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EXTENSION DEL PLAZO DE DURACION DE LAS
PATENTES POR DEMORAS EN LA TRAMITACION

FRANCISCO TAQUIRI y JOSE A. TAVERA*

RESUMEN

Desde la suscripcion del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados al Comercio (ADPIC), a partir de 2004, en el que los paises
participantes acordaron proteger las patentes por 20 afios a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud en la Oficina de Patentes, ha
existido un amplio debate en cuanto a dicho plazo de proteccién, puesto
que éste no habria sido estimado en funcion a un modelo matemdtico
especifico sino a partir de la pugna de criterios e intereses de los diversos
sectores industriales innovadores: industria farmacéutica, agroquimica,
productores de bienes de capital, etc. Asi, laextension del plazo de duracion
de las patentes por demoras en su tramitacion es un objetivo especifico
de las empresas multinacionales. Este trabajo pretende cuantificar,
para el caso peruano, cudndo el aumento del flujo de solicitudes de
patentes conduce a un incremento en el tiempo de procesamiento, y
cudles serian los requerimientos de fuerza laboral adicional (tamatio
optimo de las Oficinas de Patentes) para lograr mantener el tiempo
actual de procesamiento de las solicitudes de patentes. Considerando el
comportamiento de las experiencias de México (escenario 1) e Indonesia
(escenario 2), y asumiendo que en el afio 2008 entra en vigencia el
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), se ha estimado
una reduccion de las solicitudes de patentes en el orden del 46% y 54
para el escenario 1 y 2, respectivamente; mientras que a partir del afio
2010 se esperaria un crecimiento sostenido en las solicitudes presentadas,
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principalmente en bajo el escenario 1. Por su parte, bajo este mismo
escenario, se ha estimado que hacia el 2008 el niimero de solicitudes con
demoras caeria 54% en relacion al 2007; mientras que hacia el 2014 se
registraria un incremento de 37% en relacion al 2007. Finalmente, la
actual fuerza laboral de la OIN, 25 trabajadores, se mantendria en un
mismo nivel hasta antes de la entrada en vigencia del PCT, luego de lo
cual la cifra disminuiria temporalmente a 13 trabajadores (54% menos);
y, posteriormente, en el 2014 alcanzaria un niimero de 32 de trabajadores
(37% mads).

1. INTRODUCCION

El plazo de duracion de las patentes siempre ha sido un tema de controversia.
Histoéricamente los paises han ido cambiando el plazo de proteccion de las
patentes de acuerdo a criterios y apreciaciones subjetivas. Canada, hasta hace
menos de dos décadas, protegia las patentes por 17 anos, y muchos otros paises
lo hacian por 5, 10, 15 anos, entre otros. Es a raiz de la aprobacion del Acuerdo
sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio, ADPIC, a
partir de 1994, que los paises suscriptores acuerdan proteger las patentes por
20 afios (a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en la Oficina de
Patentes).

El plazo de proteccion en exclusiva que estipula el ADPIC no ha sido estimado
en funcién a un método matematico especifico sino a partir de la pugna
de criterios e intereses de los diversos sectores industriales productores de
inventos: industria farmacéutica, agroquimica, productores de bienes de
capital, etc. Estos sectores argumentaban la necesidad de plazos cada vez mas
largos para recuperar sus inversiones, mientras que otros paises y sectores
mostraban su disconformidad y se pronunciaban por periodos de menor
duracion (inclusive hasta de 10 afios). La realidad es que, dependiendo de las
circunstancias, pueden existir invenciones que requieran mucho tiempo para
recuperar su inversion y otras que lo hacen en muy poco tiempo. El plazo de
proteccion es, por lo tanto, algo que sélo puede definirse arbitrariamente y por
consenso.

Alacordar el ADPIC el plazo de 20 afios de proteccion a partir de la presentacion
de la solicitud de la patente, las multinacionales de los paises productores
de patentes no tenian ya cémo extender por esa via sus pretensiones de
mayores plazos de proteccion. Optaron por lo tanto en cambiar de estrategia,
comenzaron a hablar de “proteccion efectiva” y de demoras de las autoridades
para conceder las patentes. Las multinacionales del Canada fueron unas de
las primeras en cuestionar el Acuerdo de los ADPIC, aduciendo que dicho
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plazo debiera contabilizarse desde la fecha de concesion de la patente y no
desde la fecha de su solicitud'. Argumentaban que la autoridad de propiedad
intelectual se demoraba 5 afios desde la fecha de la solicitud inicial en conceder
las patentes y que ello significaba en la practica 15 afios de proteccion. La
respuesta del ADPIC fue categdrica® el plazo acordado internacionalmente
para la proteccion de las patentes es de 20 afios a partir de la presentacion de
la solicitud.

Desde esa respuesta, la extension del plazo de duracién de las patentes
por demoras en su tramitacion es un objetivo especifico de las empresas
multinacionales, quienes estan atentas para cuestionar a las autoridades de
patentes y exigen plazos maximos entre la entrega de la solicitud y la concesion
de la patente 6 compensaciones que extiendan el plazo por encima de 20 afos
desde la presentacion de la solicitud. Esto lleva indubitablemente al tema del
tamafio optimo de las Oficinas de Patentes y aquel acerca de la responsabilidad
de la demora, la cual muchas veces recae en el propio interesado que no
presenta toda la informacion requerida por la autoridad.

El presente documento pretende cuantificar —para el caso peruano- ;cuando
el aumento del flujo de solicitudes de patentes conduce a un incremento en
el tiempo de procesamiento del registro de patentes?, y ;cuales serian los
requerimientos de fuerza laboral adicional para lograr mantener el tiempo
actual de procesamiento de las solicitudes de patentes?

Para ello, la segunda seccion del presente documento describe el marco legal
en relacion al plazo de duracion de las patentes, incluyendo consideraciones
respecto de las demoras en la tramitacion contempladas en el TLC con Estados
Unidos y en acuerdos comerciales que Estados Unidos tiene con otros paises.
La tercera seccion realiza un breve analisis acerca de la racionalidad y perjuicios
de la extension de los plazos por demoras. La cuarta seccion presenta los
tiempos de tramitacion observados para el otorgamiento de patentes en el
Perti en comparacion con otros paises y muestra la estadistica de solicitudes,
demoras y personal de la Oficina de Invenciones. Una quinta seccion, muestra
la evolucidén de solicitudes de patentes en paises que ya han suscrito TLC's y
que se han adherido al Tratado de Cooperacion de Patentes. Estos indicadores
podrian servir para proyectar meridianamente lo que podria acontecer en
el Pert. Finalmente, a partir de los casos de estudio, se estima el incremento
potencial de la ocurrencia de demoras, asi como la proyeccién de personal

1 UNCTAD-ICTSD, Resouce Book on TRIPS and Development, Cambridge University Press,
2005.
2 UNCTAD-ICTSD, op. cit.
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necesario a fin de no elevar la probabilidad de extension de los tiempos de
demora.

2. ELPLAZO DE DURACION DE LAS PATENTES Y LAS
DEMORAS EN LA TRAMITACION

2.1. Aspectos tedricos

La patente es uno de los diversos instrumentos que la sociedad utiliza para
fomentar lainnovacion. Se constituye en un derecho de exclusiva que empodera
por un tiempo determinado a su tenedor, protegiendo su innovacion de la
competencia. Como tal, el otorgamiento de derechos de exclusiva es potestad de
los Estados que, en base a un conjunto de criterios, conceden la patentabilidad
y la duracion de tales derechos.

Las patentes, al otorgar derechos temporales monopolicos sobre las invenciones,
enfrentan el dilema inherente a los problemas econémicos clasicos: ;jcuanto
deberia durar el derecho monopolico para inducir al inventor a revelar sus
conocimientos que coadyuven al avance de la sociedad? La respuesta a dicha
pregunta asume que existe un solo instrumento (la patente) a disposicion de las
sociedades para inducir innovacidn, sin embargo, la historia de la innovacion
tecnologica de los pueblos mas desarrollados demuestra que los Estados han
dispuesto de otra gran cantidad de instrumentos que incentivan la innovacion
sin necesidad de limitar la competencia. Concentremos, sin embargo, el andlisis
al caso de las patentes.

Engeneral,ladeterminaciondeladuracion 6ptimadela patentees controversial.
Por ejemplo, en Estados Unidos antes de 1995, el periodo de duracion era de
17 anos. Durante el siglo XIX la duracion se estimaba en funcion de entre 2 y 3
veces el periodo que durara la formacion de un aprendiz. En el siglo XX estaba
referido al periodo de recuperacion del capital invertido.

En todo caso, la determinacion del periodo de duracion de una patente es
en si mismo complicada puesto que se requiere de informacion incierta para
la determinacion del periodo de exclusiva que se pretenderia otorgar. Por
ejemplo, conocer tanto la funcién de demanda del producto o servicio asi como
la funcion de costos de produccion y la tasa de descuento es fundamental para
determinar el valor de la patente; y en general, los valores de estas variables
enfrentan el problema de informaciéon asimétrica y la incertidumbre.

Asimismo, el hecho que la determinacion del periodo de duracion de la
patente se fije independientemente del area técnica donde se da la invencion
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y del sector econémico donde se aplicaria, conduce a que en algunos casos se
otorgue demasiada proteccion y en otros casos muy poca.

En todo caso, lo que si esta claro es que una duracion excesiva puede conducir
a una excesiva extraccion de rentas del consumidor y fomentar un excesivo
esfuerzo en investigacion y desarrollo, ocasionando desperdicio y aumento de
los costos de transaccion.

Elexcesoen el esfuerzoenlaactividad de investigacion y desarrollo es inherente
a las patentes y es conocido en la literatura econdmica como “la carrera de
patentes” donde se da una competencia entre muchos agentes economicos por
el derecho monopolico y donde solo uno es el ganador con el consiguiente
desperdicio de recursos reales, existiendo asi una dicotomia entre el interés
social y el interés privado. De hecho y dependiendo del factor incertidumbre,
existen otros mecanismos mas eficientes para promover la innovacion como
son los premios 6 contratos gubernamentales que conducen a resultados
socialmente mas efectivos.

El otro aspecto clave en las patentes es su efecto para restringir la competencia,
ya que las empresas utilizan las patentes como mecanismo para impedir la
entrada de nuevos competidores al erigirse en barreras de entrada legales,
fomentandose de esta manera el “patentamiento defensivo”.

Ademas, el hecho de que los tratados de libre comercio busquen la
uniformizacién de los plazos como la de los criterios de otorgamiento de las
patentes conduce a que los Estados pierdan autonomia en el otorgamientos
de derechos de exclusiva, al no tenerse en cuenta aspectos propios de los
paises que permitan influir sobre los incentivos hacia una mayor actividad
innovadora especialmente de los nacionales.

2.2. Marco legal actual

En materia de patentes, en un marco global, el Perti se encuentra sujeto a las
disposiciones establecidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio — ADPIC®. En un marco
regional, nuestro sistema de patentes se encuentra sujeto a lo establecido en

3 Es uno de los Acuerdos Comerciales Multilaterales que forman parte integrante (como
anexos) del Acuerdo por el que se establece la Organizaciéon Mundial del Comercio, el
mismo que fue suscrito en Marruecos el 15 de abril de 1994 e incorporada a la legislacion
peruana por Resolucion Legislativa N°26407, publicada en el diario oficial El Peruano el
18 de diciembre de 1994, entrando en vigencia en el Perti desde el 1 de enero de 1995.
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la Decision 486* de la Comision de la Comunidad Andina, Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial. Finalmente, en el marco nacional, debe observarse
lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 823°, Ley de Propiedad Industrial.

En cuanto al plazo de proteccion que otorgan las patentes, el ADPIC establece
que dicho plazo durarda como minimo un periodo de 20 afos contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud®. De otro lado, la Decision 486
(dictada a efectos de adaptar el sistema de patentes de la region andina al
marco establecido en el ADPIC) establece que en los paises de la Comunidad
Andina’, una patente tendrd un plazo de duracién de 20 afios contado a partir
de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud en el Pais Miembro®.

Como puede verse, el ADPIC establece un plazo minimo, mientras que la
Decisién 486, en el marco delo permitido por el propio ADPIC, establece el plazo
de duracion que confiere una patente en los paises andinos. Cabe mencionar
que el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, al igual que
la Decision 486, determina que la patente tendra un plazo de duracion de 20
anos, contados a partir de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud’.

Conforme a lo establecido en la Ley de Propiedad Industrial, Decreto
Legislativo N° 823, una patente es el titulo por el cual el Estado concede el
derecho exclusivo de explotacion al titular de una invencion dentro del
territorio nacional. Dicho de otro modo, la patente confiere a su titular el
derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invencion
patentada'’.

Si bien la patente tiene un plazo de duracion de 20 afios contados a partir de
la fecha de presentacion de la respectiva solicitud, el titular de una patente
solo podra ejercer su derecho de impedir que terceros exploten la invencion
patentada, después de otorgada la patente. Es decir, el derecho que otorga el
titulo de la patente no puede ser ejercido durante el tramite de la solicitud™.

4 TPublicado el 19 de septiembre del afio 2000 y que entrara en vigencia el 1 de diciembre

del mismo ano.

Publicado el 24 de abril de 1996.

Articulo 33 del ADPIC.

7 Son Paises Miembros de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Pert y
Venezuela.

8 Articulo 50 de la Decision 486.

9 Articulo 60 del Decreto Legislativo N° 823.

10 En efecto, este derecho se encuentra limitado en el tiempo y en el espacio. Se puede
ejercer por un periodo de 20 afios dentro del territorio nacional.

11 Articulos 22 y 65 del Decreto Legislativo N© 823.

12 Articulo 85 del Decreto Legislativo N 823.
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Sin embargo, una vez concedido el registro, el titular de la patente podra
demandar dafos y perjuicios contra quien hubiere explotado la invencion
patentada sin su consentimiento en forma retroactiva a la fecha de publicacion
de la solicitud de patente e incluso a fecha anterior a la publicaciéon de la
solicitud de patente, a condicion de que se haya notificado la presentaciéon y el
contenido de la solicitud al infractor®.

Como puede verse, el marco legal vigente permite que, una vez concedido el
registro, el titular de una patente sea compensado cuando terceros exploten su
invencién sin su consentimiento durante el tiempo que ocupa la tramitacion
de la solicitud ante la Oficina Nacional de Invenciones y Nuevas Tecnologias
del INDECOPL. Incluso, este mecanismo puede ser entendido como uno de
compensacion contra las demoras administrativas de la autoridad encargada
de evaluar la solicitud de patente. Sobre el particular, hay quienes sefialan
que si se tiene expedito el derecho para demandar dafios y perjuicios y se esta
debidamente protegido desde el dia cero hasta el afio 20, no es justificable una
extension en el plazo de proteccién por mas demora que haya'®.

A continuacion se describe sucintamente las etapas y plazos del procedimiento
de registro de patente a cargo de la Oficina Nacional de Invenciones y Nuevas
Tecnologias (OIN):

El procedimiento de registro de patente de invencién en la OIN se inicia con
la presentacion de la solicitud de registro nacional por parte de la persona
natural o juridica, residente o no residente, titular de la invencion que se desea
registrar.

En los 30 dias utiles siguientes a su presentacion, la solicitud de registro
es sometida a un examen de forma en el que se verifica si ésta cumple con
los requisitos formales establecidos en la Decision 486, asi como si esta
debidamente acompafada de los recaudos sefialados en el mismo texto legal.
En caso que ello no ocurra, se comunica al solicitante del registro, mediante
una notificacién, que debe subsanar las deficiencias halladas en el examen en
un plazo maximo de 4 meses.

Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud de registro o cuando fuese el caso desde la fecha de reivindicacion
de prioridad, el expediente es de caracter publico y puede ser consultado por
terceros. Asimismo, transcurrido el mismo plazo, la OIN emite la orden de

13 Ibid.
14 CHLIMPER, David. “Propiedad Intelectual en las Negociaciones del TLC”, en AA.VV,,
El TLC en Debate, al cuidado de Alan Fairlie, Lima, Diciembre de 2004, p. 155.
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publicacion de la solicitud de registro en el Diario Oficial El Peruano. Para la
mencionada publicacion, el solicitante del registro cuenta con un plazo de 3
meses.

Cualquier oposicion a la patentabilidad de una invencion podrd presentarse
hasta 60 dias habiles después de la fecha de publicacion de la solicitud
correspondiente. Por su lado, el solicitante del registro de patente de invencion
cuenta con un plazo de 60 dias hédbiles desde que es notificado para contestar
la oposicion.

Independientemente de que se hayan presentado oposiciones, dentro del
plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud, el solicitante
debe pedir se efecttie un examen de fondo del registro de patente solicitado, es
decir, que se evalte la patentabilidad de la invencion. Dicho pedido debe estar
acompanado de la tasa correspondiente.

En caso que la invencion materia de la solicitud de registro cumpla con los
requisitos para su proteccion y no se encuentre incluido en ninguno de los
supuestos de prohibicion establecidos en el marco juridico vigente, la OIN
emite una resolucion otorgando el titulo correspondiente. En caso que alguno
de los supuestos mencionados anteriormente no se cumpla, el registro es
denegado (también mediante una resolucién). El solicitante se encuentra
facultado para pedir una reconsideracion ante la Oficina (sélo en caso en que
presente nuevas pruebas materiales) o una apelacion ante la segunda instancia
(Sala de Propiedad Intelectual).

Cabe referir que la duracion del tramite de registro de una patente en el Peru,
es decir, el periodo que transcurre desde la fecha de presentacion de la solicitud
y la fecha de otorgamiento de la patente, es de alrededor de 3,6 anos®.

2.3. Las demoras en otros TLC y las exigencias de los Estados
Unidos (EEUU)

En los ultimos afos, los EEUU ha suscrito o mantenido negociaciones sobre
Tratados de Libre Comercio con varios paises en desarrollo y economias en
transicion.

En el caso del tratado de libre comercio firmado entre EEUU, Canadd y México,
las partes acordaron, aunque no de manera obligatoria, extender el plazo de
proteccion de las patentes para compensar retrasos en el otorgamiento de las
mismas.

15 Cifra promedio del total de patentes otorgadas por la OIN en el periodo 1998-2005.
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Situacion distinta se ha observado en las experiencias de Chile y los paises
Centroamericanos. En estos casos, se ha estipulado cldusulas que obligan a
las oficinas de propiedad intelectual a extender el plazo de proteccion por
demoras no razonables en el proceso de otorgamiento de patentes.

En ambos tratados, se estipula la extension del plazo de las patentes para
compensar demoras regulatorias que afecten la explotacion econémica de la
patente. En particular, el tratado de libre comercio entre EEUU y el CAFTA,
establece lo siguiente:

“Articulo 15.9: Patentes

6. Cada Parte, a solicitud del titular de la patente, deberd ajustar el término
de la patente para compensar por retrasos injustificados en el otorgamiento de
la patente. Para efectos de este pdrrafo, un retraso injustificado deberd incluir
al menos un retraso en la emision de la patente de mds de cinco afios desde la
fecha de presentacion de la solicitud en 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 de tiempo imputables a acciones del solicitante de la
patente no se incluyan en la determinacion de dichos retrasos”.

En el caso del Tratado con Chile, los umbrales establecidos a efectos de
determinar a partir de qué periodo se ha de considerar demoras injustificadas,
son los mismos que el contemplado en el CAFTA.

De otra parte, en los Tratados bilaterales firmados por EEUU y paises como
Singapur, Marruecos, Australia, Oman y Bahrein, se ha estipulado que cada
parte debera ajustar el plazo de proteccion de la patente, a solicitud del titular
de la misma, con el fin de compensar los retrasos no razonables producidos
durante la concesion de la patente. En cada uno de los referidos Tratados, se
considera demora injustificada cuando ésta supera los cuatro afios a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud, o dos afios a partir de la fecha en que
se ha solicitado el examen de la patente.

En el marco de las negociaciones del TLC Peru-EEUU, los plazos para la
compensacion por demoras injustificadas atribuibles a la Oficina de Patentes
han sido propuestos considerando un periodo de 3 y 5 afios, segtin se trate de
la fecha de la solicitud del examen y la fecha de presentacion de la solicitud de
la patente, respectivamente®.

16 Ver Nota Informativa de la XI Ronda de Negociaciones del TLC Pert- EEUU (del 18
al 22 de julio de 2005), publicado por el Mincetur en: http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/
index.php?ncategorial=109&ncategoria2=110&ncontenido=285.
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Asimismo, un aspecto a resaltar en el marco de las negociaciones es el
relacionado ala discusion sobre la adhesion del Perti al Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT"). En ese sentido, se debe tener en cuenta que
en la experiencia de paises que han suscrito TLC’s con los EEUU, se ha
establecido que las partes deberan ratificar o adherirse al PCT, si es que ya no
se encontraban adheridos al mismo en fechas determinadas. Esta situacion se
espera sea también contemplada en el acuerdo con el Pert.

En el Cuadro N° 1, se resume los acuerdos establecidos en los TLC's
mencionados anteriormente, en materia de compensaciones por demoras asi
como los referidos a la obligacion de subscripcion del PCT.

De otro lado, es necesario mencionar que el Pert como miembro de la
Comunidad Andina de Naciones, tiene el compromiso de respetar el
sistema juridico emanado de los drganos del Sistema Andino de Integracion.
Las normas de este sistema juridico estan integradas, entre otras, por las
Decisiones de la Comisidon de la Comunidad Andina, las mismas que cuentan
con rango de normas supranacionales. Asi, en la medida que algunas de las
disposiciones ha establecerse en TLC con EEUU no guarden concordancia
con la normativa comunitaria andina, el Peru al suscribir el referido TLC y
aplicar sus disposiciones, estaria incumpliendo los compromisos comunitarios
asumidos, con las consecuencias que ello implica.

Por tal razon, cabe advertir que un régimen de extension del plazo de proteccion
de la patente por demoras administrativas irrazonables como el planteado
por EEUU, es decir, un régimen en razon del cual el plazo de proteccion se
extenderia mas alla de 20 afios contados desde la presentacion de la solicitud,
resulta contrario a lo dispuesto en la Decision 486, donde se establece que el
plazo de proteccion durara 20 afios y no mas.

Ademas, tal como se ha sefialado anteriormente, el marco legal vigente ya
contempla en favor del titular de una patente un mecanismo de compensacion
por los danos y perjuicios que puedan ocasionarse durante el periodo que
ocupa la tramitacion de una solicitud ante la Oficina de Patentes. Lo cual,
incluso, tiene como efecto compensar cualquier tipo de demora administrativa.
En tal sentido, un régimen de extension del plazo de proteccion de la patente
por demoras administrativas irrazonables como el planteado por EEUU mas
que compensar al titular de una patente por los dafios y perjuicios ocasionados
durante el periodo que ocupa la tramitacion de la solicitud ante la Oficina
de patentes tiene por objeto ampliar el plazo de la patente, es decir, brindar

17 Patent Cooperation Treaty.
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solicitud

Cuadro N°1
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN TLC’S:
DEMORAS Y PCT
Firma del | Entradaen Periodo Adhesion al
TLC vigencia del TLC | considerado para | PCT
Compensacion
por Demoras
CAFTA! Agosto de | Variable segin 3 afios desde el Enero de 2006
2004 pais examen o mas de
5 afios desde la
solicitud
Chile Junio de 1 de enero 2004 3 anos desde el Antes de enero
2003 examen o mas de | de 2007
5 afios desde la
solicitud
Singapur | Mayo de 1 de enero 2004 |2 afios desde el Ya estaba
2003 examen o mas de | adherido (desde
4 anos desde la 1995)
solicitud
Marruecos | Mayode |1 deenero2007 |2afiosdesdeel | Yaestaba
2004 examen o mas de | adherido (desde
4 afios desde la 1999)
solicitud
Australia | Mayo de 1 de enero 2005 | 2 afios desde el Ya estaba
2004 examen o mas de | adherido (desde
4 afios desde la 1980)
solicitud
Bahrein Mayo de 1 de enero 2007 | 2 afios desde el En la fecha
2004 examen o mas de | de entrada en
4 afios desde la vigencia del TLC
solicitud
Oman Enero de 1 de enero 2007 2 afios desde el Ya estaba
2006 examen o mas de | adherido desde
4 afios desde la 2001

1/ Honduras: abril de 2006, El Salvador: marzo de 2006, Guatemala: julio de 2006, Republica
Dominicana y Costa Rica: por definir.
Fuente: The Office of the United States Trade Representative (USTR), WIPO.
Elaboracion de los autores.
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proteccion adicional a los 20 afios, lo cual resultaria contrario al ordenamiento
juridico andino.

No obstante las consideraciones expuestas (en un contexto fundamentalmente
juridico), en la siguiente seccion se analizara la razonabilidad que sustenta un
mecanismo de compensacion por demoras, asi como los perjuicios que de éste
se derivan.

3.  RAZONABILIDAD Y PERJUICIOS DE LA EXTENSION DE
LOS PLAZOS POR DEMORAS

Como se ha mencionado, la patente es un derecho que concede el Estado
para la explotaciéon exclusiva y excluyente de una invencién a cambio de su
divulgacion'®. Por su propia naturaleza, este derecho es temporal ya que supone
que al vencimiento de la exclusividad, toda la sociedad podra beneficiarse de
sus bondades y efectos en materia de conocimientos y desarrollo tecnoldgico.

La racionalidad de imponer patentes descansa en la certeza de que el
conocimiento tecnolodgico tiene ciertos atributos de bien publico. Una vez
creado este conocimiento, se permite que al final del periodo de proteccion, este
pueda ser libremente apropiado por otros. La divulgacion del conocimiento
durante el periodo de proteccién debe servir so6lo para que otros construyan
sobre ellas innovaciones adicionales pero sin poder explotar comercialmente
el invento protegido. De esta manera se elimina el clasico problema del free
rider, tan reconocido en la teoria econdmica.

En este escenario, la existencia de patentes constituye un estimulo importante
para la investigacion y desarrollo de nuevos productos, estableciendo
parametros temporales adecuados y suficientes a efectos de que el inventor
pueda explotar en exclusiva su invencién, recuperando su inversion y
obteniendo ganancias que justifiquen su esfuerzo innovador.

La discusién en la literatura econdmica sobre el nivel éptimo (plazo) de
proteccion es vasta y variada, y ya ha sido parcialmente mencionada en la
introduccion. Un punto de encuentro entre las diversas posiciones sobre
el umbral optimo, esta en funcion de las caracteristicas del producto, los
determinantes de la demanda, la estructura del mercado, los costos de

18 En general, se sostiene que es dificil establecer otras formas efectivas de proteccion e
incentivo de la innovacién, por ejemplo en la industria farmacéutica, distintas a las
patentes.
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investigacion y desarrollo, y en especial del proceso innovador y de otras
regulaciones exigidas.

En el caso de productos farmacéuticos ocurre, por ejemplo, que el tiempo de
uso efectivo de la exclusividad esta limitado por la brecha temporal entre la
solicitud de patente y el lanzamiento del producto. Para lanzar el producto al
mercado, la autoridad sanitaria exige una serie de pruebas de estudios clinicos
y de laboratorios.

Las patentes de productos farmacéuticos tienen un periodo de duracion de
20 afios, el mismo que comienza desde el momento en que se presenta la
solicitud de la patente. No obstante, por lo general, hasta el momento en que
el producto puede ser comercializado transcurren algunos afios de estudios de
laboratorio, estudios clinicos y tramites regulatorios. En el caso de los EEUU,
esto se muestra en el siguiente Diagrama.

Diagrama N° 1
FASES EN EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO FARMACO
Aprobacion del organismo Total:
competente 14 afios
Revision del organismo ~
2 afnos
competente
Estudios clinicos 3 aft
.. . anos
Fase tres: pruebas clinicas extensivas
Estudios clinicos 2 afios
Fase dos: pruebas de efectividad
Estudios clinicos 1 afio
Fase uno: prueba de seguridad
Estudios de laboratorio y estudios en animales 6 afios

Fuente: Adaptado de Vernon, Viscusi y Harrington (2000) Economics of Regulation and
Antitrust. MIT Press.

Si la comercializacidon del nuevo farmaco se inicia con la aprobacion del nuevo
producto farmacéutico por parte de las autoridades sanitarias y teniendo en
cuenta que el tiempo de vida legal de la patente comienza desde el momento
en que se presenta la solicitud (aproximadamente a los 2 afios de iniciado el
proceso de investigacion y desarrollo), esto dejaria —en un extremo—un tiempo
promedio de 8 afios de comercializacion exclusiva del producto. Es decir,
habria un periodo de “vida efectiva de la patente” de 8 afios, ya que parte de
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la vida legal se consume en el proceso de estudios clinicos y de laboratorio (12
anos) antes del lanzamiento del producto al mercado®.

Evidentemente, puede haber en el otro extremo, casos en que las pruebas
clinicas y de laboratorio puedan demorar 3 6 4 afios, en cuya situacién la
“vida efectiva de la patente” podria alcanzar de 15 a 12 afios, considerando
un periodo de 2 a 4 afios para la aprobacion de la patente desde la fecha de
presentacion de la solicitud.

Diagrama N°2 i
VIGENCIA DE LAS PATENTES Y COMERCIALIZACION EXCLUSIVA
(caso de los productos farmacéuticos)

Presentacion de
la solicitud

|

i 12 anos 8 anos
anos

I I I
. . T T 1
I & D y tramites regulatorios Comercializaciéon del producto

Fuente: Adaptado de Vernon, Viscusi y Harrington (2000) Economics of Regulation and
Antitrust. MIT Press.

Concentrandonos en la primera alternativa, los laboratorios tendrian alrededor
de ocho afos para recuperar la inversion incurrida en investigacion y desarrollo
a través de la venta exclusiva del producto innovador a un precio superior
a su costo marginal. Después del vencimiento de la patente, el laboratorio
enfrentard la competencia de otros productos equivalentes, por lo que sus
ingresos disminuirian significativamente.

Esta situacion puede observarse en el Diagrama N° 3. Considerando en el
eje de ordenadas el flujo de caja, el punto A marca el inicio del periodo de
comercializacién del nuevo producto una vez aprobada la solicitud de la
patente. En el momento en que ésta expira (punto B), los ingresos netos caen
debido a la entrada de nuevos productos (genéricos) y siguen la trayectoria

19 Vernon, Viscusi y Harrington (2000) “Economics of Regulation and Antitrust”. MIT Press.



Extension del plazo de duracién de las patentes por demoras en la tramitacion

BCD. La magnitud de la caida de los ingresos (distancia BC) dependera de las
barreras a la entrada que encuentren los productos genéricos??!.

Diagrama N° 3
FLUJO DE CAJA SEGUN VIGENCIA DE LA PATENTE
(caso de laboratorios farmacéuticos)

Flujo
de caja

B
C
12 anos :
- > ~ !
C Al Ingresbs netos P
T T t >
| | Tiempo
: Costos de : ¢ ’
8 afios de vida
| efectiva
|
I

Vida legal de la patente

A
A

Fuente: Vernon, Viscusi y Harrington (2000) Economics of Regulation and Antitrust. MIT Press.

20 Ibid.

21 Sin embargo, a principios de los 1980s en Estados Unidos, pais donde se encuentran
ubicados varios de los laboratorios de investigacion mas grandes del mundo, los
laboratorios solicitaron la extension del periodo de vida legal de las patentes para
compensar una parte de los afios perdidos en el proceso previo a la comercializacién
del producto. Las presiones terminaron en 1984 con la aprobacion de la Ley de
Competencia en Precios de los Productos Genéricos y de Restauracion de Patentes.
Esta ley establece una extension de la vida efectiva de las patentes igual a la suma del
periodo de revisién del organismo competente, la FDA (Food and Drug Administration),
mas la mitad del periodo de pruebas clinicas (dando un total de 5 afios en promedio).
Ademas, la ley también facilit6 la entrada de genéricos luego de la expiracion de la
patente eliminando el requerimiento de que los fabricantes de genéricos debian replicar
pruebas clinicas similares a las del laboratorio innovador para obtener la aprobacion de
la FDA. En adelante, los genéricos solo requeririan pruebas de bioequivalencia, que son
relativamente mas baratas.
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En este contexto, un tramite que tome excesivo tiempo en la concesion de la
patente en la oficina nacional, podria afectar el proceso de recuperacion de
la inversion realizada y desincentivar el proceso de innovacion en diversas
industrias, por la via de reducir el periodo efectivo de explotacion de la patente.
Esto se entiende en la medida que una vez agotadas las fases de estudio y
pruebas de laboratorio y los tramites para la comercializacion del producto
(enlos EEUU y en Perti), no se haya otorgado aun la patente debido a demoras
injustificadas (mas de 5 afios después de presentada la solicitud)* *.

Por lo expuesto, puede apreciarse que la pretension de extender el periodo
de proteccién de las patentes puede tener en estos casos extremos, debido
a la existencia de demoras injustificadas en la tramitacion, una justificacion
razonable en tanto sebusque que los mecanismos deincentivos alainvestigacion
y desarrollo, asi como la innovacion, no se vean afectados. Hay que senalar
que las demoras son muchas veces responsabilidad de la parte solicitante por
lo que se vuelve también complicado su determinacion.

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que las politicas de patentes reflejan un
trade-off entre estimulos para la invencion y la existencia de poder monopdlico.
En ese sentido, si bien el sistema de patentes promueve la actividad inventiva,
causa también distorsiones, propias de las actividades monopolicas, en los
precios. Por ello, al ajustar la duracion de la patente, los gobiernos enfrentan
un trade-off entre una mayor actividad inventiva versus precios ineficientes*.

22 De acuerdo a la Ley N®26842, Ley General de Salud (aprobada el 20 de julio de 1997),
ademas de otras disposiciones que facilitan el registro de nuevos medicamentos en el
Perd, para la obtencion del registro sanitario de nuevos medicamentos se exige, entre
otros requisitos, un certificado de libre comercializacion y certificado de consumo del
pais de origen. Cumplidos los requisitos, la inscripcién es automatica.

23 Esto cobra mayor relevancia en el contexto del sistema PCT, pues en ese caso el inventor
tiene hasta 30 meses, transcurrida la presentacion de la solicitud de patente en su pais de
origen, para que dicha solicitud ingrese a la oficina nacional. Si luego de ello, y habiendo
transcurrido mas de 5 afios sin que la patente haya sido otorgada, puede suceder que la
comercializacion del producto en referencia, agotada la fase de 1&D (pruebas y estudios
clinicos) que posibilita la comercializaciéon del producto en el pais de origen y en el
territorio nacional, deba ser postergada; lo que implica, al mismo tiempo, una reduccién
del periodo de proteccién efectiva. Esto se entiende en el contexto que, al no contar con
la patente ain cuando la comercializacién esta autorizada, no se otorga la seguridad
al inventor para ejercer su derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento,
exploten la invencion (mas adn si se trata de evitar los costos que un proceso judicial
acarrearia, dada la débil institucionalidad local, ex-post la obtencién de la patente).
Sin embargo, la posibilidad de concurrencia de la via judicial y el mecanismo de
compensacion por demoras es un tema que esta por definirse y que no esta planteado
en las negociaciones.

24 Carlton, Dennis y Perloff, Jeffrey. “Modern Industrial Organization”, 2000, Cap. 16.
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La ampliacion del periodo monopolico, produce un efecto directo sobre
el bienestar del consumidor, traducido en un menor excedente del mismo
originado por los precios mayores que se enfrenta en relacion a los que
prevalecen en un mercado competitivo. Asimismo, laampliacion del periodo de
patente, puede incrementar las probabilidades de practicas anticompetitivas,
por ejemplo, en relacion a condiciones establecidas en las licencias otorgadas
a terceros (con los consiguientes efectos en términos de bienestar y perjuicios
al consumidor).

En este sentido, Carlton (2000)* sefiala que el portador de una patente podria
lograr la misma rentabilidad si es que fuese el tinico productor de su invento o
si es que permitiese que otros exploten la patente a cambio de un pago llamado
regalia. Es decir que bajo cierto contexto puede resultarle rentable autorizar
a otras empresas para que imiten su modelo de produccion, a cambio del
pago de la respectiva regalia. En ese sentido, el tenedor de la patente podria
cobrar como maximo la diferencia entre el precio final y el “nuevo costo”?.
Si cobra menos no estaria maximizando su utilidad, pues es monopolista y
tiene influencia sobre el precio de la licencia. Si desea cobrar mas que dicha
diferencia, las demas empresas no querran obtener la licencia, pues les
resultaria mas conveniente seguir produciendo bajo la modalidad antigua o
salirse del mercado.

Asi, las regalias del inventor constituyen una ganancia para éste, que
desaparece cuando expira el periodo de la patente. Es claro que, cuando esto
ultimo ocurre, dicha ganancia es trasladada hacia los consumidores; por ello, si
la agencia que otorga las patentes le concediese mayor tiempo de exclusividad
al titular de la patente ello redundaria en perjuicio de los consumidores. Por
eso es que resulta pernicioso conceder ampliaciones en el plazo de la patente
por demoras.

En la misma direccion apunta el debate sobre las patentes de segundo uso.
Estudios muestran que las denominadas patentes de segundo uso en el sector
farmacéutico y agroquimico (que en un sentido amplio, pueden considerarse
también como una forma de ampliacion de la proteccion en el plazo de las
patentes), originan el encarecimiento o por lo menos la no rebaja en los precios
de estos productos. Asi por ejemplo, a partir de un analisis contrafactico para
el caso de datos de prueba en relaciéon a determinados productos del mercado

25 Ibid.
26 Costo de producir una unidad, dada la nueva tecnologia descubierta por el inventor; la
cual es menor al costo incurrido por el resto de empresas.
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farmacéutico peruano, se ha estimado una pérdida en el bienestar de los
consumidores, para el ano 2003, de alrededor del 28%?.

De otro parte, en un contexto mas global, Calman (2002) sostiene que las
condiciones establecidas en los nuevos tratados internacionales, como el de la
Ronda de Uruguay (ADPIC), donde el incremento de los plazos de proteccion
de la propiedad intelectual fueron consideradas por los paises productores de
patentes como un logro, en la realidad no han sido tales, dado que el efecto
sobre el bienestar global del consumidor se habria deteriorado.

Calman sefala que para las economias en vias de desarrollo el efecto es
claramente desventajoso puesto que dichas economias tienen poca capacidad
para la innovacién®. Los diferentes niveles de desarrollo y capacidades de
innovacion ademas variarian en los distintos sectores economicos, generando
diversas condiciones de mercado que no permiten establecerun periodo estandar
de proteccion para todos®. Resulta entonces bastante complicado la existencia
de la determinacion de un plazo 6ptimo de duracion de las patentes.

4. DEMORAS AL OTORGAR UNA PATENTE
4.1. Tiempos de tramitacion de una patente en el mundo

Como se ha mencionado, el argumento de compensacion por demoras
en el examen de las solicitudes de patentes por parte de las autoridades
administrativas, estd referido a la necesidad de extender el periodo de la
patente por la pérdida del plazo de proteccion efectiva de la misma.

Segtn lo estipulado en los ADPIC de la OMC y en el ordenamiento juridico
aplicable resefiado, la patente concede a su titular un término de 20 afos
de proteccion, los mismos que se empiezan a contabilizar desde la fecha de
presentacion de la solicitud ante la autoridad competente en cada pais.

Sin embargo, para calcular el plazo efectivo de proteccion se debe considerar
los 20 anos de proteccion inicial menos el tiempo transcurrido durante
el tramite administrativo de concesion. El plazo de 20 anos fue definido

27 Gerencia de Estudios Econémicos de INDECOPI .” Analisis del Impacto Econdmico de
un Régimen de Proteccién de Datos de Prueba en el Mercado Farmacéutico Peruano”,
2005.

28 Estos paises sobreviven mejor copiando y comprando tecnologia que creandola.

29 Principalmente no cumpliria con el fin que busca el incentivo a la creacion y al beneficio
de la sociedad.
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precisamente con la intencion de asimilar las demoras administrativas propias
de los procesos normales en el otorgamiento de las patentes por parte de las
autoridades. A diferencia de ello, sin embargo, la propuesta de negociacion
del TLC plantea compensaciones que responden a demoras originadas por
retrasos injustificados por parte de la autoridad competente.

La compensacion por demoras injustificadas o no razonables, originadas en el
proceso de otorgamiento de patentes, se traduciria por tanto en la ampliacion
de la vigencia del periodo de exclusividad por un periodo equivalente a la
demora en su otorgamiento, siempre que ésta exceda un determinado nimero
de afios contados a partir de la presentacién de la solicitud. En ese sentido, y a
efectos de establecer una referencia para el periodo después del cual se puede
considerar una demora injustificada en el procedimiento de concesion de una
patente, resulta ilustrativo observar el desempefio de las oficinas nacionales de
patentes en cuanto a los respectivos tiempos de tramitacion (promedios).

Al respecto, de acuerdo a un analisis comparativo de la region hecho por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el 2003, en base a informacion
proporcionada por las propias oficinas nacionales, el tiempo promedio de
tramitacion de una patente de invencion en paises como México, Argentina y
Chile es de alrededor de 5 afios, considerando para ello, como fecha de inicio
del tramite, la presentacion de la solicitud® (Ver cuadro N® 2).

Cuadro N°2 )
TIEMPOS DE TRAMITACION EN EL
OTORGAMIENTO DE PATENTES

PAISES DURACION
México 4,5 afios en promedio
Estonia 4,5 anos en promedio
Hungria 3 afios en promedio
Italia 3 afios en promedio
Pera 3-4 afos en promedio
Argentina 5 afios en promedio
Chile 5 afios en promedio
Dinamarca 3 afios en promedio

Fuente y elaboracion: Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

30 Estimados mas generales establecen que a nivel mundial el plazo tipico oscila entre los
2y 6 afnos.
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De otra parte, en el caso de los EEUU, el tiempo promedio en otorgar patentes
estaria alrededor de 26 meses (2,2 afios)*, y en el Japdn alrededor de 45 meses
(3,8 anos)*.

Cabe senalar que un aspecto soslayado en la comparacién de los tiempos de
tramitacion de las oficinas de patentes es el hecho que la calidad del examen
de las solicitudes de patentes no es necesariamente similar y, por lo tanto, los
tiempos para su analisis son diferentes. No toma el mismo tiempo calificar un
examen facil de uno dificil.

Enrealidad, alaluz delas criticas de connotados economistas norteamericanos,
e inclusive de la Federal Trade Comision de los Estados Unidos®, la USPTO
(United States Patentand Trademark Office) concede patentes demasiadorapido
y con criterios bastantes cuestionables. Adicionalmente sus procedimientos y
legislacion no permite oposiciones de terceros lo que facilita el otorgamiento
de patentes débiles en plazos mucho mas cortos. Estas diferencias explican el
porqué de los tan cortos periodos que la USPTO demora en otorgar patentes.
Ello también complica la homogenizacion de extender plazos por demoras
injustificadas ya que los criterios y procedimientos para otorgar patentes son
diferentes entre los diversos paises.

4.2. Cuanto demora otorgar una patente en el Pert

Para establecer los efectos de una posible ampliacion del periodo de proteccion
de las patentes por demoras —en el caso peruano- es necesario conocer cual
ha sido el comportamiento de los tiempos de tramitacion observados en el
Pert. Cabe recordar que el periodo considerado por el TLC Peru-USA para
compensar demoras se debe superar los cinco afios a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente.

En el Grafico N° 1 se consignan los tiempos de tramitacion observados en el
proceso de registro de patentes de invencion durante el periodo 1998-2005*, a
cargo de la OIN.

31 De acuerdo a la Patent and Trademark Office de los EEUU en: http://www.uspto.gov/
web/offices/com/annual/2005/040201_patentperform.html.

32 En: http://scientific.thomson.com/news/newsletter/2006-01/8304714/#2.

33 “To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and
Policy”. A Report by the Federal Trade Commission, Octubre 2003.

34 Para obtener el tiempo promedio de tramitacién se considero, inclusive, solicitudes
presentadas desde principios de la década de los noventa, las mismas que fueran
resueltas (patentes otorgadas) por la OIN desde 1998, no existiendo, antes de dicho afo,
ningun caso de patentes otorgadas.

Para ver la evolucion de la duracién de los tiempos de tramitacion clasificados por el
ano de ingreso al proceso desde el afio 1993 al 2004, ver el Cuadro Al en el Anexo N°1.
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Grafico N° 1
FRECUENCIAS DE LOS TIEMPOS DE DURACION EN EL OTORGAMIENTO
DE UNA PATENTE
(1998-2005)
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Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, INDECOPI.
Elaboracion de los autores.

Como puede apreciarse, en el caso peruano, de los 3 245 patentes de invencion
otorgadas hasta el afio 2005, el 91,5% (2 968 casos) han sido concedidas en
menos de 5 afios, y solo el 8,5% (277 casos) registraron un tiempo mayor a 5
anos.

Es importante indicar que las patentes farmaco-quimicas, con relaciéon al
total de patentes otorgadas, representan alrededor del 68%. Por ello, dada la
importancia relativa de las patentes farmacéuticas, es 1util observar el tiempo
de tramitacion para este tipo de productos. Cabe sefialar, que la Clasificacion
Internacional de Patentes (CIP) establece que los productos fdrmaco-quimicos
estan registrados en las categorias o clases Ay C.

Considerando el otorgamiento de patentes farmacéuticas para las categorias A
y C, el Grafico N2 muestra que hasta el afio 2004 se concedieron 1 938 patentes,
de las cuales el 89,6% (1 737casos) fueron otorgadas en un plazo menor a los 5
anos, mientras que el 10,4% (201 casos) registraron un tiempo de tramitacion
mayor a los 5 afios.

Por lo observado, y de acuerdo al comportamiento histérico de los tiempos de
tramitacion de las patentes farmacéuticas, asi como de las diversas clases de
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Grafico N° 2
FRECUENCIAS DE LOS TIEMPOS DE OTORGAMIENTO DE PATENTES
DE INVENCION FARMACEUTICA”
(1998-2004)
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1/ Productos referidos a la clase A: Necesidades corrientes de la vida y C: Quimica, Metalurgia.
Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, INDECOPI.
Elaboracién de los autores.

productos en su conjunto, puede resultar relativamente razonable para el caso
peruano que el tiempo considerado para la compensacion por demoras sea
fijado en 5 afios. Esto es asi, puesto que en general no serian mas del 10% de
las patentes otorgadas las que se beneficiarian con la compensacién en el plazo
de la patente.

De otro lado, se debe tener en cuenta que un factor determinante para la
observacion de un mayor o menor numero de demoras es el que se refiere
a la fuerza de trabajo. Asi, un incremento en el nimero de trabajadores se
traduciria en una mejora de los tiempos de tramitacion de las solicitudes de
patentes. Por ello, este aspecto debe ser evaluado en la medida que, como se
observara luego, se producirian incrementos de las solicitudes de patentes.

Enrelacion alo anterior cabe mencionar el hecho que los tiempos que demandan
la elaboracion de los informes de evaluacion de nuevas invenciones, pueden
ser distintos de los tiempos observados para el otorgamiento de otros derechos
(modelos de utilidad, disefios industriales, entre otros), puesto que para dicha
tarea, factores tales como la complejidad del caso y el grado de especializacion
del examinador resultan determinantes®.

35 Cabe sefalar que los examinadores de la OIN del INDECOPI estan conformados
por dos grupos: los internos y los externos. Los examinadores externos (contratados)
conforman la mayoria del plantel (78% en promedio), y son remunerados por cada

informe elaborado.
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4.3. Solicitudes, demoras y personal de la Oficina de Inventos

A partir de un analisis de los tiempos de tramitacion de las solicitudes
presentadas en la Oficina de Patentes de Invencion del INDECOP], es posible
obtener cifras en relacién a aquellas que, segtn clase, han tomado un tiempo
mayor a 5 afos (limite considerado a efectos de otorgar compensaciones por
demoras).

En el Cuadro N? 3, se muestra la evoluciéon de las demoras de las solicitudes,
entendiendo a éstas (las demoras) como aquellas que exceden los 5 afios de
tramitacion para el otorgamiento de la patente. La clasificacion mostrada se
ha realizado sobre la base de la Clasificacion Internacional de Patentes (CIP),
segun el ano de ingreso a la OIN.

Se puede observar que, en términos generales, son las clases A y C (farmaco-
quimicos) las que presentan mdas demoras en la gestion de sus solicitudes, lo
cual en parte responde al aumento persistente en su demanda desde 1994. Como
se ha sefialado, la estructura de patentes otorgadas registra una mayoritaria
presencia de registros de las clases Ay C (alrededor del 68%), lo que exige un
mayor esfuerzo técnico para su analisis puesto que es en dicho sector donde se
han registrado los mayores inventos cientificos de los ultimos tiempos.

El aumento de la demanda de solicitudes de patentes como producto del
crecimiento econémico a nivel mundial también explica el incremento en
las demoras de las solicitudes de patentes, particularmente de aquellas
provenientes de los no residentes®, de alli que resulte explicable el hecho que
las demoras observadas en el periodo 1994-1996 pueda ser explicado por un
proceso de aprendizaje inicial®.

Sin embargo, los niveles de demoras observados en los primeros afos se
habrian controlado en tanto se fue ajustando el tamafio de la capacidad

36 Si bien las solicitudes de patentes presentadas por los no residentes han sido, desde
los inicios de la oficina de invenciones, mayores a las de los nacionales, en los ultimos
anos la participacion de los no residentes en el total de solicitudes presentada se ha
acentuado mas (ver el Grafico A1, en el Anexo N° 2).

37 Puesto que los datos de demoras sdlo se tienen hasta el afio 2000, para la estimacién de
las demoras a partir del afio 2001 se ha considerado la media de la relacion demoras/
solicitudes presentadas, observada entre los afios 1994 y 2000 (5,2%). Asimismo, y
puesto que no todas las solicitudes presentadas son aprobadas, se ha considerado una
probabilidad global de patentes otorgadas, en relacion al total de solicitudes presentadas,
de 52% (segun datos observados entre los afios 1995 y 1999). Por tanto, las demoras,
seguin cada ano, se estiman aplicando al total de solicitudes un a factor de 52% x 5,2%.
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CLASIFICADAS POR ANO DE INGRESO A LA OINY

Cuadro N° 3 . .
PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES RETRASADAS EN MAS DE 5 ANOS,

Clase / 1994 1995 1996 1997 1998
Ano

A 28,6% 24,4% 27,1% 3,8% 9,8%
B 0,0% 17,2% 0,0% 3,6% 1,8%
C 26,7% 20,2% 21,6% 6,8% 11,2%
D 0,0 % 28,6% 0,0% 0,0% 0,0%
E 0,0 % 20,0% 20,0% 0,0% 11,1%
F 100,0% 22,2% 0,0% 4,3% 0,0%
G 0,0% 25,0% 33,3% 0,0% 0,0%
H 14,3% 5,3% 7,3% 5,1%

1/ Se tiene informacioén de demoras por clase s6lo hasta 1998. Sin embargo, si se dispone de

consolidados (total clases) hasta el ano 2000.
Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, INDECOPI.

Elaboracion de los autores.

OTORGADAS CON DEMORASY

i Grafico N° 3
EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y DE LAS PATENTES
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1/ A partir del afio 2001, las demoras han sido estimadas.

Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, INDECOPI.

Elaboracion de los autores.
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instalada de la OIN (en términos de fuerza laboral) a los mayores niveles de
demanda®.

Grafico N° 4
EVOLUCION DE LAS DEMORAS Y DE LA FUERZA LABORAL DE LA OINY
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1/ A partir del afo 2001, las demoras han sido estimadas.
Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, INDECOPL
Elaboracion de los autores.

38 Las cifras del nimero de trabajadores que se muestran incluyen tanto a examinadores
externos como internos. Es importante precisar que los examinadores internos (los
analistas) norealizan informes técnicos, sino que administran un volumen de expedientes
durante todo el tramite y revisan los informes de los externos y, ocasionalmente realizan
informes adicionales.

Asimismo, es importante tener en cuenta que no todos los examinadores externos tienen
una produccién mensual promedio mas o menos uniforme, puesto que esto depende,
por un lado del tiempo que le dedican a esta actividad y por otro lado, del volumen de
expedientes para examen del campo técnico, el mismo que no es uniforme. En el caso
del campo farmacéutico se tiene un mayor niimero de examinadores externos (alrededor
del 50% del total).

Otro aspecto a tener en cuenta es que, desde el 2004, la OIN cuenta con 6 asistentes
junior (llamados también examinadores internos junior) que no realiza funciones de
revision de informes técnicos, sino de apoyo administrativo para los analistas. Ellos no
han sido considerados dentro del niimero de examinadores.

Finalmente, es importante sefialar que estos datos son referenciales pues no soélo ha
existido variacion en el nimero de examinadores sino también en las personas que han
desempefiado dicha labor.

585



586

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

Un factor que puede haber contribuido con la ocurrencia de mayores demoras
administrativas, tal como se menciono anteriormente, esta relacionado a una
etapa de adecuacion y aprendizaje inicial del personal y el sistema de registro
de la OIN. En ese sentido, esta etapa de aprendizaje inicial podria también,
eventualmente, observarse en los primeros meses de ingreso de solicitudes de
patentes via el PCT.

Debe recordarse que las demoras, tal como se tratan en esta seccion, estan
referidas a aquellas solicitudes de patentes que tardan mas de cinco afos en
ser concedidas, tomando como referencia el afio en que se efecttio la solicitud.
Por ello la lectura correcta de los graficos de demoras debe darse en el sentido
que, para cada uno de los afios mostrados, el numero de patentes otorgadas
luego de un periodo de cinco afios (tiempo limite inferior para considerarse
como demora) es el mostrado en el grafico.

De otro lado, el efecto de un incremento de la fuerza laboral se esperaria se
refleje en el mediano y largo plazo. En ese sentido, la evidencia parece indicar
que el efecto del incremento del numero de trabajadores se ha reflejado en
un horizonte temporal amplio (Grafico N°4), pues a excepcion de los afios
iniciales, se observaria una relacion inversa entre el nimero de trabajadores y
el nimero de demoras.

5. EVOLUCI()N DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES
DESPUES DE SUSCRIBIR TLC O ADHERIRSE AL PCT:
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

Considerandoqueelacuerdodel TLCPeru-EEUU estipulariala prontaadhesion
de las partes al PCT, es importante observar las experiencias internacionales
en relacion a la evolucion de las solicitudes de patentes luego de la suscripcion
del mencionado Tratado.

Cabe mencionar que el PCT supone dos etapas o fases claramente marcadas
en el proceso de obtencidon de una patente. La primera de ellas se refiere a una
“fase internacional” que consiste, entre otros aspectos, en la realizacion de un
examen de forma de la solicitud, un informe de busqueda y publicacion, y un
examen preliminar de la solicitud de patente. La caracteristica principal de esta
primera fase es que el solicitante podra presentar su solicitud en una oficina
“internacional”. Asimismo, cabe destacar que esta fase puede extenderse hasta
por un periodo de 30 meses.

Luego, una segunda etapa del proceso via el PCT, es la “fase nacional”, en la
cual se efecttian los exdmenes de fondo necesarios para el otorgamiento de la
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patente. Esta fase se lleva a cabo en la oficina del pais en el que se otorgara la
patente (en el caso peruano, en la OIN del INDECOPI)*.

En términos generales, el sistema PCT mantiene ciertas ventajas sobre el sistema
tradicional, ello en relacion a temas como la simplificacidn en la gestion de las
solicitudes, el aplazamiento de gastos diversos durante la fase internacional
(tasas nacionales, costos de traducciones, honorarios de mandatarios locales,
etc.), entre otros aspectos. Por ello, es de esperarse que ante la concurrencia de
ambos sistemas, el inicio de tramites para la obtencion de patentes via el PCT
mantenga una mayor preferencia.

De otro lado, debe considerarse que si bien resulta dificultoso aislar los efectos
del PCT de aquellos propios del TLC, puede resultar mas relevante considerar
el efecto conjunto de ambos aspectos, tomando para ello experiencias en las
que el PCT y el TLC son concurrentes. En ese sentido experiencias como la de
Meéxico (que suscribid el PCT poco después del TLC con EEUU) puede resultar
unimportante referente a considerar paralos efectos sefialados. Adicionalmente
al caso Mexicano, y en relacion a la evolucion de las solicitudes de patentes ex-
post la adhesion al PCT, a continuacion se resefian los casos de Marruecos e
Indonesia®.

El caso de México muestra un comportamiento interesante sobre todo si se
tiene en cuenta, como ya se menciond, que este pais ademas de suscribirse al
PCT en 1995%, también firmé un TLC con EEUU un ano antes (Tratado de libre
comercio entre los EEUU, México y Canadd). En ese sentido, esta experiencia
resultara relevante en cuanto a las proyecciones de demanda futuras en las
solicitudes de patentes para el caso peruano.

Como se puede observar en el Grafico N° 5, luego que México ingreso al
sistema PCT, el total de solicitudes presentadas registraron una significativa
reduccion durante los dos primeros afos (alrededor del 45% y 35% en relacion
al ano 1994). Posteriormente, se registré6 un progresivo incremento de las
solicitudes presentadas hasta alcanzar su maximo en el 2001, y luego declinar
ligeramente.

39 Para mayores detalles consultar el Documento sobre “El Impacto de la Adhesién del
Pert al Tratado de la Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)”, en este mismo libro.

40 Cabe senalar que en el caso de Marruecos, no se ha podido evaluar la evolucion de las
solicitudes de patentes de ambos sistemas (el tradicional y el PCT) de manera separada.
Sin embargo, se estima que al igual que los casos de México e Indonesia, el uso del
sistema PCT haya desplazado al sistema tradicional.

41 Meéxico se adhiri6 al PCT el 1 de enero de 1995.
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i Grafico N° 5 )
EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES EN MEXICO
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* México se adhirié al PCT en enero de1995.
Fuente: Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.
Elaboracion de los autores.

De otrolado, en el caso de Indonesia, el comportamiento del total de solicitudes
presentadas, ex post PCT, mantiene un patron similar al del casos mexicano
(una caida inicial y luego un incremento de la demanda). Asi, durante los afios
1998 y 1999 se redujo significativamente la demanda por registros (54% y 27%
respectivamente con respecto a 1997, afio en que suscribe el tratado*).

Mientras que a partir del afio 2000, el volumen total de solicitudes vuelve a
recuperarse, fundamentalmente por la mayor demanda de procedimientos
PCT. Cabe sefialar, sin embargo, que los niveles de solicitudes ex-post PCT no
logran superar los alcanzados antes de la adhesion a dicho Tratado.

Como se aprecia, en el caso de México e Indonesia, es claro el desplazamiento
del uso del sistema tradicional por el del PCT, y es evidente también, que el
incremento del nimero total de solicitudes de patentes se origina por el mayor
numero de solicitudes presentadas via el sistema PCT.

Finalmente, en el caso de Marruecos se puede apreciar un comportamiento
similar en el total de solicitudes presentadas. Este pais, luego de incorporarse al
PCT en octubre de 1999, registré durante los afios 2000 y 2001, una importante
caida en el niimero de solicitudes de patentes de invencion presentadas (46% y
28% respectivamente con relacion a 1999), mientras que para el afio 2002 éstas
se incrementaron en un 13,79% con respecto al afio 1999.

42 Indonesia se adhirid al PCT el 5 de setiembre del afio 1997.
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Grafico N° 6

EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES EN INDONESIA
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* Indonesia se adhirié al PCT en setiembre de 1997.

Fuente: Direccion General de Propiedad Intelectual de Indonesia.

Elaboracion de los autores.

EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES EN MARRUECOS

Gréfico N° 7
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* Marruecos se adhiri6 al PCT en octubre de 1999.
Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias.
Elaboracion de los autores.
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6. PROYECCION DE LAS SOLICITUDES Y DEL PERSONAL
DE LA OFICINA DE INVENTOS PARA NO ELEVAR LA
PROPORCION DE DEMORAS EN LA TRAMITACION DE
PATENTES

Para estimar el comportamiento futuro de las solicitudes de patentes se ha
considerado la evolucion observada en otros paises. En particular, se asumen
dos escenarios, el primero de los cuales toma como referencia el caso de México
(escenario 1), y el segundo el de Indonesia (escenario 2). Como ya se explico, en
ambos casos se registra un claro comportamiento de la demanda acorde con las
fases del sistema PCT; aunque en el caso de Indonesia, el incremento del total
de solicitudes presentadas luego del PCT no parece ser muy pronunciado.

Asi, en base a los casos mencionados, y asumiendo que la entrada en vigencia
del PCT en el caso peruano ocurra a partir del 1 de enero del afio 2008, se ha
estimado el comportamiento de las solicitudes de patentes hasta el afio 2014.

i Grafico N° 8
SIMULACION DE SOLICITUDES PRESENTADAS CON PCTY
(2008-2014)
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1/ Las solicitudes de los afos 2006 y 2007 han sido estimadas en base a las tasas de crecimiento
promedio anual de los afios 2001 al 2005.

Fuente: Oficinas de Propiedad Intelectual de los paises que constituyen los escenarios.
Elaboracién de los autores.
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Del Grafico N? 8, puede observarse que, bajo los supuestos sefialados, a partir
del afio 2008 se esperaria una reduccion de las solicitudes de patentes en el
orden del 46% y 54%, para el escenario 1 y 2, respectivamente; mientras que
a partir del afio 2010 se esperaria un crecimiento sostenido en las solicitudes
presentadas, por lo menos en el caso del primer escenario.

Sobre la base de estas estimaciones de demanda, y considerando las
probabilidades de demora observadas entre los afios 1994 y 2000, se ha
simulado el comportamiento de las demoras, hasta el afio 2014, tal como se
muestra en el Gréfico N2 9%,

i Grafico N°9
SIMULACION DE DEMORAS CON EL PCTV
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1/ Los escenarios 1y 2 suponen la adhesién al PCT a partir del afio 2008.
Fuente: Oficinas de Propiedad Intelectual de los paises que constituyen los escenarios.
Elaboracién de los autores.

Como se observa, las solicitudes con demoras seguirian un comportamiento
similar al observado en el total de solicitudes presentadas. En particular, en el
caso del primer escenario (caso México), se observaria que para el afio 2008 el
numero de solicitudes con demoras caeria en un 54% (de 31 a 17 solicitudes),
en relacion a la cifra estimada para el afio 2007 (antes de la entrada en vigencia
del PCT); mientras que hacia el afio 2014, se registraria un incremento del 37%
(de 31 a 42 solicitudes), en relacion al afio anterior al de la entrada en vigencia
del PCT.

43 En anterior nota a pie se ha explicado la forma en que se estiman las demoras.
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Considerando estas estimaciones, es posible proyectar también, en base a la
estructura de patentes otorgadas segun clase y la consideracion de otros supuestos*,
el nimero de retrasos para el periodo comprendido entre los afios 2006 y 2014. Esto
se muestra en los Cuadros N®4 y N5, para los escenarios 1y 2, respectivamente.

Cuadro N° 4
PROYECCIONES ESTIMADAS DE LAS SOLICITUDES CON DEMORAS
ESCENARIO 1
?:;:’: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A 8 8 5 6 9 9 10 11 11
B 3 3 2 2 3 3 4 4 4
C 14 14 8 9 15 15 17 18 19
D 1 1 0 0 1 1 1 1 1
E 1 1 0 0 1 1 1 1 1
F 1 1 1 1 1 1 2 2 2
G 1 1 1 1 1 1 1 2 2
H 2 2 1 1 2 2 2 2 3
Total 31 31 17 21 33 34 38 40 42

Fuente: Oficinas de Propiedad Intelectual de los paises que constituyen los escenarios.
Elaboracién de los autores.

Cuadro N°5
PROYECCIONES ESTIMADAS DE LAS SOLICITUDES CON DEMORAS
ESCENARIO 2

Clase

/Afio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A 8 8 4 6 8 8 8 7 7
B 3 3 1 2 3 3 3 3 3
C 14 14 6 10 13 13 13 11 13
D 1 1 0 0 1 1 1 0 1
E 1 1 0 1 1 1 1 1 1
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H 2 2 1 1 2 2 2 2 2

Total 31 31 14 23 30 30 29 25 28

Fuente: Oficinas de Propiedad Intelectual de los paises que constituyen los escenarios.
Elaboracion de los autores.

44 Las solicitudes presentadas entre los afios 2006 y 2014 han sido estimadas, como ya
se ha explicado, de acuerdo a la evoluciéon de demanda observada en los paises
considerados como escenarios. Ademas, cabe recordar que la probabilidad global de
patentes otorgadas, en relacion al total de solicitudes presentadas, es 52% (de acuerdo a
la relacion observada entre estas variables para los afios de 1995 a 1999).
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De otra parte, es importante sefialar que los cambios observados respecto de
las demoras en las solicitudes de patentes ha supuesto implicitamente una
proporcion constante de trabajadores en relacion al niumero total de solicitudes
presentadas®. De otro modo, si se asumiese por ejemplo que el numero de
trabajadores no se incrementa proporcionalmente al aumento del nimero de
solicitudes, sino que mas bien permanece constante, no se podrian mantener
las probabilidades de demoras observadas y estimadas para los afios anteriores
al de la entrada en vigencia del PCT (2008).

De este modo, se estima que el nimero de trabajadores con los que, al menos,
se debera contar a fin de mantener los niveles de demoras indicados, serian los
mostrados en el Grafico N2 10.

Lo anterior supone que el numero actual de trabajadores de OIN (25
trabajadores), encargados de resolver las solicitudes de patentes, puede sufrir

Grafico N° 10
SIMULACION DE FUERZA LABORAL CON EL PCTV
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N¢ solicitudes | N¢ trabajadores
1600 + ' + 40
1 Estimados
1400 + ' T 35
1
1200 + ! T 30
1000 1 : 425
800 + T+ 20
600 + + 15
400 + 10
200 + T5
0 0
< L \O N 0 o o [a\] (SOl L O [ N N O — o <t
o) DN D D N O O o o O o o O [ R e s I = —
o)} [o) NN [©) e )W) o O o o O o O o o O O O O o O
— — L ] N N (a\] (o e\| N N [a\] AN NN N N N N
Solicitudes —@— N° Trabajadores

1/ Se ha considerado la relacion existente entre trabajadores y solicitudes presentadas
(estimados para el afio 2006),como referencia para la proyeccién de la fuerza laboral de los afios
posteriores. Este grafico muestra las estimaciones solo para el primer escenario.

Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, INDECOPL

Elaboracion de los autores.

45 En particular, respecto del altimo periodo del cual se tienen datos.
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una disminucién temporal del orden del 54% (de 25 a 13 trabajadores) hacia
el afo 2008, para luego incrementarse progresivamente hasta en un 37% hacia
el afo 2014, lo que significa alcanzar un niumero de 32 trabajadores en dicho
ano.

Finalmente, se debe mencionar que, si el objetivo de la Institucion ha de ser el
de disminuir a un nivel minimo el nimero de demoras (a fin de no extender
la proteccién a un nimero mayor de patentes), la cantidad de trabajadores
a contratar ha de ser mayor al de aquel suficiente para mantener los niveles
actuales de demoras. Por ello, en el escenario mostrado, se podria esperar
inclusive que hacia el afio 2008 el nimero de trabajadores no debiera ser
reducido necesariamente, pues el prescindir de la fuerza de trabajo existente,
incrementaria la probabilidad de ocurrencias de demoras en el mediano y
largo plazo.

7.  CONCLUSIONES

. En un contexto de andlisis juridico, un régimen de extension del plazo
de proteccion de la patente por demoras administrativas irrazonables
como el planteado por EEUU, es decir, un régimen en razon del cual el
plazo de proteccion se extenderia mas alld de 20 afos contados desde
la presentacion de la solicitud, resultaria contrario a lo dispuesto en la
Decision 486.

. Asimismo, cabe advertir que dicha propuesta, mas que compensar al
titular de una patente por los dafios y perjuicios ocasionados durante
el periodo que ocupa la tramitaciéon de la solicitud ante la Oficina de
patentes tendria por objeto ampliar el plazo de la patente, es decir,
brindar protecciéon adicional a los 20 afios. Es necesario tener presente
que el marco legal vigente ya contempla en favor del titular de una
patente un mecanismo de compensacion por los dafos y perjuicios que
puedan ocasionarse durante el periodo que ocupa la tramitacion de una
solicitud ante la Oficina de Patentes. Lo cual, incluso, tiene como efecto
compensar cualquier tipo de demora administrativa.

. De otro parte, si bien el sistema de patentes promueve la actividad
inventiva, causa también distorsiones en precios, propias de las
actividades monopdlicas. Esto es, un trade-off entre una mayor actividad
inventiva versus precios eficientes. Por ello, la ampliacién del periodo
monopdlico, produce un efecto directo sobre el bienestar del consumidor,
traducido en un menor excedente del mismo originado por los precios
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mayores que enfrenta en relacion a los que prevalecen en un mercado
competitivo.

Asimismo, la ampliacion del periodo de patente puede incrementar las
probabilidades de practicas anticompetitivas, por ejemplo, en relacion
a condiciones establecidas en las licencias otorgadas a terceros. De otra
parte, las regalias del inventor constituyen una ganancia que desaparece
cuando expira el periodo de la patente. Es claro que, cuando esto ultimo
ocurre, dicha ganancia se traslada hacia los consumidores; por ello,
si la agencia que otorga las patentes le concediese mayor tiempo de
exclusividad al titular de la patente, ello redundaria en perjuicio de los
consumidores.

La exigencias de los EEUU en relacion a los DPI establecidas en las
negociaciones por el TLC incluyen la adhesion de las partes al Tratado
de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT). En ese contexto, se
ha observado, en la experiencia internacional, que la demanda por
solicitudes de patentes de invencion tiene un comportamiento acorde
con las caracteristicas y fases del sistema de obtencion de patentes via
el referido sistema. Es decir, una disminucion inicial y temporal de las
solicitudes de patentes, durante un horizonte de alrededor de dos afios
posteriores a la adhesion al PCT (fase internacional), para luego registrar
un aumento progresivo de las solicitudes de patentes (fase nacional).

En base a informacién disponible de los casos de México e Indonesia, se
ha observado un claro desplazamiento del uso del sistema tradicional por
el del PCT, al tiempo que el incremento del nimero total de solicitudes de
patentes se ha originado por el mayor nimero de solicitudes presentadas
via el sistema PCT.

Considerando el comportamiento observado en las solicitudes de
patentes en los casos de México (escenario 1) e Indonesia (escenario
2), y asumiendo el afio 2008 como aquel a partir del cual entraria en
vigencia el PCT para el caso peruano, se ha estimado una reduccién de
las solicitudes de patentes en el orden del 46% y 54%, para el escenario 1
y 2, respectivamente; mientras que a partir del ano 2010 se esperaria un
crecimiento sostenido en las solicitudes presentadas principalmente en
el primer escenario.

Sobre la base de estas estimaciones de demanda, y considerando las
probabilidades de demoras observadas en el Perti (entendiendo como
demoras a aquellas solicitudes cuyo periodo de tramitacion para el
otorgamiento de la patente supera los 5 afos) se ha podido simular

595



596

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

la ocurrencia de demoras hasta el afio 2014, las mismas que seguirian
un patron similar al observado y estimado para el total de solicitudes
presentas.

En particular, en el caso del primer escenario (basado en la experiencia
mexicana), se observaria que hacia el ano 2008 el nimero de solicitudes
con demoras caeria en un 54% (de 31 a 17 casos), en relacion a la cifra
estimada para el afno 2007 (afio anterior al supuesto para la entrada
en vigencia del PCT); mientras que hacia el afio 2014 se registraria un
incremento del 37% (de 31 a 42 casos) en relacién al afo 2007.

El comportamiento estimado de demoras ha supuesto implicitamente
una proporcion constante de trabajadores en relacion al nimero total de
solicitudes presentadas (en particular, respecto del ultimo periodo del
cual se tienen datos).

De otro modo, si se asumiese por ejemplo que el nimero de trabajadores
no se incrementa proporcionalmente al aumento del nuimero de
solicitudes, sino que mas bien permaneciese constante, no se podrian
mantener las probabilidades de demoras observadas y estimadas para
los afios anteriores al supuesto para la entrada en vigencia del PCT
(2008).

De acuerdo a lo anterior, la actual fuerza laboral (25 trabajadores) de
la OIN encargada de resolver las solicitudes de patentes se mantendria
en un mismo nivel hasta antes de la entrada en vigencia del PCT, luego
de lo cual sufriria una disminuciéon temporal hacia el afio 2008 de 12
trabajadores, lo que implica una caida del 54% (es decir se pasaria a
contar con so6lo 13 trabajadores); posteriormente se registraria un
incremento progresivo hasta alcanzar un numero de 32 trabajadores en
el afio 2014 (un incremento de 37% en relacién a la fuerza de trabajo
existente con anterioridad al PCT).

Finalmente, siempre que el objetivo de la Institucion sea el de disminuir
a un nivel minimo el namero de demoras (a fin de no extender la
proteccion de un mayor niumero de patentes), la cantidad de trabajadores
(v las necesidades logisticas y de infraestructura que ellos acarrearia) a
contratar ha de ser mayor al de aquel suficiente para mantener los niveles
actuales de demoras. Ademas, es posible que la ocurrencia de mayores
demoras esté relacionada a una etapa de adecuacion y aprendizaje inicial
del personal y del sistema de registro de la OIN, lo cual se observaria
durante los primeros meses de ingreso de solicitudes de patentes via el
sistema PCT.
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POSTCRIPT: EL ACUERDO DE EXTENCION DEL PLAZO DE
PROTECCION DE LAS PATENTES COMO COMPENSACION
POR DEMORAS ADMINISTRATIVAS IRRAZONABLES

Durante la elaboracion de este documento se cerraron las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio entre el Pert1 y Estados Unidos, ello ocurrié
el 7 de diciembre de 2005 después de 13 rondas de negociacion. Con fecha
6 de enero de 2006 se publico el texto preliminar del tratado con EE.UU.,
por lo que, en esta seccion se analizara brevemente el texto con relacion a
la informacion contenida en el presente estudio.

En el marco delas negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Pert
y Estados Unidos, uno de los temas en discusion fue el referido al régimen
de compensaciéon por demoras administrativas irrazonables atribuibles a
la Oficina de Patentes, el cual consiste en extender el plazo de proteccion
que confiere la patente cuando su concesion demore mas de: i) cinco (05) afios
desde la fecha de presentacion de la solicitud en el territorio de la Parte, o ii)
tres (03) anos 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. Ello puede apreciarse en lo dispuesto en el articulo 16.9:6(a)
del texto preliminar del TLC con Estados Unidos que literalmente sefiala lo
siguiente:

“6. (a) Cada Parte dispondrad 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 deberd conferir todos los derechos exclusivos de una patente
sujetos a las mismas limitaciones y excepciones aplicables a la patente original.
Para efectos de este pdrrafo, un retraso irrazonable deberd incluir al menos un
retraso en la expedicion de la patente de mds de cinco afios desde la fecha de
presentacion de la solicitud en el territorio de la Parte, o tres afios contados a
partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea
posterior, siempre que los periodos imputables a acciones del solicitante de la
patente no se incluyan en la determinacion de dichos retrasos.”

Por ultimo, el Pertt podra retrasar la puesta en vigencia de lo pactado en el
Articulo 16.9:6(a) por el lapso de un afio contado desde la fecha de entrada en
vigencia del TLC.
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ANEXO N°2

Grafico A1
EVOLUCION DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION SEGUN
NACIONALIDAD DE SOLICITANTES
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Fuente: Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias, INDECOPL
Elaboracion de los autores.

603






