derecho de
autor es independiente y compatible con ...b) los derechos conexos y otros derechos
intelectuales reconocidos en la presente ley. En caso de conflicto se estara siempre a lo
que mas favorezca al autor”.
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Sin embargo, el Decreto Legislativo N° 822, de acuerdo a la tradicion juridica
latina del derecho de autor que lo inspira, deja claramente establecido que
en caso de conflicto se estara siempre a lo que mas favorezca al autor” y que
la proteccion reconocida a los derechos conexos “...no afectara en modo
alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras literarias o artisticas. En
consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en el presente titulo
podra interpretarse en menoscabo de esa proteccion y en caso de conflicto se
estara siempre a lo que mas favorezca al autor”?. La Decisiéon 351 mantiene
este mismo criterio.

Independencia de los derechos patrimoniales

El TLC Art. 16.7.3 recepta el principio de independencia de los derechos en
el sentido que los derechos patrimoniales que se deriven de la creacion de
obras intelectuales o de los derechos de interpretacion, ejecucion o fonograma
pueden comercializarse separadamente mediante la transmision contractual.
Si bien el TLC no excluye expresamente los derechos morales (como en el TLC
Chile, Art. 17.7.2) el TLC Perti solo menciona los derechos econémicos los que
en la concepcidn juridica latina, son intransmisibles.

El Decreto Legislativo N° 822, Art. 89 también recepta este principio de
independencia de los derechos.

El TLC Chile contiene una clausula —ausente en el TLC Peru- en la que se
otorga a las Partes la facultad de determinar en qué contratos se transferiran
automaticamente los derechos desde el empleado al empleador.

Medidas tecnoldgicas efectivas

Las medidas tecnoldgicas efectivas, es decir, cualquier tecnologia, dispositivo
o componente que, en el curso normal de su operacion, controla el acceso
a una obra, interpretacion o ejecucion o fonograma, o que protege cualquier
derecho de autor o conexo® han sido consideradas por EEUU como uno de los
puntos fundamentales que no pueden faltar en los acuerdos bilaterales.

22 Decreto Legislativo Nro. 822 - Articulo 129.

23 Decision 351. Articulo 33.- La proteccion prevista para los derechos conexos no afectara
en modo alguno la tutela del derecho de autor sobre las obras cientificas, artisticas o
literarias. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en el presente
Capitulo podra interpretarse de manera tal que menoscabe dicha proteccién. En caso de
conflicto se estara siempre a lo que mas favorezca al autor.

24 TLC - Articulo 16.7.4 b).

25 TLC - Articulo 16.7.4 a).
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De manera sumamente minuciosa el TLC detalla las medidas de proteccion
juridica y recursos juridicos efectivos contra la elusion de dichas medidas®
en un modo que va mucho mas alld que el TODA vy el TOIEF, los que se
limitan a establecer que las partes “proporcionardn protecciéon juridica
adecuada y recursos juridicos efectivos” en contra de la elusion de las medidas
tecnoldgicas.

Es mas, el Informe ITAC-15 celebra el requerimiento efectuado para que
Pert implemente la proteccion de las medidas tecnologicas utilizadas por
los titulares de derechos para protegerse contra el acceso y la explotacion
no autorizados de sus obras, practicamente de la misma manera que lo hace
EEUU en la Digital Millenium Copyright Act de 1998.

Las normas del TLC establecen responsabilidad civil contra las acciones que
faciliten la elusion de las medidas tecnoldgicas de proteccion?. Tratandose
de un acto realizado con dolo y con fines comerciales ilicitos impone la
responsabilidad penal®.

En este aspecto, la ley peruana tampoco desentona con el TLC por cuanto
faculta al titular del derecho patrimonial a utilizar medidas tecnologicas de
proteccion para impedir usos no autorizados® e impone sanciones penales

26 TLC - Articulo 16.7.4.a).- ...cada parte dispondra que cualquier persona que: (i) eluda
sin autorizaciéon cualquier medida tecnolégica efectiva o fabrique, comercialice o
proporcione productos o servicios, que sirvan para eludir una medida tecnolégica o
cuyo uso principal sea el de facilitar la elusién o eludir una medida tecnolégica, sera
responsable civilmente segtin Articulo 16.11.15.

27 TLC - Articulo 16.7.4.a) in fine.- ...Cada parte establecera procedimientos y sanciones
penales que se aplicaran cuando se determine que una persona se haya involucrado
dolosamente y con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada
en alguna de las actividades anteriormente descriptas. Se excepttian las bibliotecas sin
fines de lucro, archivos, instituciones educativas u organismos publicos de radiodifusion
no comercial.

28 Decreto Legislativo Nro. 822. Articulo 38.- El titular del derecho patrimonial tiene la

facultad de implementar o de exigir para la reproducciéon o la comunicacién de la obra,
la incorporacién de mecanismos, sistemas o dispositivos de autotutela, incluyendo la
codificacion de sefales, con el fin de impedir la comunicacién, recepcion, retransmision
reproducciéon o modificacién no autorizadas de la obra.
En consecuencia es ilicita la importacion, fabricacién, venta, arrendamiento, oferta
de servicios o puesta en circulacién en cualquier forma de aparatos o dispositivos
destinados a descifrar las senales codificadas o burlar cualquiera de los sistemas de
autotutela implementados por el titular de derechos.

29 Decreto Legislativo Nro. 822. Articulo 218.- La pena sera privativa de libertad no menor
de dosni mayor de ocho afnos y sesenta a ciento veinte dias-multa cuando:...d) se fabrique,
ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler o ponga
de cualquier otra manera en circulacién dispositivos, sistemas, esquemas o equipos
capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realizacién de
copias de obras o a menoscabar la calidad de las copias realizadas. ..



El acuerdo de promocion comercial Perti-Estados Unidos desde el punto de vista de los paises en desarrollo

contra todo aquél que realice un acto infractor™®.

Las excepciones y limitaciones a la proteccion y recursos contra la elusion
de las medidas tecnoldgicas se encuentran contempladas taxativamente en
el Art. 16.7.4.e) y f). El Art. 16.7.4 g) establece de qué forma se aplicaran las
excepciones y limitaciones a las medidas que se adopten para implementar el
parrafo a), las cuales estan establecidas en los parrafos e) y f).

1.5. Informacion sobre gestion de derechos

En cuanto al concepto de qué se entiende por informacién sobre gestion de
derechos®, el TLC se inspira en el TODA?* y el TOIEF®, protegiendo dicha
informacién e imponiendo sanciones civiles segin Art. 16.11.15. Asimismo,
dispone que cada Parte establecerd procedimientos y sanciones penales que
se aplicaran cuando se determine que una persona se haya involucrado
dolosamente y con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera
privadaen alguna delas actividades anteriormente descriptas. Se excepttian las
bibliotecas sin fines de lucro, archivos, instituciones educativas u organismos
publicos de radiodifusién no comercial.

1.6. Limitaciones o excepciones

En una norma* que sigue la “regla de los tres pasos” del Art. 9.2 del Convenio
de Berna, Art. 10 TODA y 16 TOIEF, el TLC admite que cada parte disponga
las limitaciones o excepciones a los derechos exclusivos solamente para
casos especiales que no entren en conflicto con la normal explotacion de la
obra, interpretacion o ejecucidon o fonograma, y que no cause un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del titular de derechos.

El Decreto Legislativo N° 822 es mucho mas especifico y en el Capitulo I del
Titulo IV establece en varios articulos los limites al derecho de explotacion.
A su vez, el mencionado Decreto Legislativo en una disposicion sumamente
clarificadora (Art. 129, 2do parrafo) establece que, sin perjuicio de sus
limitaciones especificas, todas las excepciones y limites establecidos para el
derecho de autor, seran también aplicables a los derechos conexos.

30 TLC - Articulo 16.7.5¢).

31 TODA - Articulo 12.2.

32 TOIEF - Articulo19.2.

33 TLC - Articulo 16.7.8.

34 TLC. Articulo 16.7.10.- Ninguna de las Partes podra sujetar a alguna formalidad el goce
y ejercicio de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los
productores de fonogramas establecidos en este Capitulo.
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La Decisién 351, en su Art. 21 (que también sigue la regla de los tres pasos
de la Convencion de Berna) establece en general que las limitaciones que se
establezcan mediante las legislaciones internas de los paises miembros se
circunscribiran a aquellos casos que no atenten contra la normal explotacion
de la obra o no causen perjuicio injustificado a los legitimos intereses del
titular de los derechos. En el Art. 22 realiza una enumeracion de excepciones
admitidas.

Formalidades

El TLC, que recepta el principio de proteccién automatica al no exigir el
cumplimiento de formalidades para reconocer el goce y ejercicio de los
derechos®, toma como modelo al Convenio de Berna (Art. 5.2), y al TOIEF
(Art. 20) el que introdujo una novedad para los derechos conexos al no exigir
la indicacion consistente en el simbolo (P), acompanado del afio de la primera
publicacion, como lo hacen la Convencion de Roma (Art. 11) y el Convenio de
Fonogramas (Ginebra 1971).

La Decisién 351 contiene una disposicion similar en su Art. 52: “La proteccion
que se otorga a las obras literarias y artisticas, interpretaciones y demas
producciones salvaguardadas por el Derecho de autor y los derechos conexos,
en los términos de la presente Decision, no estara subordinada a ningtn tipo
de formalidad.

1.7. Proteccion de las sefiales portadoras de programas transmitidas
por satélite

En relacién con este punto, conforme al Art. 16.1 (Disposiciones generales), las
partes asumen el compromiso de ratificar o adherir en la fecha de entrada en
vigencia del Tratado al Convenio sobre la distribucion de sefiales portadoras
de programas transmitidas por satélite (1974).

Si bien corresponde aclarar que el Perti ya es miembro de este acuerdo,
el TLC dispone basicamente que a) son considerados infractores los actos
relacionados con un dispositivo o sistema tangible o intangible que tengan por
funcién principal facilitar la decodificacion de una senal de satélite portadora
de programas codificados sin autorizacion del distribuidor legitimo de la
sefal, y b)la recepcion o distribucion maliciosa de una sefal portadora de un
programa que se originé como sefial por satélite codificada a sabiendas que
fue decodificado sin la autorizacion del distribuidor legal de la sefial*.

35 TLC - Articulo 16.8. 1.
36 TLC - Articulo 16.8. 2.
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Para los actos mencionados en el parrafo anterior establece sanciones penales,
admitiendo recursos civiles e indemnizaciones para todos los afectados por
la actividad descripta en el parrafo anterior, incluyendo las personas con un
interés en la sefial o en el contenido de la sefal”.

El Decreto Legislativo N° 822 contiene una norma* relacionada con esta
tematica en la que establece expresamente la ilicitud de las actividades
relacionadas con la importacién, fabricacion, venta, arrendamiento, oferta de
servicios o puesta en circulacion en cualquier forma de aparatos o dispositivos
destinados a descifrar las sefiales codificadas en relacion con los mecanismos
de autotutela ejercidos por los titulares de derechos sobre las obra intelectuales.
Se establecen sanciones penales para los infractores®.

COMPARACION DEL TLC-PERU CON TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO PREVIOS EN EL AREA DE DERECHOS DE AUTOR

37 Decreto Legislativo Nro. 822 - Articulo 38.

Y CONEXOS
TLC Peru- TLC Chile- | TLC TLC TLC
EEUU EEUU CAFTA-RD- | Singapur- Marruecos-
EEUU EEUU EEUU

Compromiso | 16.1.2 17.1.3 1512y4 16.1.2 15.1.2
de adherir Convenio Convenio TODA TOIEF | Convenio Convenio
o ratificar distribuciéon distribucion Convenio distribucién distribucion
acuerdos de senales de sefales distribuciéon de senales de senales
multilaterales | portadoras portadoras de sefiales portadoras portadoras
de Derecho de | de programas | de programas | protadoras de programas | de programas
Autor. transmitidas | transmitidas | de programas | transmitidas | transmitidas

por satélite por satélite transmitidas | por satélite por satélite

(1974) TODA | (1974). por satélite (1974) (1974)

TOIEF. (1974). 2) TODA 2) TODA

3) TOIEF 3) TOIEF
(continda)

38 Decreto Legislativo Nro. 822. Articulo 218.- La pena sera privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de ocho afios y sesenta a ciento veinte dias-multa cuando:... d) se
fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler
o ponga de cualquier otra manera en circulacién dispositivos, sistemas, esquemas o
equipos... capaces de permitir o fomentar la recepcion de un programa codificado,
radiodifundido o comunicado en otra forma al publico por aquellos que no estén
autorizados para ello.

39 El Tratado tiene actualmente 33 paises adheridos.

157



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

(continuacién)

TLC Peru- TLC Chile- | TLC TLC TLC
EEUU EEUU CAFTA-RD- | Singapur- Marruecos-
EEUU EEUU EEUU
Clausula 16.1.6 Las 17.1.5 15.1.7En NO NO
deno partes afirman | Ninguna adicién al Art.
derogacion. sus derechos | disposicion 1.3 las partes
y obligaciones | de este afirman sus
existentes bajo | Capitulo ira derechos y
el ADPICy en detrimento | obligaciones
los acuerdos | de las existentes bajo
de PI obligaciones | el Acuerdo
concluidos o | y derechos ADPICy
administrados | de una parte | acuerdos
bajo los respecto dela | sobre PI
auspicios de otra en virtud | concluidos o
la OMPI de del ADPIC administrados
los cuales son | o tratados bajo los
parte. concertados o | auspicios de la
administrados | OMPI de los
por al OMPIL. | cuales forman
parte.
Trato 16.1.8,9,10 17.1.6,7,8 15.1.8,9,10 16.1.3,4,5 15.5,6,7
Nacional. agrega
expresamente
los usos
secundarios
de
fonogramas
por medios de
comunicacion
analdgicos y
radiodifusion
libre e
inaldmbrica
pudiendo una
parte limitar
los derechos
de los titulares
de derechos
conexos
de la otra
parte a los
derechos que
sus personas
reciban
dentro de la
jurisdiccion de
la otra parte.
Tratamiento sf st NO NO NO
separado D.
Autor de D.
Conexos

(continta)
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(continuacién)

TLC Peru-
EEUU

TLC Chile-
EEUU

TLC
CAFTA-
RD-EEUU

TLC
Singapur-
EEUU

TLC
Marruecos-
EEUU

Derecho de
reproduccion.

16.5.2y 16.6.2 En
cualquier forma,
permanente

o temporal
(incluyendo el
almacenamiento
temporal

en forma
electronica).

1751y
16.6.1 idem

15.5.1

16.4.1

15.5.1

Derecho de
distribucion.

16.53y

16.6.3 poner

a disposiciéon
del publico

del original y
copias de obras,
interpretaciones
0 ejecuciones

y fonogramas

a través de la
venta y otro
medio de
transferencia de
propiedad.

1753y
17.62

15.5.2

16.4.3

15.5.3

Derecho de
comunicacion
publica.

16.5.4y16.6.5y
6 de sus obras,
interpretaciones
0 ejecuciones

y fonogramas
por medios
aldmbricos o
inalambricos
incluyendo la
comunicacién
interactiva. TLC
Pert incluye

el derecho

de autorizar

o prohibir la
radiodifusion.

1752y
17.64y5
Idem TLC
Pert

15.6y 15.7.2
y 3Idem TLC
Pert

16.4.2 a) Idem
TLC Pert1 pero
no incluye la
radiodifusion
expresamente.

15.6 y 15.7.2
y3

Plazo de
proteccion.

16.5.5y 16.6.7
a) vida del
autor o titulares
derechos
conexos
(persona fisica)
+70 afios

b) persona
juridica no
menos de 70
anos desde el

1754y
17.6.7
idem

15.5.4 Idem.
Sin embargo,
en el parrafo
a) menciona
“la vida

del autor,
habiendo
sido
preferible
consignar la
vida de esa

16.4.4 Idem
CAFTA-RD

15.5.5 Idem
CAFTA-RD

(continda)
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(continuacién)

TLC Peru- TLC Chile- TLC TLC TLC
EEUU EEUU CAFTA- Singapur- Marruecos-
RD-EEUU | EEUU EEUU
final del afio de persona
creacion de la como en el
obra o en que TLC Peru
se realizo la
interpretacién o
el fonograma.
Jerarquias 16.7.1 Garantiza | No lo dice 15.5.3 Idem | No lo dice 15.5.4 Idem
entre derecho | que no se expresamente. | TLC Pert expresamente. | TLC. Pert
de autor y establezca
Conexos. ninguna
jerarquia entre
el derecho
de autor y
los derechos
conexos.
Independencia | 16.7.3 17.72 excluye | 15.5.6idem | 16.4.6 Idem 15.5.7 Idem
de los derechos | Posibilidad de | expresamente | TLC Peru TLC Pera TLC Perta
patrimoniales. | transferir libre y | los derechos
separadamente | morales.
los derechos El parrafo
patrimoniales b) faculta a
de los que se las partes a
sea titular. establecer
cuales
contratos de
empleo que
implican la
creacion de
una obra,
interpretacion,
ejecucién o
fonograma,
en ausencia
de un acuerdo
por escrito
implican una
transferencia
de los
derechos
econdmicos
en virtud de
la ley.
Excepcionesy | 16.7.8 Cada 17.7.3 idem 15.5.10idem | TLC Peru TLC
limitaciones. parte confinard | TLC Perta TLC Pera CAFTA-RD
las limitaciones pero agrega
0 excepciones en el parrafo
a los derechos b) que No
exclusivos obstante lo
solamente para dispuesto
casos especiales enel
que no entren subparrafo
(contintda)
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continuacién)
TLC Peru- TLC Chile- TLC TLC TLC
EEUU EEUU CAFTA-RD- | Singapur- | Marruecos-
EEUU EEUU EEUU
en conflicto a)y el Art.
con la normal 15.7.3b)
explotacion ninguna
con la obra, parte podra
interpretacion permitir la
0 ejecucion o retransmision
fonograma y de sefiales
que no se cause de television
un perjuicio (ya sea
injustificado terrestre, por
a los intereses cable o por
legitimos satélite) en
del titular de Internet sin la
derechos. autorizacion
del titular del
derecho sobre
el contenido
de la sefial
y, de haber
alguna, de la
senal.
Elusion de 16.7.4.a)-d) 17.7.5 a)-c) 15.5.7 a)-c) 16.4.7 a)-d) | 15.5.8 a)-c)
medidas Sanciones contra Idem TLC Idem TLC
tecnoldgicas | quienes de Pert Peru
de alguna manera
proteccion vulneren las
medidas usadas
para controlar
el acceso a
las obras o
prestaciones
de derechos
conexos o
para proteger
cualquier
derecho de
autor o conexo.
Excepciones | 16.7.4 a) exime |17.7.5a) 15.5.7 a) Idem | 16.4.7.a) 15.5.8 a)
alaelusiéon | de sanciones agrega que TLC Perti Art. | Idem TLC Idem TLC
de medidas | penales a toda ninguna parte 16.7.4.a) Pera Art. Perti Art.
tecnoldgicas | persona que esta obligada 16.7.4.a) 16.7 4.a)
de no sea una a imponer
proteccion. biblioteca, responsabilidad
archivo, civil o penal a
institucion una persona que
educativa u eluda medidas
organismo tecnoldgicas
publico de que protejan
radiodifusion no | los derechos
comercial. exclusivos del
derecho de
autor o conexos
(continda)
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(continuacién)
TLC Peru- TLC Chile- TLC TLC TLC
EEUU EEUU CAFTA- Singapur- | Marruecos-
RD-EEUU | EEUU EEUU
pero no
controlan el
acceso a la
obra
17.7.5b) in
fine: idem TLC
Pert Art.16.7.4
a) pero no
incluye los
organismos
publicos de
radiodifusion
no comercial.
Otras 16.7.4.e)-h) Se 17.7.5d)-e) 15.5.7 d)-f) 16.4.7 e)- 15.5.8 d)-e)
excepciones detallan los Idem TLC g) Idem sigue en
a las medidas casos respecto | Pertl CAFTA-RD gran medida
tecnoldgicas. de los cuales al TLC Pert
las Partes 16.7.4 d)-h)
pueden admitir
excepciones
a las medidas
tecnoldgicas.
Informacién 16.7.5 17.7.6 Idem 15.5.8 Idem 16.4.8 Idem 15.5.9 Idem
sobre gestion de | Informaciéon TLC Peru TLC Peru TLC Peru TLC Peru
derechos. que identifica
la obra, la
prestacion del
derecho conexo
y a sus autores
y/o titulares.,
los términos
y condiciones
de utilizacion
de las obras o
prestaciones
de derechos
conexos y
cualquier
namero o
codigo que
represente
dicha
informacion.
Se sanciona
civilmente
y en su caso
penalmente
a quienes
alteren o
supriman dicha
informacién,
(continda)
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(continuacién)
TLC Peru- TLC TLC CAFTA-RD- | TLC TLC
EEUU Chile- EEUU Singapur- | Marruecos-
EEUU EEUU EEUU
distribuya
o importe
informacién
o copias de
las obras o
interpretaciones
o fonogramas
sabiendo que
la informacion
sobre gestion
de derechos ha
sido suprimida o
alterada.
Excepcion 16.7.5 a) in 17.7.6 a) 15.5.8 a) in fine idem | 16.4.8 ain 15.5.9 a) in
ala fine exime idem TLC | TLC Perta fine idem fine idem
obligacién de sanciones Pert TLC Peru TLC Pera
de penales a toda
respetar la persona que
informacién | no sea una
sobre biblioteca,
gestion de archivo,
derechos. institucion
educativa u
organismo
publico de
radiodifusién no
comercial.
Otras 16.7.5 b) Faculta | NO 15.5.8.b) Cada NO 15.5.9 b) Idem
excepciones | alas partes parte limitara las TLC CAFTA-
ala a adoptar excepciones a RD 15.5.8.b)
obligacion excepciones y las medidas que
de limitaciones las implementen el
respetarla | que deberan subparrafo a) a
informacién | estar confinadas las actividades
sobre a la actividad legalmente
gestion de legalmente autorizadas
derechos. autorizada de realizadas por
investigacion, empleados, agentes
proteccién, o contratistas
informacion gubernamentales
de seguridad para implementar
o inteligencia, la ley, inteligencia,
llevada a cabo defensa nacional,
por empleados, seguridad esencial
agentes o y demads propositos
contratistas del gubernamentales
gobierno. similares.
(continda)
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(continuaciéon)
TLC Peru- TLC Chile- TLC TLC TLC
EEUU EEUU CAFTA- Singapur- | Marruecos-
RD-EEUU | EEUU EEUU
Excepcion NO SI Nota al Art. NO NO NO
de copias 17.7.3
temporales
al derecho de
reproduccion.
Excepcion a 16.6.6.b) y c) 17.6.5b) idem 15.7.2b) 16.4.2 a) in 15.7.3b) y c)
la aplicacién Sera materia de | TLC Pert, pero fine
del derecho de | lalegislacion de | agrega que
radiodifusién o | cada parte se incluyen
comunicaciéon las licencias
al publico a las obligatorias
transmisiones al derecho
analdgicas de autorizar
yala o prohibir la
radiodifusion radiodifusiéon o
libre por el comunicacién
aire. al ptblico de las
interpretaciones
0 ejecuciones o
fonogramas con
respecto a otras
transmisiones
interactivas de
acuerdo con el
Art. 17.7.3.
Limites 17.7.2.b)
razonables al
principio de
independencia
de los derechos
patrimoniales
para proteger
los intereses
del titular
originario
teniendo en
cuenta los
legitimos
intereses de los
cesionarios.
Programas de | 16.7.8 Obliga 17.74idem TLC | 15.591idem |[16.4.9idem | 15.5.10idem
computacion alas partes a Perta TLC Pertu TLC Perta TLC Peru
para uso del disponer que
gobierno. se utilicen
exclusivamente
programas
autorizados.
(contintia)
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(continuacién)

TLC Peru- TLC TLC CAFTA- TLC TLC
EEUU Chile- RD-EEUU Singapur- | Marruecos-
EEUU EEUU EEUU

Proteccién 16.8 Sanciona 17.8 Las 15.8 Idem TLC 16.6 sigue 15.8 Idem
de las penalmente la partes Pert basicamente | TLC Peru
sefiales construccion pueden al TLC Pert
portadoras | y el trafico de sancionar
de dispositivos y civil o
programas | servicios que penalmente
codificados. | permitan la esta

decodificacion actividad.

de estas sefales.

Admite la

reparacion civil

para cualquier

persona

damnificada por

esta actividad.

2.  MARCAS

Las ‘Disposiciones Generales’ del TLC obligan a las Partes a ratificar o acceder,
entre otros, al Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994) antes del 1 de
enero de 2008, o a la entrada en vigencia de Tratado®, cualquiera que sea mas
tarde (Articulo 16.1.3). E1 TLT dispone sobre las indicaciones o elementos que
las Partes Contratantes pueden exigir que contenga una solicitud de registro
de marca y, entre otras, reglas sobre representacion, fecha de presentacion y
registro inico para productos y/o servicios pertenecientes a varias clases.

Por otro lado, el Articulo 16.1.4 del TLC prevé que cada Parte hara todos
los esfuerzos razonables para ratificar o adherirse, entre otros, al Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
(1989). A diferencia de lo previsto en el Articulo 16.1.3, ésta es solamente una
obligacion de ‘mejores esfuerzos’. No es claro en qué circunstancias podria los
Estados Unidos reclamar por incumplimiento de esta obligacion, pero como
minimo ella probablemente impone al gobierno de Pert la tarea de iniciar una
gestion legislativa para la aprobacion de este Protocolo.

La adhesion al Protocolo de Madrid es resistido a menudo por los agentes de
propiedad industrial locales dado que deriva trabajos de registros marcarios
hacia agentes del exterior. De acuerdo con la informacioén provista por la

40 El Sistema de Madrid también simplifica en gran medida la gestién posterior de la
marca, ya que con un solo tramite administrativo se pueden inscribir cambios ulteriores
o renovar el registro. También facilita la designacién posterior de otros paises. Ver en:
http://www.wipo.int/madrid/es/.
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Organizacion Mundial dela Propiedad Intelectual (OMPI), en efecto, el ‘Sistema
de Madrid’ ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla
en varios paises Miembros de la Unién de Madrid mediante la presentacion
de una solicitud tinica directamente en su propia oficina de marcas nacional o
regional. El registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que
una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno
de los paises designados por el solicitante. Si la oficina de marcas de un pais
designado no deniega la proteccion en un plazo determinado, la marca goza
de la misma proteccion que si hubiera sido registrada por esa oficina*'.

2.1. Marcas auditivas y olfativas

El Articulo 16.2.1 del TLC dispone: ‘Ninguna Parte requerira, como condicion
del registro, que los signos sean visibles perceptiblemente y ninguna Parte
podra denegar el registro de una marca con base inicamente en que el signo
estd compuesto por un sonido o un olor’.

El Acuerdo sobre los ADPIC preservo la capacidad de los paises de decidir si
aceptan o no marcas no perceptibles por la vista. El Articulo 16.2.1 del TLC
es, en tal sentido, claramente ADPIC-plus. La primera parte sienta la regla
general (las Partes no deben exigir que los signos sean visibles para proceder
a su registro como marcas); la segunda (’...y ninguna Parte podra denegar...")
parece redundante, pues es una consecuencia directa de aquella regla*.

La obligacion asumida en el TLC no modificara sustancialmente el régimen
peruano vigente, pues el registro de ‘los sonidos y los olores” esta previsto
en el régimen andino (Articulo 134 (c) de la Decision 486), sujeto empero a
la condicion general de que ‘podran registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacion grafica'.

41 Sin embargo, el articulo citado no obliga expresamente a proteger marcas sonoras, como
lo hace el CAFTA, aunque éste deja la facultad de proteger o no las olfativas (Articulo
15.2.1).

42 En la nota 4, se definen ‘Indicaciones Geograficas’ como ‘aquellas indicaciones que
identifican a un bien como originario del territorio de una Parte, o regién o localidad en
ese territorio, cuando la calidad, reputacion, u otra caracteristica del bien es atribuible
esencialmente a su origen geografico. Cualquier signo o combinacién de signos de
cualquier forma que sea, seran elegibles para ser una indicacion geogréfica. El término
“originario” en este Capitulo no posee el significado adscrito a ese término en el Articulo
1.3 (Definiciones de aplicacion en general).
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2.2. Indicaciones geograficas como marcas de certificacion o
colectivas

Conforme con el Articulo 16.2.2, ‘[Clada Parte dispondra que las marcas
incluyan las marcas colectivas y de certificacion. Cada Parte también dispondra
que los signos que puedan servir, en el curso de comercio, como indicaciones
geograficas puedan constituir marcas de certificaciéon o marcas colectivas’®.

Este articulo consagra unaregla de particular interés paralos EEUU*, donde las
indicaciones geograficas se protegen como marcas de certificacion. La norma
referida del TLC obliga a disponer que dichas indicaciones ‘puedan constituir
marcas de certificacion o marcas colectivas’, lo que abre la posibilidad a los
interesados de optar por estas formas de proteccion (ambas estan contempladas
en el régimen andino)®.

Sibien se hubiera podido pensar que el interés de los EEUU se limitaria a que se
reconozca el uso de esas marcas como medio de proteccion de las indicaciones
geograficas en su territorio, el TLC va mas lejos: “cada Parte’ (y no ‘una parte’)
debe aceptarlo, independientemente de que en el Pert existiera, en virtud de
la Decision 486, una proteccion sui generis para las indicaciones geograficas
inspirada en el modelo europeo. La instrumentacion de esta disposicion
del TLC en el Pert puede conducir a un sistema dual de proteccion de las
indicaciones geograficas. Algunas podran ser tuteladas bajo una modalidad
sui generis, tal como se lo prevé en dicha Decision*, y otras como marca de
certificacion o colectiva, dependiendo de la opcion elegida por quien ejerza y
acredite el derecho a la proteccion.

2.3. Menoscabo del uso o efectividad de la marca
El Articulo 16.2.3 del TLC desarrolla y suplementa el Articulo 20 del Acuerdo

sobre los ADPIC. Establece aquella disposicion: ‘En vista de las obligaciones
establecidas en el Articulo 20 del Acuerdo ADPIC, cada Parte garantizara

43 De acuerdo al informe ITAC-15 elaborado por la USTR (2006), p. 8, the language in
article 16.2.2 ‘lends itself to a system of protection for geographical indications similar
to the preferred U.S. system where geographical indications are eligible for protection
through the trademark system of protection as opposed to a separate geographical
indication register’.

44 En el caso de los TLCs de EEUU con Marruecos y Oman solo se hace referencia a las
marcas de certificacion, omitiéndose las marcas colectivas.

45 Cfr. el Titulo XII de la Decision 486.

46 Esta nota no existe en DR-CAFTA. Se trata, empero, de una aclaracién que aporta poco
pues la propia redaccion de la disposicion deja en claro que las medidas indicadas no
menoscaban per se el uso o efectividad de las marcas.
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que las disposiciones que obliguen al uso del término consuetudinario en el
lenguaje comtn, como el nombre comun para un producto o servicio (“nombre
comun”) incluyendo entre otros, requerimientos relativos al tamafio, empleo
o estilo de uso de la marca en relacion con el nombre comtin, no perjudicaran
el uso o efectividad de las marcas utilizadas en relacion con dicho producto o
servicio. La nota 5 aclara que ‘la existencia de estas medidas no implican por si
mismas que haya afectacion’.

La negociacion del Articulo 16.2.3 suscitd preocupacion en cuanto a sus
implicaciones respecto al uso obligatorio del Nombre Comun Internacional
para la venta de medicamentos como ‘genéricos’. Si bien la nota de pie de
pagina No. 5 deja en claro que pueden adoptarse medidas de este tipo (ya que,
por si mismas, no afectan el uso o efectividad de las marcas comerciales)”, ellas
solo serian compatibles con el TLC cuando no perjudiquen ‘el uso o efectividad
de las marcas utilizadas’. Esta disposicion impediria a una Parte requerir que
un medicamento se comercialice sélo con el Nombre Comun Internacional.

De acuerdo con el Articulo 16.2.3, el titular de una marca tendra siempre
derecho a su uso, y podria reclamar cuando considere que, aun permitiéndose
tal uso, ella pierde ‘efectividad’. No aclara la norma cudl es el pardmetro para
calificar la ‘efectividad” de una marca, aunque presumiblemente se refiere a su
valor distintivo frente a los productos de la competencia.

Si bien esta disposicion del TLC no se circunscribe a productos farmacéuticos*
indudablemente su principal aplicacion se dara respecto de esos productos.
Este ha sido, por cierto, el objetivo de los EEUU al propiciar la norma®.

2.4. Derechos exclusivos

El Articulo16.2.4 reafirma el requerimiento del Acuerdo sobre los ADPIC de
conceder derechos exclusivos al titular de una marca, en los siguientes términos:
‘Cada Parte dispondra que el titular de una marca registrada gozara del derecho
exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso
de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluyendo las

47 Unanota al Articulo 16.2.6 del TLC EEUU-Singapur (ausente en el TLC-Pert1) aclara que
la limitacion impuesta no intenta afectar el uso de los nombres comunes de productos
farmacéuticos.

48 Cfr. el informe de ITAC-15, donde se sefiala que el articulo examinado “clarifies and
enhances existing TRIPS obligations prohibiting interference with the use of trademark
rights in products such as pharmaceuticals”.

49 Cfr. el informe de ITAC-15 ya citado, en el que el comité interroga sobre las razones de
la exclusion de la presuncién de confusion.
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indicaciones geograficas, para los productos y servicios respecto a los cuales
ha registrado la marca el titular, cuando ese uso podria resultar en una posible
confusion’.

Esta disposiciéon presenta dos diferencias importantes con el Articulo 16.1 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Por una parte, él incluye una referencia a ‘indicaciones
geograficas’, explicable por el tratamiento que a éstas brinda el Articulo
16.2.2. Por la otra, como en el TLC EEUU-Bahrain —y a diferencia de los TLCs
anteriores—, la disposicion del TLC peruano excluye la presuncion contenida en
el Acuerdo sobre los ADPIC para el caso de que se use un signo idéntico para
bienes o servicios idénticos, en los que se presumira que existe probabilidad de
confusién. Asimismo, carece el TLC de una referencia a los derechos existentes
con anterioridad y a la posibilidad —que el Acuerdo no afecta— que los Miembros
tienen de reconocer derechos marcarios basados en el uso.

Las razones para estas omisiones no son claras®. En cualquier caso, todas las
obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC se mantienen vigentes y son de
obligatoria observancia para las Partes, independientemente de que se reiteren
ono en el TLC. En cambio, las disposiciones facultativas del Acuerdo (como
la posibilidad de reconocer derechos basados en el uso) no son aplicables a
menos que se las admita en la legislacion local.

2.5. Excepciones

El Articulo 16.4.5 del TLC dispone que ‘Cada Parte puede disponer excepciones
limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como el uso justo de
términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta
el interés legitimo del titular de la marca y de terceros’.

50 Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada,

utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudénimo, un nombre geografico
o cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino,
valor, lugar de origen o época de producciéon de sus productos o de la prestacion de
sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no
constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propositos de identificaciéon o de
informacién y no sea capaz de inducir al publico a confusién sobre la procedencia de los
productos o servicios.
El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar
la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar
la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para
indicar la compatibilidad o adecuacién de piezas de recambio o de accesorios utilizables
con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite
al propdsito de informacién al publico y no sea susceptible de inducirlo a confusién
sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
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Esta facultad de las Partes esta prevista en el TLC en términos virtualmente
idénticos a los del Articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. La Decision 486
ha hecho uso de esa facultad en su Articulo 157°'. No es de esperar que el TLC
genere la necesidad de cambios en este aspecto de la legislacion.

2.6. Marcas notorias

Los Articulos 16.4.6 y 16.4.7 del TLC confieren proteccion a las marcas notorias.
El régimen incorporado en el TLC —similar al pactado enlos TLCs de EEUU con
Singapur, Chile, Marruecos, Bahrain, Oman y DR-CAFTA- explicablemente
cuenta con el beneplacito de la industria estadounidense®. Dicha proteccion
naturalmente facilitard las operaciones comerciales de las empresas de ese
origen en territorio peruano, especialmente en cuanto extiende la proteccion a
productos o servicios que 1o son idénticos o similares a aquellos identificados
por una marca notoriamente conocida. Las empresas peruanas podrian
beneficiarse del mismo trato en los EEUU aunque, presumiblemente, dada
la naturaleza del comercio bilateral, seran aquéllas las que mayor beneficio
obtendran.

La protecciéon conferida a las marcas notorias es la siguiente:

Articulo 16.2.6: “El Articulo 6bis de la Convencién de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial (1967) se aplicara, mutatis mutandis, a los productos
o servicios que no son idénticos o similares a aquellos identificados por una
marca notoriamente conocida, independientemente que esté registrada o no,
siempre y cuando el uso de dicha marca en relacion con aquellos productos
o servicios indique que existe una conexion entre esos productos o servicios
y el titular de la marca, y a condicion que los intereses del titular de la marca
pudieran resultar lesionados por dicho uso’.

Sin embargo, la normativa del TLC no implica un incremento respecto de la
proteccion para las marcas notorias ya disponible en Perti en el marco del Ac-
uerdo sobre los ADPIC (Articulo 16.3) y de la Decisiéon 486. Seguin el Articulo
136(h) de esta ultima, la proteccion de dichas marcas se aplica ‘cualesquiera
que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociaciéon con
ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilucidn de su fuerza distintiva o de su valor comercial
o publicitario’.

51 Conforme alinforme de ITAC-15 ya citado, donde se sefiala que “industry is pleased with
the broader scope of protection that will be required for well-known trademarks”.
52 Ver nota 6 al Articulo 16.2.9.
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Por otra parte, el Articulo 16.2.7 del TLC establece:

‘Para determinar si una marca es notoriamente conocida, una Parte no
requerira que la reputaciéon de la marca se extienda mas alla del sector del
publico que normalmente trata con los productos o servicios relevantes. Para
mayor certeza, el sector del publico que normalmente trata con los productos
o servicios relevantes es determinado de acuerdo con la legislacion interna de
cada Parte’.

El estandar incorporado por esta disposicion deja menos margen interpretativo
queel Articulo 16.2 del Acuerdo sobrelos ADPIC, segun el cual ‘[A]l determinar
si una marca de fabrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros
tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del
publico’. El TLC define, con mas precision, que el sector a tomar en cuenta es
el ‘que normalmente trata con los productos o servicios relevantes’.

En cambio, el Articulo 16.2.7 del TLC no se refiere, como lo hace el Acuerdo
sobre los ADPIC, a ‘la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como
consecuencia dela promocion de dichamarca’, sino que refierela determinacion
de cudl es el sector del publico relevante a ‘la legislacion interna de cada Parte’.
Como se ha observado antes, empero, la ausencia de mencion de una norma
contenida en dicho Acuerdo no exime a las Partes de su observancia.

Es de notar, igualmente, que el TLC peruano no ha incorporado una disposicion
equivalente al Articulo 15.2.4 del TLC EEUU-Oman, el que permite a los
titulares de marcas notorias prohibir el registro o cancelar marcas o indicaciones
geograficas idénticas o similares a marcas notorias.

2.7. Sistema de registro de marcas

El Articulo 16.2.8 representa una novedad respecto del Acuerdo sobre
los ADPIC. La norma no requiere que toda marca sea registrada, sino el
establecimiento de un ’sistema para el registro de marcas’ sujeto a ciertas
reglas. De conformidad con la disposicion citada, ‘[C]ada Parte proporcionara
un sistema para el registro de marcas, el cual incluira:

(a) la entrega de una notificacion por escrito al solicitante, que pudiera
ser por medios electronicos, indicandole las razones para denegarle el
registro de una marca;

(b) la oportunidad al solicitante de responder las comunicaciones de las
autoridades de marcas, para refutar una denegacion inicial, y de apelar
judicialmente toda denegacion final de registro;

(c) la oportunidad a las Partes interesadas de oponerse a una solicitud de
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registro de marca o buscar la cancelacion de la marca después de haber
sido registrada; y,

(d) el requerimiento para que las decisiones en los procedimientos de
oposicion o cancelacion sean razonadas y por escrito’.

El literal (a) introduce la posibilidad de efectuar notificaciones por medios
electronicos. Ella esta en linea con la obligacion dispuesta en el Articulo
16.2.9 (para cuya aplicacion se prevé un periodo de transicion de un ano) de
establecer, conforme a la legislacion interna de cada Parte®, un sistema de
‘solicitud electrdnica, el procesamiento electrénico, el registro y mantenimiento
de las marcas’, asi como ‘una base de datos electronica disponible al publico,
incluyendo una base de datos en linea de las solicitudes y registros de marcas
(Articulo 16.2.9).

El propodsito de estas disposiciones es, obviamente, agilizar el tramite de
solicitud y registro de marcas, asi como de su renovacién y otros tramites
vinculados. Ellas no implican cambios, empero, en los estandares sustantivos
aplicables a los signos marcarios.

Los Articulos 16.2.9 y 16.2.10 del TLC se refieren también a aspectos de
procedimiento. Apuntan a agilizar el registro de marcas mediante el uso
de medios electrénicos, no sélo para la solicitud, sino también para el
procesamiento, el registro y mantenimiento de las marcas conforme al derecho
interno de cada Parte, y mediante la creacion de una base de datos electrénica
disponible al publico, incluyendo una base de datos en linea de las solicitudes y
registros de marcas. Se hace obligatorio, ademas, el empleo de la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1979),
segln sus revisiones y enmiendas (Clasificacion de Niza).

El Articulo 16.2.10(b) introduce, empero, una norma sustantiva, conforme a la
que ‘los productos o servicios no podran ser considerados como similares entre
si inicamente por el hecho de que, en algun registro o publicacion, aparezcan
en la misma clase de la Clasificaciéon de Niza, ni podran ser considerados
diferentes entre si inicamente por el hecho de que, en algin registro o
publicacién, aparezcan en clases diferentes de la Clasificacion de Niza.

2.8. Renovacion

Segun el Articulo 16.2.11 del TLC, ‘cada Parte dispondra que el registro inicial
y cada renovacion del registro de una marca serd por un plazo no menor a

53 Ver el Informe ITAC-15 ya citado.
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diez anos’. La duracidon supera el minimo establecido en el Acuerdo sobre
los ADPIC (siete afios), pero es el mismo ya establecido previamente por la
Decision 486 (Articulo 152).

A diferencia del Articulo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC, no se contempla
en el TLC la renovacion indefinida de las marcas. Las Partes del TLC siguen
obligadas, empero, como ya se ha notado, por las disposiciones de dicho
Acuerdo.

2.9. Licencia de marcas

El TLC prevé en su Articulo 16.2.12 que ‘[N]inguna Parte requerird el registro
de las licencias de marca para establecer la validez de las licencias, para afirmar
cualquier derecho de la marca, o para otros propdsitos’.

Los paises andinos instrumentaron en la década del setenta (a partir del dictado
de la Decision 24) un régimen de registro y control previos de los contratos de
licencia de marcas y tecnologia. Uno de los propdsitos principales del control
fue evitar pagos cuantiosos de regalias por el uso de marcas extranjeras, y
promover el uso de marcas locales y una mayor independencia comercial de
las empresas domésticas.

El Articulo 16.4.22 pareciera poner freno a un eventual retorno a esa politica
mientras, al menos mientras el TLC esté en vigor. La amplitud de la disposicion
(...0 para otros propositos) abre ciertas dudas sobre la posibilidad de requerir
el registro de las licencias de marcas para diversos fines legitimos, como la
proteccion del consumidor. La concesion de licencias sobre una marca puede
resultar en un engano o perjuicio para el consumidor, en la medida en que, por
ejemplo, los estandares de calidad del producto bajo licencia sean inferiores a
los del producto original.

Lanota?al Articulo 16.2.12 enla que se aclara que esta disposiciéonno ‘impide a
una Parte requerir la presentacion de evidencia de una licencia para propdsitos
de informacion’, puede constituir la base para requerimientos del Estado
para proteger el consumidor u otros fines legitimos, por ejemplo, fiscales. La
industria estadounidense manifestd su preocupacion de que esta nota ‘pueda
ser usada para reestablecer esencialmente la prohibicion de registro, aunque
seria aceptable, en su opinion, en el contexto de litigios™.

54 Llama la atencion -y no existe una clara explicacion al respecto— que el TLC, al igual que los
precedentes TLCs suscritos con Chile, Marruecos, Singapur, DR-CAFTA, etc., no incluyan
la clausula de 'no discriminacién” contenida en la segunda parte del Articulo 27.1.
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CAFTA

PERU

15.2.2. En vista de las obligaciones del
Articulo 20 del Acuerdo de ADPIC, cada
Parte garantizard que las medidas que
obliguen al uso de designaciones comunes
en el lenguaje corriente como el nombre
comin para una mercancia o servicio
(“nombre comun”) incluyendo inter alia,
los requisitos relativos al tamafio, ubicacion
o estilo de uso de la marca en relacion con
el nombre comtin, no menoscaben el uso o
eficacia de las marcas utilizadas en relacién
con dichas mercancias.

16.2.3 En vista de Ilas
establecidas en el Articulo 20 del Acuerdo

obligaciones

ADPIC, cada Parte garantizara que las
disposiciones que obliguen al uso del
término consuetudinario, en el lenguaje
comdn, como el nombre comun para un
producto o servicio (“nombre comun”)
incluyendo entre otros, requerimientos
relativos al tamafio, empleo o estilo de
uso de la marca en relacion con el nombre
comun, no perjudicaran el uso o efectividad
de las marcas utilizadas en relaciéon con
dicho producto o servicio

(pie de pagina) Para mayor claridad, la
existencia de estas medidas no implican
por si mismas que haya afectacion.

3. PATENTES

3.1. Patentabilidad

El Articulo 16.9.1. del TLC reproduce casi literalmente la norma del Articulo
27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Establece lo siguiente:

‘Cada parte otorgara patentes para cualquier invencion, sea de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sea nueva,
entrafie una actividad inventiva y sea susceptible de aplicacion industrial. A
los efectos del presente Articulo, una Parte podra considerar las expresiones
“actividad inventiva” y “susceptible de aplicacion industrial” como sinénimos
de las expresiones “no evidentes” y “ttiles”, respectivamente’®.

Esta disposicion no implica ningtin cambio para la legislacion o la practica del
Perd. Empero, el Articulo 16.9.11 prevé que, ‘sin perjuicio de lo establecido

55 Ver nota 16 del Capitulo 16 del TLC.
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en los Articulos 16.9.1- 16.9.2"%, ‘[C]ada Parte dispondra que una invencion
reclamada es aplicable industrialmente si posee una utilidad especifica,
sustancial y creible’. Esta norma introduce una modificacion importante para
el derecho peruano, pues obliga al Pert a adoptar el concepto mas amplio
de “utilidad” aplicado en los Estados Unidos® . Un efecto previsible de este
cambio, es una expansion notable en el campo de la patentabilidad a materias
que no son susceptibles de aplicacion industrial, tales como programas de
computacion, herramientas de investigacion, métodos de negocios y métodos
terapéuticos, de diagnodstico y quirargicos utilidad especifica, sustancial y
creible”®,

El Articulo 16.9.2 confirma la posibilidad de la patentabilidad de invenciones
segun se establece en los Articulos 27.2 y 27.3 del Acuerdo ADPIC. Empero,
la disposicion obliga a las Partes (en los hechos, solo a Perti, pues los EEUU
ya se reconoce este tipo de patentes) a realizar ‘todos los esfuerzos razonables’
para otorgar proteccion de patentes a las plantas. Una vez establecida esta
proteccion (asi como la de animales, si es el caso) la Parte ‘debera mantener
dicha proteccién’.

Sibien la obligacion de ‘mejores esfuerzos’ contenida en esta norma no requiere
un resultado inmediato, EEUU podria plantear un reclamo de incumplimiento
si el Perti no instrumenta esa proteccion; deberia eventualmente probar que
realizé ‘todos los esfuerzos razonables’, lo que puede ser dificil en ciertas
circunstancias.

El patentamiento de plantas es un paso hacia la apropiacién de organismos
vivos complejos®, que muchos paises en desarrollo han evitado por razones
éticas o economicas. Las patentes sobre las plantas (a diferencia de los derechos
de obtentor) no permitirian, en principio, utilizar el material protegido para
un ulterior desarrollo varietal, generando una barrera para la subsecuente
investigacion y mejora.

56 Cabe notar que el estandar de ‘utilidad especifica, sustancial y creible’ no figura en la
legislacion estadounidense, sino s6lo en las pautas de examen de la Oficina de Patentes
y Marcas.

57 El1 TLC no contiene una excepcidn para estos tltimos métodos, la que es expresamente
autorizada por el Acuerdo sobre los ADPIC.

58 Empero, a diferencia de los acuerdos de EEUU con otros paises (como Marruecos), el
TLC no obliga al patentamiento de animales (los que son protegibles en aquel pais).

59 Ver, sin embargo, la referencia a segundos usos en la disposicion sobre ‘vinculacién’ que
se examina mas abajo.
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La obligacion asumida por Perti esta en franca contradiccion con el Articulo
20(c) del régimen andino contenido en la Decisién 486, conforme al cual las
plantas no son patentables.

ITAC-15 se lamenta de que no se haya prohibido en el TLC la aplicacion de un
sistema de oposicion pre-concesion, como se previd en otros TLCS anteriores
(Oman, Bahrain, etc.). La ausencia de tal prohibicion permitira preservar en el
Perti un sistema que puede ser de gran importancia para evitar la concesion de
patentes sobre desarrollo triviales.

A diferencia de los TLCs de EEUU con Singapur, Marruecos y Bahrain, el
TLC Perti no obliga expresamente a proteger por patentes los segundos usos
de medicamentos ya conocidos, lo que tampoco es requerido por el Acuerdo
sobre los ADPIC®.

3.2. Excepciones

El Articulo 16.9.3 reitera®, si bien con algunas diferencias de redaccion®, la
disposicion del Articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC. Bajo esa norma,
el Pert podria prever, por ejemplo, excepciones para la investigaciéon o
experimentacion, incluso con fines comerciales, sobre una invencion patentada,
a pesar de que en los Estados Unidos tal excepcion sea interpretada en términos
sumamente restrictivos.

En adicion, el Articulo 16.9.5 prevé la ‘excepcion Bolar” en los siguientes
términos:

‘Consistente con el parrafo 3, siuna Parte permite que terceros utilicen la materia
protegida por una patente vigente para generar la informacion necesaria para
apoyar la solicitud de aprobacion para comercializar un producto farmacéutico
o quimico agricola, esa Parte, dispondra que cualquier producto producido
en virtud de dicha autorizacion no sera fabricado, utilizado, vendido,
ofrecido para venta, o importado en el territorio de esa Parte para propdsitos
contrarios a los relacionados con la generacion de informacion, para satisfacer
los requerimientos de aprobacion de comercializacion del producto una vez

60 Articulo 16.9.3.- Cada Parte puede prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos
conferidos por la patente, a condicién que tales excepciones no entren de manera
irrazonable en conflicto con la explotacién normal de la patente y que no perjudiquen de
manera irrazonable los intereses legitimos del titular de la patente, tomando en cuenta
los intereses legitimos de terceros.

61 Probablemente debidas a la traduccion, mas que a diferencias sustantivas.

62 Enlos EEUU la mencionada excepcion fue introducida por la legislacion en 1984.
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expire la patente, y en caso que la Parte permita la exportacion, el producto
solo serd exportado fuera del territorio de esa Parte para propdsitos de cumplir
los requisitos de aprobacion de comercializacion de esa Parte’.

La excepcion referida, no contenida expresamente en la Decision 486, puede
favorecer el rapido ingreso de productos genéricos, tras el vencimiento de
la patente en el Pera®. Es de notar, empero, que la exportacion del producto
bajo patente sélo puede efectuarse para cumplir los requisitos en el pais de
exportacion, a diferencia de lo que establece la legislacion de Canada —cuya
consistencia fue confirmada en este aspecto por un panel de la OMC*- bajo
la que es posible exportar a fin de obtener la aprobacién de un producto en
el pais de importacion. De este modo, si esta disposicion se aplicara en los
EEUU (lo que no es evidente que suceda®) una empresa de ese pais no podria
exportar muestras a Peru para llevar adelante el registro de un medicamento
genérico mientras este en vigor la patente en los EEUU. Al mismo tiempo, una
empresa peruana no podria exportar a los EEUU con ese fin mientras este en
vigor la patente en el Peru.

3.3. Revocacion o anulacion
Dispone el Articulo 16.9.4 del TLC:

‘Sin perjuicio del Articulo 5.A(3) del Convenio de Paris, cada Parte dispondra
que una patente puede ser revocada o anulada tnicamente con base en las
razones que hubiesen justificado el rechazo al otorgamiento de dicha patente
de conformidad con las leyes de patentes de cada Parte. No obstante, una
Parte también puede disponer que el fraude, falsa representacién o conducta
indebida puede constituir base suficiente para revocar o anular una patente o
considerarla inefectiva.

La salvedad relativa al Articulo 5.A(3) del Convenio de Paris (no contenida en
otros TLCs, como Chile-EEUU) deja a salvo la revocacion de una patente en
casos en que una licencia obligatoria no hubiera sido suficiente para remediar
un abuso de aquélla. A diferencia también de otros TLCs, el Articulo 16.9.4

63 OMC/WTO (2000).

64 Laley de los EEUU de implementacion del CAFTA, por ejemplo, establece en su seccion
102, entre otros aspectos, que la normativa federal de EEUU y de los estados prevalecen
sobre cualquier precepto del ALC; todas las normativas que sean inconsistentes con la
ley federal y estadual quedan sin efecto; nada del Acuerdo podra alterar o modificar la
legislacion federal; ninguna persona privada podra demandar al gobierno de EEUU o a
los gobiernos estatales basados en el Acuerdo. En opinién de USTR (2004), los EEUU no
estan obligados a adoptar legislacion para internalizar lo acordado en TLCs.

65 Ver Informe ITAC-15 citado.
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citado aclara que las razones para el rechazo de una patente son las establecidas
por las leyes de patentes de cada Parte.

La parte final del articulo comentado sefiala que una Parte también “puede’
revocar o anular una patente o considerarla inefectiva en caso de fraude, falsa
representacion o conductaindebida. ITAC-15selamenta de que esta disposicion
sea facultativa, pero urge al USTR a asegurar que la revocacion o anulacion
se limite en el Perti a actos que afecten materialmente la patentabilidad de
la invencion®. Tal limitaciéon, empero, no surge del texto acordado; Pert, en
consecuencia podria disponer la revocacion de una patente, por ejemplo,
en casos de falsa informacidn respecto del origen de materiales biologicos
reivindicados, aunque tal informacion no sea relevante para la determinacion
de la patentabilidad sino de la observancia de la legislacion de acceso (Decision
391 de la Comunidad Andina).

3.4. Extension del plazo de vigencia de las patentes

Como otros TLCs, el examinado aqui contempla la extension del plazo de
las patentes, mas alla de lo requerido por el Acuerdo sobre los ADPIC y lo
permitido por la Decision 486. Tal extension deberd contemplarse en dos
Casos:

Demora de la oficina de patentes

El Articulo 16.9.6. (a) prevé la obligacion® de extender la duracion de una
patente para compensar ‘por retrasos irrazonables’ en su tramitacion. Dispone
dicho articulo:

‘Cada Parte dispondra los medios para, y a solicitud del titular de la patente,
compensar por retrasos irrazonables en la expedicion de la patente, restaurando
el término de la patente o los derechos de patente. Cualquier restauracion
debera conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las
mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original. Para efectos
de este parrafo, un retraso irrazonable debera incluir al menos un retraso en la
expedicion de la patente de mas 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 posterior,
siempre que los periodos imputables a acciones del solicitante de la patente no
se incluyan en la determinacion de dichos retrasos’.

66 Introducida en los Estados Unidos por la Patent Term Guarantee Act (1999).
67 Cinco anos como maximo, sujeto en todo caso a que la proteccidn ‘efectiva’, a falta de la
extensidn, sea menor a catorce anos.
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El plazo para que la oficina peruana termine el tramite es equivalente al
previsto para Chile y DR-CAFTA, mas superior al previsto en los TLCs de
Marruecos, Bahrain y otros paises (en los que el plazo es de cuatro y dos
anos, respectivamente). En cualquier caso, esta disposicion implicara, cuando
se aplique, un retraso en el ingreso de productos y procesos en el dominio
publico, con los consecuentes efectos sobre el bienestar del consumidor.

Mas aun, el TLC previene contra el establecimiento de cualquier condicion
especial durante el plazo adicional de proteccion: ‘[Clualquier restauracion
deberd conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las
mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original’. Esta
aclaracion no esta en otros TLCs, como lo muestra el cuadro de mas abajo que
compara el TLC-Perti con el DR-CAFTA.

Demora en la aprobacién de productos farmacéuticos

Al igual que otros TLCs recientemente suscritos por EEUU, un segundo
motivo para la eventual extension del plazo de una patente es, conforme
a lo establecido en el TLC, la motivada por una ‘reducciéon irrazonable del
plazo efectivo de la patente. Por demoras para la aprobacion de productos
farmacéuticos. Dispone el Articulo 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 o
los derechos de 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 debera
conferir todos los derechos exclusivos de una patente sujetos a las mismas
limitaciones y excepciones aplicables a la patente original’.

Si bien la obligacion esta limitada a la demora respecto de la primera solicitud
de comercializacion en la Parte donde se aprueba el producto (es decir, no
se contabilizan las demoras en la otra Parte), a diferencia de la legislacion
estadounidense, no se establecen limites maximos®.

Un punto crucial, sobre el que existe cierto margen de maniobra, es la
determinacion de cudndo se considerard una demora ‘irrazonable. En ausencia
de un plazo especifico (a diferencia de lo previsto en el articulo anterior),
corresponderd a la legislacion que instrumente el TLC determinar aquel

68 Ver, por ejemplo, Kamperman (1997).

179



180

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

extremo. Los paises que aprueban productos farmacéuticos por referencia a un
producto aprobado en el exterior, no deberian en ningtn caso estar obligados
a extender la duracion de una patente, debido a que el tramite es generalmente
breve. Cuando la autoridad sanitaria haga una evaluacion propia, un plazo de
al menos cinco afos es plenamente razonable.

Si bien el Articulo 16.9.6.b) no hace referencia a las demoras causadas por el
solicitante de la aprobacion, nada impide que en la instrumentacion nacional
de esa disposicion tales demoras sean tenidas en cuenta.

3.5. Plazo de gracia

El Articulo 16.9.7. del TLC introduce un “plazo de gracia” durante el cual la
divulgacion por parte del solicitante de la patente, o derivada de él, no tiene
efectos destructivos de la novedad.

Dicho plazo se prevé en los siguientes términos:

‘Cada Parte hara caso omiso de la informacion contenida en las divulgaciones
publicas utilizadas para determinar si una invencion es nueva, o tiene actividad
inventiva, sila divulgacion publica (a) fue efectuada o autorizada por, o deriva
del solicitante de la patente y si (b) ocurre dentro de los 12 meses anteriores a
la fecha de presentacion de la solicitud en el territorio de la Parte’.

Esta disposicion no modificara sustancialmente el derecho vigente en el Peru,
atento a que el Articulo 17 de la Decision 486 ya establece un periodo de gracia
de la misma duracion.

3.6. Enmiendas

El Articulo 16.9.8. contempla una clausula de procedimiento relativa al tramite
de patentes:

‘Cada Parte otorgard a los solicitantes de patentes por lo menos una
oportunidad de efectuar enmiendas, correcciones, y observaciones relativas
a sus solicitudes. Cada Parte dispondra que ninguna enmienda o correccion
introduzca nueva materia dentro de la divulgacion de la invencion tal como
fue presentada en la solicitud inicial’.

Laaplicacion de estanormamejoralas posibilidades de concluir favorablemente
con el tramite de la una solicitud, con la importante salvedad de que una
enmienda no podra introducir ‘materia nueva’.
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3.7. Divulgacion

Los Articulos 16.9.9 y 16.9.10 limitan la exigencia de divulgaciéon a aquello
necesario ‘para llevar a efecto la invencion ‘sin experimentacion indebida” y
al criterio de la “posesion” de la invencidn por parte del solicitante. Disponen
estos articulos:

Articulo 16.9.9

‘Cada Parte dispondrd que la divulgacion de una invencion reclamada se
considerara lo suficientemente clara y completa si proporciona informacion
que permita llevar a efecto la invencion por una persona diestra en el arte, sin
experimentacion indebida, a partir de la fecha de presentacion y podra exigir
que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invencion que
conozca el inventor en la fecha de la presentacion de la solicitud’.

Articulo 16.9.10.

‘Con el fin de asegurar que la invencidon reclamada estd suficientemente
descrita, cada Parte dispondra que la invencién reclamada se considere
suficientemente respaldada por su divulgacion, cuando esa divulgacién le
indique razonablemente a una persona diestra en el arte que el solicitante estuvo
en posesion de la invencion reclamada, en la fecha de su presentacion’.

Ambos articulos (ajenos al Acuerdo sobre los ADPIC) reflejan esencialmente
la legislacion y préctica estadounidenses, con conceptos que han sido ajenos
al contexto peruano. Asi, debera determinarse cudndo ha de considerarse que
la experimentacion necesaria para ejecutar una invencion es ‘indebida’. Mas
complejo aun puede ser la aplicacion del ambiguo concepto de “posesion’ de la
invencion. En todo caso, la conjuncion de ambos articulos limita la capacidad
de imponer exigencias en cuanto a la calidad de divulgacion de la invencion.

En tanto estas disposiciones son mandatorias, la exigencia de comunicar
la “‘mejor manera de llevar a efecto la invencion que conozca el inventor en
la fecha de la presentacion de la solicitud” es facultativa. Esta diferenciacion
posiblemente obedezca a las propuestas en curso actualmente en los Estados
Unidos para suprimir tal exigencia d la legislacion doméstica.

El estandar de divulgacion adoptado en el TLC es considerablemente menos
exigente que el requerido por la Decision 486, conforme a cuyo Articulo 28
‘la descripcion debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara
y completa para su comprension y para que una persona capacitada en la
materia técnica correspondiente pueda ejecutarla’. En adicion, la descripcion
de la invencién deberd incluir, entre otra informacién, una descripcién de la
invencién en términos que permitan la comprension del problema técnico y de
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la solucion aportada por la invencion, exponiendo las diferencias y eventuales
ventajas con respecto a la tecnologia anterior (literal (c). Este recaudo pareceria
quedar vedado por el Articulo 16.9.9, en cuanto considera la invencion
suficientemente descrita cuando puede ser ejecutada por una persona diestra
en el arte respectivo (sin necesidad de que llegue a una ‘comprension’ del
problema técnico y la solucion propuesta).

Elsiguiente recuadro presenta comparativamente las disposiciones de patentes
del TLC y del DR-CAFTA, el tltimo tratado de libre comercio suscrito en la
region con los Estados Unidos. El DR-CAFTA fue reiteradamente mencionado
por los negociadores de ese pais como el ‘piso” para la negociacion del TLC.

PATENTES EN EL TLC Y DR-CAFTA

DR-CAFTA

Pera

1. Cada Parte otorgara patentes para
cualquier invencioén, sea de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que la invencién sea
nueva,

entrafie una actividad inventiva y sea
susceptible de aplicacién industrial. Para
los efectos de este

Articulo, una Parte podra considerar
las expresiones “actividad inventiva” y
“susceptible de aplicaciéon industrial”
como sinénimos de las expresiones “no
evidentes” y “ttiles” respectivamente.

1. Cada parte otorgara patentes para
cualquier invencién, sea de producto o
de procedimiento, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sea nueva,
entrafie una actividad inventiva y sea
susceptible de aplicaciéon industrial. A
los efectos del presente Articulo, una
Parte podra considerar las expresiones
“actividad inventiva” y “susceptible de
aplicacién industrial” como sindénimos de
las expresiones “no evidentes” y “ttiles”,
respectivamente.

2. Nada en este capitulo se entendera
como que impida a una parte excluir de
la patentabilidad invenciones segtin se
establece en los Articulos 27.2 y 27.3 del
Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior,
cualquier parte que no otorgue proteccion
mediante patentes a plantas a la fecha de
entrada en vigor de este tratado, realizara
todos los esfuerzos razonables para otorgar
dicha proteccion mediante patentes.
Cualquier parte que otorgue proteccion
mediante patentes a plantas o animales a
la fecha, o después de la entrada en vigor
de este tratado, debera mantener dicha
proteccion.

2. Nada en este capitulo se entendera
como que impida a una parte excluir de
la patentabilidad invenciones segtin se
establece en los Articulos 27.2 y 27.3 del
Acuerdo ADPIC. No obstante lo anterior,
cualquier parte que no otorgue proteccion
mediante patentes a plantas a la fecha de
entrada en vigor de este tratado, realizara
todos los esfuerzos razonables para otorgar
dicha proteccién de conformidad con el
parrafo uno. Cualquier parte que otorgue
proteccion mediante patentes a plantas o
animales a la fecha, o después de la entrada
en vigor de este tratado, debera mantener
dicha proteccion.

(contintda)
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(continuacién)

DR-CAFTA

Peru

3 Una Parte podra prever excepciones
limitadas a los derechos exclusivos
conferidos por la patente, a condiciéon
de que tales excepciones no atenten de
manera injustificable contra la explotacién
normal de la patente ni causen un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del
titular de la patente, tomando en cuenta los
intereses legitimos de terceros.

3. Cada parte puede prever excepciones
limitadas a los derechos exclusivos
conferidos por la patente, a condicion
de que tales excepciones no entren de
manera irrazonable en conflicto con la
explotacion normal de la patente y que
no perjudiquen de manera irrazonable los
intereses legitimos del titular de la patente,
tomando en cuenta los intereses legitimos
de terceros.

4. Sin perjuicio del Articulo 5.A (3) del
Convenio de Paris, cada Parte dispondra
que una patente puede ser revocada
o anulada tnicamente con base en las
razones que hubiesen justificado el
rechazo al otorgamiento de dicha patente.
No obstante, una Parte también puede
disponer que el fraude, falsa representacion
o conducta indebida pueden constituir base
suficiente para revocar o anular una patente
o considerarla inefectiva.

4. Sin perjuicio del Articulo 5.A (3) del
Convenio de Paris, cada Parte dispondra
que una patente puede ser revocada
o anulada Unicamente con base en las
razones que hubiesen justificado el
rechazo al otorgamiento de dicha patente
de conformidad con las leyes de patente
de cada Parte. No obstante, una Parte
también puede disponer que el fraude,
falsa representacion o conducta indebida
pueden constituir base suficiente para
revocar o anular una patente o considerarla
inefectiva.

5. Consistente con el parrafo 3, si una Parte
permite que terceros utilicen la materia
protegida por una patente vigente para
generar la informacion necesaria para
apoyar la solicitud de aprobacion para
comercializar un producto farmacéutico
o quimico agricola, esa parte, debera
garantizar ~que cualquier producto
producido en virtud de dicha autorizacién
no sera fabricado, utilizado o vendido, en
el territorio de esa Parte para propdsitos
diferentes a los relacionados con la
generacion de informacidn, para satisfacer
los requerimientos de aprobacion de
comercializaciéon del producto una vez
expire la patente, y en caso que la parte
permitalaexportacion, el producto solo sera
exportado fuera del territorio de esa Parte
para propositos de cumplir los requisitos
de aprobacion de la comercializacion de
esa Parte.

5. Consistente con el parrafo 3, si una Parte
permite que terceros utilicen la materia
protegida por una patente vigente para
generar la informacion necesaria para
apoyar la solicitud de aprobacion para
comercializar un producto farmacéutico o
quimico agricola, esa parte, dispondra que
cualquier producto producido en virtud
de dicha autorizacion no sera fabricado,
utilizado, vendido, ofrecido para venta, o
importado en el territorio de esa Parte para
propositos contrarios a los relacionados
con la generaciéon de informacion, para
satisfacer los requerimientos de aprobacion
de comercializaciéon del producto una vez
expire la patente, y en caso que la parte
permitala exportacion, el producto sélo sera
exportado fuera del territorio de esa Parte
para propositos de cumplir los requisitos
de aprobacion de la comercializaciéon de

esa Parte.

(continda)
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(continuacién)

DR-CAFTA

Pera

6 a) Cada Parte, a solicitud del titular de
la patente, debera ajustar el término de
la patente para compensar por retrasos
irrazonables en el otorgamiento de la
patente. Para efectos de este parrafo,
un retraso irrazonable debera incluir
al menos un retraso en la emision de la
patente de mas 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 posterior, siempre que los periodos
imputables a acciones del solicitante
de la patente no se incluyan en la
determinacion de dichos retrasos.

6. a) Cada Parte dispondra los medios para, y
asolicitud del titular de la Patente, compensar
por retrasos irrazonables en la expedicién
de la patente, restaurando el término de la
patente o los derechos de patente. Cualquier
restauracion debera conferir todos los
derechos exclusivos de una patente sujetos
a las mismas limitaciones y excepciones
aplicables a la patente original. Para efectos
de este parrafo, un retraso irrazonable debera
incluir al menos un retraso en la expedicién
de la patente de mas de cinco afios desde
la fecha de presentacion de solicitud en el
territorio de la parte, o tres afios contados a
partir de la fecha de solicitud del examen de
patente, cualquiera que sea posterior, siempre
que los periodos imputables a acciones del
solicitante de la patente no se incluyan en la
determinacion de dichos retrasos.

6 b) Con respecto a cualquier producto
farmacéutico que esté cubierto por una
patente, cada parte debera prever una
restauracion del plazo de la patente,
para compensar al titular de la patente
por cualquier reduccién irrazonable
del plazo efectivo de la patente como
resultado del proceso de aprobaciéon
de comercializacién, relacionado con la
primera comercializacién del producto
de dicha Parte.

6 b) Con respecto a cualquier producto
farmacéutico que esté cubierto por una
patente, cada parte debera prever una
restauracién del plazo de la patente o los
derechos de patente, para compensar al
titular de la patente por cualquier reduccién
irrazonable del plazo efectivo de la patente
como resultado del proceso de aprobacién de
comercializacién, relacionado con la primera
comercializacién del producto de dicha Parte.
Cualquier restauracion debera conferir todos
los derechos exclusivos de una patente sujetos
a las mismas limitaciones y excepciones
aplicables a la Patente original.

6 b) Con respecto a cualquier producto
farmacéutico que esté cubierto por una
patente, cada parte debera prever una
restauracion del plazo de la patente,
para compensar al titular de la patente
por cualquier reduccién irrazonable
del plazo efectivo de la patente como
resultado del proceso de aprobaciéon
de comercializacién, relacionado con la
primera comercializaciéon del producto
de dicha Parte.

6 b) Con respecto a cualquier producto
farmacéutico que esté cubierto por una
patente, cada parte debera prever una
restauracion del plazo de la patente o los
derechos de patente, para compensar al
titular de la patente por cualquier reduccién
irrazonable del plazo efectivo de la patente
como resultado del proceso de aprobacion de
comercializacién, relacionado con la primera
comercializacién del producto de dicha Parte.
Cualquier restauracion debera conferir todos
los derechos exclusivos de una patente sujetos
a las mismas limitaciones y excepciones
aplicables a la Patente original.

(contintda)
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(continuacién)

DR-CAFTA Peru

11. Cada Parte proveera que una invencién | 11. Cada Parte dispondra que una invencién
reclamada es susceptible de aplicacién | reclamada es aplicable industrialmente si

industrial posee una utilidad especifica, sustancial y
si posee una utilidad especifica, sustancial | creible16.
y creible. Nota de pie de pagina: Para mayor

claridad, este parrafo es sin perjuicio de lo
establecido en los Articulos 16.9.1- 16.9.2.

Como puede apreciarse de la comparacion anterior, si bien existen algunas
diferencias entre los textos, y aparecen algunas notas de clarificacion en el
TLC, ambos tratados introducen esencialmente las mismas obligaciones, con
un claro sesgo ADPIC-plus.

3.8. Medidas relacionadas con ciertos productos regulados
Datos de prueba

Los datos de prueba deben protegerse, de conformidad con el Acuerdo sobre
los ADPIC (Articulo 39.1), en el marco de la disciplina de la competencia
desleal, segiin se estipula en el Convenio de Paris para la proteccion de la
Propiedad Intelectual (Articulo 10bis). Bajo esa disciplina, no se confieren
derechos exclusivos, sino tnicamente el derecho a aplicar medidas legislativas
contra toda parte que haya obtenido una ventaja competitiva por medio de
practicas desleales. La obtencidon de una ventaja competitiva no es condenable
en si misma de conformidad con las normas de competencia desleal®. La
proteccion legal tiene lugar inicamente cuando se ha empleado una préctica
comercialmente deshonesta con ese propdsito.

El Articulo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los paises Miembros
conceder la proteccidon alas entidades quimicas “nuevas”, es decir, las moléculas
no incorporadas con anterioridad a productos cuya comercializacion ha sido
aprobada en cualquier pais. Por otra parte, ese articulo sélo exige la proteccion
de los datos de prueba no divulgados (como surge claramente también del
propio titulo del articulo).

En contraste el TLC establece, en una extensa disposicion (ver Recuadro mas
abajo), un régimen sui géneris de “exclusividad de datos” para la proteccion
de datos de prueba presentados para el registro de productos farmacéuticos y
agroquimicos (Articulo 16.10).

69 Ver Informe del ITAC-15 citado.
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ARTICULO 16.10: MEDIDAS RELACIONADAS CON CIERTOS
PRODUCTOS REGULADOS

1. (a) Si una Parte requiere o permite, como condicién para aprobar la
comercializacién de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto
quimico agricola, la entrega de informacion de seguridad y eficacia del producto,
la Parte no deber3, sin el consentimiento de la persona que primeramente presentd
la informacién de seguridad y eficacia con el fin de obtener la aprobacién de
comercializacién en la Parte, autorizar a otra persona para que comercialice el
mismo o similar producto con base en:

(i) la informacion de seguridad y eficacia presentada como respaldo para la
aprobacién de comercializacion; o

(ii) evidencia de la aprobacién de comercializacién; por un periodo de por lo
menos cinco afios para productos farmacéuticos y diez afios para los productos
quimico agricolas, a partir de la fecha de la aprobacién de comercializacién en el
territorio de la Parte.

(b) SiunaParte requiere o permite, en relacion con el otorgamiento de la aprobacién
de comercializacién de un nuevo producto farmacéutico o un nuevo producto
quimico agricola, la entrega de evidencia respecto a la seguridad y eficacia del
producto que fuera previamente aprobado en el otro territorio, como por ejemplo
evidencia de la previa aprobacién de comercializacion en el otro territorio, la
Parte no deber4, sin el consentimiento de la persona que primeramente presenté
la informacién de seguridad y eficacia con el fin de obtener la aprobacién de
comercializacién en el otro territorio, autorizar a otra persona para que comercialice
el mismo o similar producto con base en:

(i) la informacién de seguridad y eficacia presentada como respaldo para la previa
aprobacién de comercializacion en el otro territorio; o

(ii) evidencia de la previa aprobacion de comercializacion en el otro territorio; por
un periodo de por lo menos cinco afios para productos farmacéuticos y diez afios
para los productos quimico agricolas a partir de la fecha de la aprobacion de
comercializacién del nuevo producto en el territorio de la Parte. Para poder recibir
proteccion de conformidad con este subparrafo, una Parte podra exigir que la
persona que provea la informacién en el otro territorio solicite la aprobacién en
el territorio de la Parte dentro de los cinco afios siguientes de haber obtenido la
aprobacién de comercializacion en el otro territorio.

(c) Para propositos de este Articulo, un producto farmacéutico nuevo es aquel que
no contiene una entidad quimica previamente aprobada en el territorio de la Parte
para ser utilizada en un producto farmacéutico, y un producto agricola quimico
nuevo es aquel que contiene una entidad quimica que no ha sido previamente
aprobada en el territorio de la Parte para ser utilizado en un producto agricola
quimico.

2. Cuando un producto es sujeto a un sistema de aprobacion de comercializacion
de conformidad con el Articulo 16.10.1, y asi mismo esta amparado por una
patente en el territorio de esa Parte, la Parte no alterara el plazo de proteccion
que es previsto de conformidad con el Articulo 16.10.1, en el caso que el plazo de
proteccion de la patente expire en una fecha anterior a la fecha de vencimiento del
plazo de proteccion especificada en el Articulo 16.10.1.
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En el TLC se contempla la situacion en la que se permite tanto el registro de
un farmaco en base a la aprobacion comercial obtenida en la misma Parte o en
otro territorio, esto es, en los que se reposa en una decision de una autoridad
sanitaria de otro pais. En cualquier caso, la proteccion de cinco afios para
productos farmacéuticos o de diez para agroquimicos, se contara a partir de la
fecha de aprobacion del medicamento en cada Parte.

El derecho de exclusividad de datos, cuando se confiere, puede sustituir la
proteccion de patentes para muchos productos y anular, en la practica, el
derecho de esos paises a mantener en el dominio publico los productos cuyas
patentes no fueron reconocidas conforme a la legislacion previa al acuerdo
sobre los ADPIC. El Articulo 16.10.2, mas aun, establece que la proteccion
exclusiva de los datos sobrevivira la proteccion por patentes, si ésta terminara
antes.

Adiferencia del Acuerdo sobre los ADPIC y delos TLCs con Jordania, Chile y el
CAFTA, el TLC del Perti abandond —como en los TLCs de Maruecos, Bahrain y
Oman- el concepto de informacion ‘divulgada’. La proteccion exigida se aplica
a ‘informacion’ independientemente de que ya ha sido publicada y pasado al
dominio publico.

Asimismo, como en el caso del CAFTA, el TLC contempla un plazo de espera
de cinco anos (Articulo 16.10.1(b)) durante el cual el originador de los datos
puede no solicitar aprobacion del producto en el Pert, sin perder el derecho a
la exclusividad sobre los aquéllos. Esto significa que el periodo de exclusividad
puede, en la practica, durar por diez anos en el caso de los medicamentos,
y por quince en el de los agroquimicos. En efecto, dado que durante ese
plazo de espera ningtn tercero podra comercializar el producto utilizando o
reposando sobre los datos en cuestion, podria darse en el Perti una situacion
de desabastecimiento de medicamentos o productos agroquimicos, con las
consecuentes implicaciones negativas para la salud publica y la agricultura,
respectivamente.

En adicion, el TLC exige a los Miembros aplicar el concepto de “nueva entidad
quimica” con un sentido mas amplio que el estipulado en el Acuerdo sobre
los ADPIC. El alcance relativo dado al concepto de novedad (un producto
puede considerarse ‘nuevo’ si no contiene una entidad quimica previamente
aprobada en el territorio de la Parte), recibido con beneplécito por la industria
de los Estados Unidos™, implica que cualquier entidad quimica aprobada en
cualquier momento en un pais extranjero continuara siendo “nueva” en el

70 Ver Informe del ITAC-15 citado.
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Pert bajo el TLC hasta que se registre en su territorio, inclusive cuando esto
suceda varios anos después de la primera aprobaciéon de comercializacion en
el mundo.

A diferencia de DR-CAFTA (ver recuadro mas abajo) y de otros TLC, el TLC-
Perti expande aun mas la proteccion conferida a los datos de prueba con la
introduccion del concepto de “producto similar”. Este confuso concepto
puede ser interpretado como impidiendo el uso de los datos para registrar un
producto de una tercera parte que no sea idéntico sino ‘similar’ al original (por
ejemplo una sal diferente del mismo principio activo). Pero en la forma en que
ha sido introducido (sin limitacién a los productos de terceros) podria generar
una suerte de ‘evergreening’ en el marco de la proteccion de datos, en tanto
podria permitir la extensioén de la proteccion exclusiva por un nuevo periodo
de cinco afos a nuevas versiones, con cambios pequenos, de medicamentos de
la misma empresa que desarroll6 los datos originalmente. La reglamentacion
del TLC a nivel nacional deberia asegurar que se aplique la interpretacion mas
compatible con la salud publica.

Colombia es el tnico pais de la Comunidad Andina en el que se habian
concedido derechos exclusivos sobre los datos de prueba, mediante el Decreto
2085 del 2002. Tales derechos no fueron recogidos, en cambio, en la Decision
486, cuyo Articulo 266, consistentemente con el Acuerdo de los ADPIC, protege
contra la competencia desleal sin establecer derechos exclusivos. En sentencia
del 8 de diciembre de 2005, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
consider6 dicho Decreto en violacion de la Decision 486 (Proceso 114-AI-2004).
El Tribunal opin¢ al respecto:

Desde el punto de vista de la salud publica, previsto como limite
primero en el Articulo 266 de la Decision 486, cabe poner de relieve
que, en tratandose de consumidores de productos farmacéuticos, en
paises en desarrollo como los de la Comunidad Andina, la concesion
de derechos exclusivos, por periodos de tiempo determinados, puede
entrar en conflicto con derechos humanos fundamentales como la salud
ylavida, toda vez que el consumo delos medicamentos estd relacionado
con su precio, y el precio de monopolio puede hacer imposible el
acceso al medicamento, pudiendo llevar a la enfermedad y a la muerte
a sus potenciales consumidores. En el caso de los datos de prueba,
su proteccidon por un periodo de tiempo determinado surte el efecto
de extender indebidamente el monopolio de la patente, prolongando
de esta manera, visto el diferimiento de la libre competencia en el
mercado, la dificultad de acceso al medicamento.
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Por las razones que anteceden, la proteccion de los datos de prueba
en los términos previstos en el Articulo 3 del Decreto 2085 excede el
alcance de la proteccion prevista en el Articulo 266 de la Decision 486,
por cuanto atribuye a tales datos, sin justificacion alguna, el tratamiento
excepcional de las patentes de invencion, extendiendo indebidamente
su monopolio. En consecuencia, la proteccion consagrada en el Decreto
no es compatible con la prevista en la norma comunitaria, ni con el
limite de salud publica que ésta consagra, ni con la finalidad altima del
proceso de integracion, cual es la de procurar la satisfaccion progresiva
de las necesidades fundamentales de los habitantes de la Subregion.
Se trata, por tanto, de un acto normativo que contraria la obligacion
de los Paises Miembros, contemplada en el Articulo 4 del Tratado de
Creacion del Tribunal, de adoptar medidas dirigidas a garantizar el
cumplimiento del orden juridico de la Comunidad.

A diferencia de otros TLCs, como los de Oman y Bahrain, el TLC examinado
no contiene la obligacién de otorgar una proteccion exclusiva a los datos de
prueba de nuevas indicaciones o usos (por ejemplo, para el uso pediatrico)
de productos que no contienen nuevas entidades quimicas, circunstancia que
lamentd la industria estadounidense”.

Un tema que suscit6 especial preocupacion durante la negociacion del TLC
ha sido la posible ineficacia de una licencia obligatoria respecto de una o mas
patentes en el caso de que los datos de prueba se encuentren bajo proteccion
exclusiva, atento a que el licenciatario obligatorio podria verse impedido de
obtener la aprobacion de comercializacion del producto farmacéutico durante
el plazo de espera mas el de proteccion exclusiva de los datos de prueba. El
tema fue abordado en una “carta colateral” al TLC, bajo el titulo “Entendimiento
respecto de ciertas medidas de salud publica’. Ambos gobiernos manifiestan
haber ‘llegado al siguiente acuerdo respecto al Capitulo Dieciséis del Tratado
de Promocién del Comercio Estados Unidos-Perti, firmado en la fecha
(“Tratado”): Las obligaciones del Capitulo Dieciséis del Tratado no deberan
afectar la capacidad de una Parte de adoptar las medidas necesarias para
proteger la salud publica, promoviendo el acceso universal a las medicinas, en
particular en relaciéon con casos tales como HIV/SIDA, tuberculosis, malaria
y otras epidemias, asi como circunstancias de extrema urgencia o emergencia
nacional’. En una nota suscrita por el Viceministro de Comercio Exterior
de Perq, éste expresa que esta ‘complacido de confirmar el punto de vista

71 Eldocumento en el cual Estados Unidos habria expresado ese ‘punto de vista’no aparece
entre los anexos al texto del TLC. De todas maneras, la aclaracion parece innecesaria,
pues el ‘Entendimiento’ se refiere a todo el Capitulo 16, de modo que nada agrega a
aquél.
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de Estados Unidos, que las referencias en el Entendimiento sobre Ciertas
Medidas de Salud Publica del Capitulo Dieciséis del Acuerdo de Promocion
de Comercio entre Estados Unidos y Perd, suscrito en la fecha, incluyen el
Articulo 10 del Capitulo Dieciséis, “Medidas Relacionadas con Ciertos
Productos Regulados””%

A diferencia de otras cartas colaterales, la mencionada no hace una referencia
expresa a la Declaracion de Doha sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud
Publica (adoptada en la 4? Conferencia Ministerial de la Organizacion Mundial
del Comercio, Doha, noviembre del 2001) la que establece, en su parrafo 4:

‘Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni
deberd impedir que los Miembros adopten medidas para proteger
la salud publica. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro
compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho
Acuerdo puede y debera ser interpretado y aplicado de una manera
que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud
publica y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos
para todos.

A este respecto, reafirmamos el derecho de los Miembros de la OMC
de utilizar, al maximo, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC,
que prevén flexibilidad a este efecto’.

Si bien una carta colateral debe entenderse como parte del tratado al que se
refiere”, es incierta la medida en que ella podria ser invocada por una Parte o
un particular para hacer efectiva una licencia obligatoria, en el caso de que los
datos de prueba relevantes estén sometidos a exclusividad. El ‘Entendimiento’
no hace referencia a la posibilidad de conceder excepciones, pero careceria de
todo valor si no pudiera utilizarse como fundamento para permitir el uso de
los datos en tal hipotesis.

En suma, el TLC modifica drasticamente el estandar de proteccion de los datos
de prueba requerida por el Acuerdo sobre los ADPIC™, asi como el previsto
en el régimen andino de la Decision 486. Respecto de este ultimo es de notar,
empero, que el 6 de abril de 2006 la Comision de la Comunidad Andina aprobd
una Decision aclaratoria del Articulo 266 de la Decision 486 de 2000, sobre
proteccion a los datos de prueba, con el voto de Colombia, Ecuador y Peru, y
sin la participacion de Bolivia y Venezuela. La Decision aprobada aclara que
los Paises Miembros pueden incluir (sin estar obligados a hacerlo) entre las
medidas de proteccion de los datos de prueba el establecimiento de plazos

72 Ver Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Articulo 31(a).
73 Ver, por ejemplo, Baker (2004) e Indian Institute of Foreign Trade (2003).
74 Ver, por ejemplo, Correa (2001).
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de exclusividad, conforme lo requiere el TLC. La Decisiéon prevé también que
cuando cualquier pais miembro considere que la proteccion de los datos de
prueba otorgada en su territorio resultara perjudicial para la salud ptblica o la
seguridad alimentaria, su autoridad nacional podra limitar dicha proteccion.

El siguiente cuadro compara la proteccion de datos de prueba en el TLC
respecto del DR-CAFTA. Como puede apreciarse, el TLC ha expandido la
proteccion respecto de la prevista en CAFTA, especialmente en cuanto no
se limita a informacién no-divulgada y se extiende, como se ha indicado, a

productos ‘similares’.

PROTECCION DE DATOS EN TLC Y DR-CAFTA

DR-CAFTA

Peru

1. a) Si una Parte requiere, como condicion
para aprobar la comercializacion de un
nuevo producto farmacéutico o un nuevo
producto quimico agricola, la presentacion
de datos no divulgados sobre la seguridad
y eficacia del producto, la Parte no
permitiré que terceros, que no cuentan
con el consentimiento de la persona que
proporciona la informacion, comercialicen
el producto sobre la base de

i) La informacion; o

ii) La aprobacion otorgada a la persona que
presento la informacion,

Por un periodo de por lo menos cinco
afnos para productos farmacéuticos y diez
afos para productos quimicos agricolas,
a partir de la fecha de aprobaciéon de la
comercializaciéon en el territorio de la
Parte.

b) Si una parte permite, como condicién
para aprobar la comercializacion de nuevos
productos farmacéuticos y quimicos
agricolas que terceros entreguen evidencia
relativa a la seguridad o eficacia de un
producto previamente aprobado en otro
territorio, tal como evidencia de aprobacién
de comercializacién previa, la Parte no
permitira que terceros que no cuenten con
el consentimiento de la persona que obtuvo
la aprobacion de comercializacion en el
otro territorio primeramente, obtengan
autorizacion o comercialicen un producto
sobre la base de:

1. a) Si una Parte requiere o permite, como
condicién para aprobar la comercializaciéon
de un nuevo producto farmacéutico o
un nuevo producto quimico agricola, la
entrega de informaciéon de seguridad y
eficacia del producto, la Parte no debers,
sin el consentimiento de la persona que
primeramente presentd la informacién de
seguridad y eficacia con el fin de obtener
la aprobacion de comercializacion en la
Parte, autorizar a otra persona para que
comercialice el mismo o similar producto
con base en:

i) La informacion de seguridad y eficacia
presentada como respaldo para la
aprobacién de comercializacion; o

ii) Evidencia de la aprobaciéon de
comercializacion;

Por un periodo de por lo menos cinco
afnos para productos farmacéuticos y diez
afos para productos quimicos agricolas,
a partir de la fecha de aprobacién de la
comercializacion en el territorio de la
Parte.

b)Siuna parterequiere o permite, enrelacién
con el otorgamiento de la aprobacion de
comercializaciéon de un nuevo producto
farmacéutico o un nuevo producto quimico
agricola, la entrega de evidencia respecto
a la seguridad y eficacia del producto que
fuera previamente aprobado en el otro
territorio, como por ejemplo evidencia de

(continda)
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(continuacién)

DR-CAFTA

Peru

i) evidencia de  aprobacién de
comercializacion previa en el otro territorio;
0

ii) informacién relativa a la seguridad
o eficacia entregada previamente para
obtener la aprobacion de comercializacion
en el otro territorio;

por un periodo de por lo menos cinco
afnos para productos farmacéuticos y diez
afos para productos quimicos agricolas,
a partir de la fecha en que la aprobaciéon
fue otorgada en el territorio de la Parte a la
persona que recibi6 la aprobacion en el otro
territorio.

Para poder recibir proteccion de
conformidad con este subparrafo, una Parte
podra 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 afos siguientes de haber
obtenido la aprobacién de comercializacion
en el otro territorio.

c. Para propdsitos de este articulo, un
producto nuevo es aquel que no contiene
una entidad quimica que haya sido
aprobada previamente en el territorio de
la Parte

d. Para efectos de este Parrafo, cada Parte
protegera dicha informacién no divulgada
contra toda divulgacion, excepto cuando sea
necesario para proteger al publicoy ninguna
parte podra considerar la informacién
accesible en el dominio puiblico como datos
no divulgados. No obstante lo anterior,
si cualquier informaciéon no divulgada
sobre la seguridad y eficacia presentada
a una Parte, o a una entidad que acttie en
representacion de una Parte, para efectos
de obtener aprobacién de comercializacion,
es divulgada por dicha entidad, la Parte
aun debera proteger dicha informaciéon
contra todo uso comercial desleal tal como
se establece en este articulo.

la previa aprobacién de comercializacion
en el otro territorio, la parte no debers,
sin el consentimiento de la persona que
primeramente presentd la informacién de
seguridad y eficacia con el fin de obtener la
aprobacién de comercializacién en el otro
territorio, autorizar a otra persona para que
comercialice el mismo o similar producto
con base en:

i) la informacién de seguridad y eficacia
presentada como respaldo para la previa
aprobacién de comercializacién en el otro
territorio; o

ii) evidencia de la previa aprobacién de
comercializacion en el otro territorio;

por un periodo de por lo menos cinco
afnos para productos farmacéuticos y diez
afos para productos quimicos agricolas,
a partir de la fecha de aprobacién de la
comercializacién del nuevo producto en el
territorio de la Parte.

Para poder recibir proteccion de
conformidad con este subparrafo, una Parte
podra 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 afos siguientes de haber
obtenido la aprobacién de comercializacion
en el otro territorio.

c. Para propdsitos de este articulo, un
productofarmacéuticonuevoesaquelqueno
contiene una entidad quimica previamente
aprobada en el territorio de la Parte para
ser utilizada en un producto farmacéutico,
y un producto agricola quimico nuevo es
aquel que contiene una entidad quimica
que no ha sido previamente aprobada en el
territorio de la Parte para ser utilizado en
un producto agricola quimico.
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3.9. Vinculacion patentes-registro farmacéutico

Estados Unidos ha alcanzado en el TLC otro objetivo perseguido de manera
activa por la industria farmacéutica: establece en el Articulo 16.10.3 una
vinculacion (‘linkage’) entre el registro de farmacos y la situacion de patentes
de los productos respectivos. No se estipula ninguna disposicion de este tipo
en el Acuerdo sobre los ADPIC, de modo que esta disposicion constituye un
estandar ADPIC-plus o, mas propiamente, ‘"ADPIC-extra’. Sin embargo, ella se
incluy6 en otros acuerdos bilaterales negociados por Estados Unidos, como
por ejemplo los TLCs con Chile, Marruecos, Singapur, DR-CAFTA, Oman y
Bahrain. El Articulo 16.10.3 del TLC prevé lo siguiente:

‘Cuando lo permita la Parte, como condicion para la aprobacion de
comercializacién de un producto farmacéutico, las personas, u otra persona
diferente ala que originalmente presentd la informacion de seguridad y eficacia,
que dependa de la informacion de evidencia de la seguridad y eficacia de un
producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobacion
previa de comercializacion en el territorio de la Parte o en otro territorio, esa
Parte debera:

(@) implementar medidas en su proceso de aprobacion de comercializacion
a fin de prevenir que tales otras personas comercialicen un producto
amparado por una patente, reclamando el producto o su método de uso
durante el periodo de vigencia de esa patente, a menos que sea con el
conocimiento o consentimiento del titular de la patentel? ; y

(b)  establecer queeltitular delapatente serdinformadoacercadelaidentidad
de tal otra persona que solicite la aprobacion de comercializacion
para ingresar al mercado durante la vigencia de la patente que segun
la autoridad de aprobaciéon ha sido notificada como que ampara ese
producto’.

La vinculacion patente-registro no tiene en cuenta que las patentes son
derechos privados, segun se establece en el Preambulo del Acuerdo sobre los
ADPIC. El hecho de que un producto determinado infrinja o no una patente
es una cuestion legal completamente distinta de los asuntos técnicos relativos
a la seguridad y la eficacia de los farmacos. Las autoridades sanitarias carecen
de los conocimientos o de la experiencia necesaria para evaluar las solicitudes
de patente. En adicién, como se analiza en la bibliografia’™, las patentes para
farmacos cubren un amplio espectro y pueden emplearse (o ser objeto de
abuso) para impedir la competencia de genéricos™.

75 Ver, por ejemplo, Glasgow (2001).
76 Ver IMS HEALTH: New Product Focus, December 2002.
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En efecto, las nuevas entidades quimicas —cuyo desarrollo exhibe una
tendencia declinante desde la década de los ‘90— representan una porcién
minima de las miles de patentes que se confieren cada afio en relacion con
farmacos conocidos, inclusive los que estan en el dominio ptblico”, tales como
formulaciones farmacéuticas, combinaciones, isémeros Opticos, metabolitos
activos, sales o ésteres y polimorfos. Muchas de estas patentes, sujetas a un
escrutinio riguroso de novedad o altura inventiva, pueden resultar invalidas.
Con la ‘vinculacion’, empero, se les da una fuerte presuncion de validez; mas
aun, es el Estado el que interviene en la defensa de los derechos (validos o no)
del titular de la patente y asume la responsabilidad ante el tercero a quien
se le deniega u registro. Como corresponde a la naturaleza de esos derechos
y ocurre incluso en los Estados Unidos”™, corresponderia que el titular de la
patente ejerza sus derechos en sede administrativa o judicial, en lugar de
imponer al Estado tal carga.

Si bien la nota 17 al articulo comentado indica que, ‘[P]ara mayor claridad, las
Partes reconocen que esta disposicion no implica que la autoridad encargada
de aprobar la comercializacion deba hacer valida una patente o determinar
infracciones’, el TLC introduce a favor del titular de patentes farmacéuticas un
derecho que ni siquiera es reconocido en los Estados Unidos y, menos aun, en
Europa donde existe una total desvinculacion entre el registro farmacéutico
(limitado a comprobaciones sanitarias) y la proteccion de patentes.

El siguiente recuadro presenta comparativamente el texto del TLC con el DR-
CAFTA sobre este tema.

La mencionada nota de pie de péagina al articulo comentado, no presente en
DR-CAFTA, no disminuye la inconveniencia de la disposicion, pues es claro
que la autoridad sanitaria no tiene competencia (ni generalmente la capacidad
técnica) para determinar la validez o no de una patente.

En ambos textos aparece una referencia al producto o “su uso aprobado”
(DR-CAFTA) y “su método de uso” (TLC-Perti), lo cual parece dejar abierta la

77 Ver, por ejemplo, Mandi (2003).

78 Lasuscripcion del TLC no significa que, necesariamente, los Estados Unidos modifiquen
su legislacién interna para adecuarse a los estandares de proteccion de la propiedad
intelectual que, como en el caso de la vinculacién, van mas alla de lo que requiere la
propia legislacion estadounidense. Ver, por ejemplo, Correa (2004).

79 Articulo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado
de la técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decision, no seran objeto
de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial.
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posibilidad de que se invoque la obligacion de conceder patentes sobre nuevos
usos o indicaciones de productos ya conocidos, una posibilidad excluida por el

Articulo 21 de la Decisiéon 486%.

VINCULACION REGISTRO SANITARIO-PATENTES

DR-CAFTA

Peru

2. Cuando lo permita la Parte, como
condicion para la aprobacién de
comercializacién de un producto
farmacéutico, las personas, u otra persona
diferente a la que originalmente presento
la informacién de seguridad y eficacia,
se base en evidencia o informacion de
seguridad y eficacia de un producto que
fue previamente aprobado, tal como
la evidencia de aprobacién previa de
comercializacién previa en el territorio de
la Parte o en otro territorio, dicha Parte:
a) implementara medidas en su proceso
de aprobaciéon de comercializaciéon a
fin de prevenir que tales otras personas
comercialicen un producto amparado
por una patente, que abarca un producto
previamente aprobado o su uso
aprobado durante el periodo de vigencia
de la patente, a menos que se con el
consentimiento o aprobacion del titular
de la Patente.

b) Establecerd que el titular de la Patente
sea informado de la solicitud y de la
identidad de cualquier otra persona que
solicite la aprobacién de comercializacion
para ingresar al mercado durante
la vigencia de la patente, que se ha
identificado que abarca el producto
aprobado o su uso aprobado.

3. Cuando lo permita la Parte, como

condicion para la aprobacién de
comercializacién de un producto
farmacéutico, las personas, u otra

persona diferente a la que originalmente
presentd la informacién de seguridad y
eficacia, que dependa de la informacion
de evidencia de la seguridad y eficacia
de un producto que fue previamente
aprobado, tal como la evidencia de
aprobacion previa de comercializacion
en el territorio de la Parte o en otro
territorio, esa Parte debera:

a) implementar medidas en su proceso
de aprobacion de comercializaciéon a
fin de prevenir que tales otras personas
comercialicen un producto amparado
por una patente, reclamando el producto
o su método de uso durante el periodo
de vigencia de la patente, a menos que se
con el conocimiento o consentimiento del
titular de la Patente.

(pie de pagina) Para mayor claridad, las
Partes reconocen que esta disposicion
no implica que la autoridad encargada
de aprobar la comercializacién deba
hacer vélida una patente o determinar
infracciones.

b) Establecer que el titular de la Patente
serd informado acerca de la identidad
de tal otra persona que solicite la
aprobacion de comercializacion para
ingresar al mercado durante la vigencia
de la patente, que segun la autoridad de
aprobacion ha sido notificada como que
ampara ese producto.

80 Perti obtuvo un plazo de un afio para poner en efecto esta disposicion.
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4. IMPACTO LEGAL Y ECONOMICO

Como surge del examen anterior, el TLC establece obligaciones para Perti que
difieren sustantivamente en diversos aspectos (especialmente en el drea de
patentes y productos regulados) de las del régimen comuin andino.

La Decision 598 sobre Relaciones Comerciales con Terceros Paises de la
Comunidad Andina establece lo siguiente:

Art. 1.- Los paises miembros podran negociar acuerdos comerciales con terceros
paises prioritariamente de forma comunitaria o conjunta y excepcionalmente
de manera individual.

Art. 2.- De no ser posible por cualquier motivo, negociar comunitariamente,
los Paises Miembros podran adelantar negociaciones bilaterales con terceros
paises. En este caso, los Paises Miembros participantes deberan: a) Preservar el
ordenamiento juridico andino en las relaciones entre los Paises Miembros de
la Comunidad Andina...

Art. 5.- Una vez concluida la negociacion, se debera dar aplicacion al principio
de la Nacién Mas Favorecida, de conformidad con el ordenamiento juridico
andino”.

En el ultimo pdrrafo del Predmbulo del TLC las partes manifiestan
“RECONOCER que Perti es miembro de la Comunidad Andina y que la Decision 598
de la Comunidad Andina requiere que cuando los paises andinos negocien acuerdos
de comercio se preserve el Ordenamiento Juridico Andino en las relaciones reciprocas
entre los paises miembros del Acuerdo de Cartagena”.

Estereconocimientose distingue delacuerdoalcanzadoen DR-CAFTA, enel que
se acepto la subordinacion de la normativa centroamericana a los compromisos
asumidos en el marco del TLC. En su Art. 1.3.2 dispone que “Para mayor
certeza, nada en este Tratado impedira a las Partes centroamericanas mantener
sus instrumentos juridicos existentes de la integracion centroamericana,
adoptar nuevos instrumentos juridicos de integracion, o adoptar medidas
para fortalecer y profundizar esos instrumentos, siempre y cuando esos
instrumentos y medidas no sean inconsistentes con este Tratado”.

El reconocimiento de que Perti es miembro de la Comunidad Andina y que
la Decision 598 de la Comunidad Andina requiere que cuando los paises
andinos negocien acuerdos de comercio se preserve el Ordenamiento Juridico
Andino en las relaciones reciprocas entre los paises miembros del Acuerdo
de Cartagena, asegura que en dichas relaciones, prevalecera el Ordenamiento
Juridico Andino. Empero, en las relaciones con lo EEUU regird el TLC. Ademas
una vez que éste haya entrado en vigor se debera dar aplicacion al principio
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de la Nacion Mas Favorecida, de conformidad con el TLC y el ordenamiento
juridico andino, lo que beneficiara a todos los paises miembros de la OMC.

No es posible efectuar aqui un analisis pormenorizado de los posibles efectos
economicos para Pert del capitulo sobre propiedad intelectual del TLC. Ellos
diferiran, probablemente, de manera significativa, en las diferentes areas
comprendidas en dicho capitulo.

Dado que la normativa peruana de derecho de autor y conexos reconoce un
elevado nivel de proteccion, en principio, el impacto econémico del TLC sera
mucho mas atenuado que respecto de aquellos paises a los que la entrada en
vigor de un TLC representa elevar considerablemente los niveles de proteccion
frente a los existentes.

Si bien no es tarea sencilla efectuar una prevision respecto del impacto que el
TLC tendra para el Perd, las dreas en las que mas probablemente se observara
un mayor impacto econdémico son:

1) Derechos conexos: por cuanto el TLC los equipara al derecho de
autor, en especial respecto de los derechos de los productores de fonogramas,
a los que se les reconoce como principio general derechos exclusivos de
comunicacion publica, con limites muy puntuales referidos a las transmisiones
analogicas y a la radiodifusion libre por aire.

2) Laimplementacion de la proteccion contra la elusion de las medidas
de proteccion tecnologicas, que el TLC desarrolla muy pormenorizadamente
identificando infracciones con sus correspondientes sanciones, y reconociendo
excepciones muy puntuales a la elusién de estas medidas que pueden con-
spirar contra los usos licitos de obras o prestaciones de derechos conexos sin
autorizacion.

3) La implementacion de medidas para la proteccion de la informacion
sobre gestion de derechos que implica una mayor infraestructura y un mayor
gasto para el establecimiento de procedimientos y la sancidon de actividades
infractoras.

Similarmente, en materia de marcas las disciplinas contenidas en el TLC no
difieren sustantivamente del (elevado) nivel de protecciéon conferido por la
Decision 486. El efecto mas significativo es probable que se verifique en relacion
con el tramite de solicitudes marcarias y con las limitaciones para el empleo de
nombres genéricos, incluyendo en el caso de productos farmacéuticos.
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En cambio, el TLC introduce cambios radicales en el régimen de patentes.
Es probable que el mayor impacto econémico se derive de la extension del
plazo de proteccion, la que puede ser particularmente perjudicial en el caso
de productos farmacéuticos y agroquimicos. La extension de la duracion
de las patentes farmacéuticas, en particular, puede tener un efecto directo e
inmediato sobre el acceso a medicamentos y deberia, por tanto, concederse
solo en situaciones excepcionales en que ocurran demoras, exclusivamente
atribuibles a la oficina de patentes o a la autoridad sanitaria que puedan
calificarse como ‘irrazonables’.

No existe evidencia de que, a falta dela extension dela duracion de las patentes,
sus titulares sufririan pérdidas superiores a los beneficios que pueden de
cualquier modo obtener durante el periodo efectivo de la patente, ni se prevé
mecanismo alguno para asegurar que la mayor duracién de la patente se vea
compensada por menores precios de los productos cubiertos por la patente.

La medida en que se aplique la extension por demoras dependerd, en
definitiva, de la capacidad del INDECOPI y de la autoridad sanitaria de
resolver las solicitudes dentro de los plazos fijados®, en el primer caso, y de
plazos razonables, en el segundo. Dadas las consecuencias indeseables para
el consumidor y el interés puiblico de tal extension, el Estado peruano deberia
instrumentar estas obligaciones mediante una adecuada reglamentacion y
aplicar toda la diligencia administrativa para evitar la referida extension.

El TLC introduce en materia de protecciéon de datos de prueba, un cambio
sustantivo respecto del régimen de la Decisién 486 y el Acuerdo sobre los
ADPIC, que puede tener efectos importantes sobre el acceso a medicamentos
y la agricultura. El establecimiento de derechos exclusivos, especialmente
en ausencia de protecciéon por patentes, erige una barrera adicional a la
competencia de productos genéricos. Las consecuencias econdmicas y para
la salud publica de esta proteccion extendida han sido examinadas en varios
estudios realizados durante la negociacion del TLC.

Finalmente, la vinculacion registro-sanitario patentes puede también tener
el efecto de reducir injustificadamente la competencia de productos genéricos
y, por tanto, el acceso a medicamentos, y de trasladar al Estado peruano la
responsabilidad en el ejercicio de los derechos de patente que corresponde al
titular.

81 Ver INDECOPI (2005a) e INDECOPI (2005b).
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