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PRESENTACION

Los derechos de propiedad intelectual constituyen uno de los temas de mayor com-
plejidad en las negociaciones comerciales, por sus efectos en el crecimiento econémico
y en el nivel de vida de los paises y en sus posibilidades de desarrollo.

Las diferentes posiciones de los distintos paises y sus exigencias en materia de pro-
piedad intelectual son un hecho evidente. Los estdndares de proteccién que el ordenamien-
to juridico de cada pais brinda a los derechos intelectuales estan en funcién de sus inte-
reses nacionales.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), como entidad encargada de proteger todas las formas de propiedad Intelec-
tual (signos distintivos, derechos de autor, patentes y biodiversidad) busca mediante el
presente documento, identificar los principales intereses nacionales en materia de propie-
dad Intelectual, que sirva de marco o guia referencial para definir una posicién del Pert
en la negociacion de estos temas en los tratados que se firmen sobre la materia. La posi-
cion del Pert en este campo debe fundarse ademds en el andlisis y evaluacién del posible
impacto (costos y beneficios) que los términos de la negociacién puedan originar sobre
la economia y el desarrollo integral de la sociedad peruana.

El Peru tiene capacidades innovativas y un grado de especializacidn tecnolégica
inferiores a los paises desarrollados. En ese sentido, su comercio integrado por productos
con bajo contenido de conocimientos, se beneficia menos que aquel de los paises desa-
rrollados en cuanto a los efectos del reconocimiento de derechos de propiedad intelectual.
Las exportaciones de los paises desarrollados tienen un alto componente de valor por
concepto de propiedad intelectual y por lo tanto sus economias y ciudadanos se benefi-
cian significativamente mas cuando la proteccién de esos derechos se amplia.

Los derechos de propiedad intelectual de mayor relevancia para el Perd, en el presente,
son los relativos a unas marcas e indicaciones geograficas, asi como, los que se vinculan
con innovaciones menores como los modelos de utilidad. Sin embargo, el Pert posee una
riqueza biolégica (y de otros recursos renovables y no renovables) de gran diversidad y
magnitud que tiene valor por si misma y por los productos que se pueden desarrollar
utilizando la informacién genética de la misma y por los conocimientos desarrollados por
los pueblos nativos sobre sus usos.

La adopcion de acuerdos en materia de propiedad intelectual significa, entre otros
muchos aspectos, garantizar o restringir a los peruanos (segin sea los términos del acuer-
do) el uso sostenible y la puesta en valor de la biodiversidad, las condiciones apropiadas
para desarrollar innovacidn, el acceso a mayores ingresos, la modernizacién cientifica,
tecnoldgica y productiva y la disponibilidad de medicamentos de costos accesibles a la
poblacion.
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1.  LAPROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS COMER-
CIALES

La vinculacién de los temas de propiedad intelectual y los del comercio multilate-
ral se produjeron como consecuencia de las negociaciones de la Ronda Uruguay, afian-
zandose con la creacién de la Organizaciéon Mundial del Comercio (1995) y el acuerdo
de Marrakesh. Estos procesos de negociacién internacional culminaron en 1995 con la
adopcidn del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en espaiiol e inglés, respectivamente).

La vinculacién entre propiedad intelectual y comercio surge de esas negociaciones
pero no es obligatoria por «naturaleza». La propiedad intelectual estd orientada a prote-
ger la creacion del intelecto, distintivo primordial de la especie. Por su parte, el comercio
es la actividad de intercambio de bienes y servicios que corresponde a un estadio poste-
rior a la creacién intelectual y se orienta a la satisfaccion de necesidades y distribucién
eficiente de recursos escasos, dentro y fuera de las fronteras nacionales.

Esta distinta naturaleza, asi como la contraposicion de intereses que se pueden encon-
trar en cada una de estas dos actividades, explica el porqué el acuerdo sobre los ADPIC fue
resistido por los paises de menor desarrollo tecnoldgico aduciendo intereses en relacién a salud,
nutricion, ingresos, patentabilidad minima y potencial de desarrollo tecnolégico futuro.

El antecedente histdrico no puede perderse de vista, pues ha sido siempre aspiracion
de los paises con menor desarrollo tecnoldgico, acceder a un trato diferenciado que les
garantice acceso al conocimiento universal y a la posibilidad de un futuro més promiso-
rio. Por su parte, también los paises desarrollados han buscado a través de estos mecanis-
mos internacionales, proteccion para su oferta tecnoldgica actual y futura més alld de sus
fronteras, en los procesos de introduccion de sus productos en el mercado de otros paises.

Una vision en perspectiva permite afirmar que hoy es interés prioritario de los pai-
ses desarrollados evitar cualquier posibilidad de desvincular la propiedad intelectual y
el comercio en la medida en que el acceso a sus propios mercados es un valor de intercambio
sumamente poderoso a los efectos de ampliar la proteccién de la propiedad intelectual para
sus nacionales. Mientras tanto, y reciprocamente, la estrategia maxima a la que aspira un
pais en desarrollo sobre este topico, es la negociacion separada de ambos temas, lo cual
resulta dificil de ser aceptado por algunos paises desarrollados. De alli la necesidad de
reconvertir el interés nacional en la bisqueda de un trato equitativo, que contemple
mecanismos de compensacion, excepciones y otras, que atiendan al muy distinto nivel de
desarrollo tecnoldgico entre los paises contratantes.

En la dltima década, el centro de la atencién se ha venido desplazando de los acuer-

dos multilaterales, a los tratados bilaterales de libre comercio entre paises de muy distin-
tos niveles de desarrollo.'

1. En América Latina, destacan los acuerdos firmados por Estados Unidos con Centro América y
Chile, asi como los que se vienen negociando con paises como Colombia, Ecuador y Pert.
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Por este mecanismo, los paises mas poderosos logran superar el estandar interna-
cional de proteccién en los «temas» que les conviene, obteniendo un nivel mucho més
elevado de proteccidn para sus intereses especificos al incorporar en los tratados bila-
terales normas para ellos mas ventajosas que las establecidas en el acuerdo sobre los
ADPIC.

La indicada estrategia tiene ya manifestacion evidente en lo que se denomina los
«ADPIC plus»? en los que se persigue no s6lo extender los derechos de propiedad in-
telectual protegidos inicialmente, sino también impedir el uso de los mecanismos que
permiten ciertas flexibilidades en el acuerdo sobre los ADPIC, flexibilidades que fue-
ron fruto precisamente de la resistencia inicial a la vinculacién de la propiedad intelec-
tual con el comercio y al reconocimiento de niveles de desarrollo diferentes de los paises
adherentes.

El marco de proteccion legal en el Perd se encuentra recogido en una normativa re-
gional andina que regula los asuntos de propiedad intelectual en armonia con las condi-
ciones y el estandar alcanzado por la adhesion del pais, en su momento, al acuerdo sobre
los ADPIC.?

En este escenario la participacion del Perti en cualquier proceso de negociacion co-
mercial en los que se involucre a la propiedad intelectual no puede dejar de lado la ne-
cesidad de un trato preferencial en funcidn a su nivel de desarrollo, toda vez que la adop-
cién de estandares superiores a los establecidos en el acuerdo sobre los ADPIC* podria
significar, en extremo, el goce o la abolicién del uso sostenible y la puesta en valor de la
biodiversidad, las condiciones apropiadas para desarrollar la innovacion, el acceso a

2. Dicha denominacién responde a la introduccién de clausulas que van mds alld de lo establecido
en el acuerdo sobre los ADPIC y que significan un mayor estdndar: cldusulas como la ampliacion
del concepto de lo que es una patente, la extensién de la duracién de la patente, restricciones en
la utilizacién del mecanismo de las licencias obligatorias, proteccion de datos de prueba, el WPPT,
el WCT, son temas «ADPIC plus» patrocinados por los paises desarrollados. Existen también temas
que pueden denominarse «ADPIC plus» y que son reclamados -hasta ahora sin éxito- por paises
en vias de desarrollo, como son el tema de los reconocimientos de la biodiversidad y los cono-
cimientos tradicionales, la transferencia de tecnologia, el folclore y diversos aspectos de Obser-
vancia, entre otros.

3. La Comunidad Andina posee una normativa moderna y completa en materia de propiedad inte-
lectual. Forman parte de ella las siguientes normas comunitarias: El Régimen Comiin de Propie-
dad Industrial (Decision 486) regula el otorgamiento de marcas y patentes y protege los secretos
industriales y las denominaciones de origen, entre otros; el Régimen Comin sobre Derecho de Autor
y Derechos Conexos (Decisién 351) reconoce una adecuada proteccién a los autores y demds ti-
tulares de derechos, sobre las obras de ingenio, en el campo literario, artistico o cientifico; el
Régimen de proteccion de los derechos de los obtentores vegetales (Decision 345) protege las nue-
vas variedades vegetales obtenidas por los fitomejoradores; Régimen Comiin sobre Acceso a los
Recursos Genéticos (Decisién 391) regula la obtencién y el uso de estos recursos para una par-
ticipacién mds justa y equitativa en sus beneficios. Estd ligado a la proteccién de los conocimien-
tos, innovaciones y practicas tradicionales de las comunidades indigenas (Disposicién transitoria
octava).

4.  En los temas sugeridos por los paises desarrollados.
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mayores ingresos, la modernizacidn cientifica, tecnolégica y productiva, y la disponibi-
lidad de medicamentos a precios accesibles a la poblacién®.

Es indispensable que se incluya como punto de negociacién lo concerniente a la
biodiversidad, los conocimientos tradicionales, el respeto a la cultura y la transferen-
cia de tecnologia.®

Los paises que negocian deben asegurar un acceso y transferencia de tecnologia
reciprocas, incluyendo condiciones preferenciales y concesionales mutuamente acor-
dadas.

El Pert debe sostener la tesis de que s6lo serd posible alcanzar un sistema de propie-
dad intelectual equilibrado, a nivel multilateral, regional o bilateral, cuando se reconoz-
can debidamente las asimetrias existentes entre los paises que participan en los acuerdos
comerciales, y no se impongan estidndares de proteccion superiores a los reconocidos en
los tratados internacionales multilaterales que sean favorables a los paises desarrollados.
De otro lado, se debe pedir el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual en
temas como biodiversidad, recursos genéticos, conocimientos tradicionales, folclore y
transferencia tecnoldgica.’

Finalmente, en estas negociaciones debe merituarse debidamente el limite que im-
pone a la negociacion el principio del derecho internacional denominado «trato de la
nacién mds favorecida», el mismo que obligaria al Peru a extender inmediatamente y
sin restricciones, cualquier concesidon que se otorgue a su contraparte a los demds pai-
ses integrantes del la Organizacién Mundial del Comercio (OMC). En otras palabras, si
el Pert otorga beneficios excepcionales a los Estados Unidos estard obligado a exten-
der los mismos a los demds paises miembros de la OMC. Como se sabe, este principio,
recogido en el tratado constitutivo de la OMC, es una garantia prevista para que los
estandares de proteccion internacional de los distintos derechos, incluidos los de Pro-
piedad Intelectual, se hagan extensivos a todos los paises miembro cuando algunos de
ellos, por la via de la negociacién bilateral, pretendan extender su cobertura o estable-
cer tratamientos preferenciales.

5.  Estados Unidos destina alrededor de un 2.55% de su PBI para Investigacion y Desarrollo. El Pert
s6lo destina el 0.11% de su PBI al mismo proceso. Por su parte, Colombia destina 0.3% de su PBI
a Inversion y Desarrollo.

6.  El borrador de capitulo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual del ALCA, incorpora estos
temas a solicitud de los paises en desarrollo.

7.  En su manual para negociar JUN/REG.PI/III/dt 2 28 de Junio de 1991, la Comunidad Andina
contempla ademds lo siguiente: «El reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual,
mediante los cuales la sociedad confiere y protege un derecho monopélico exclusivo debe equi-
librarse con la proteccién reforzada de los intereses de la sociedad, incluyéndole de los usuarios,
como son el interés publico, las necesidades de un desarrollo de la tecnologia y el acceso a la misma.
En consecuencia, para que los resultados finales sean aceptables, deben preverse disposiciones que
permitan imponer limitaciones a los derechos de propiedad intelectual para proteger los intereses
superiores aludidos...»
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2. LABIODIVERSIDAD Y LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LOS PUE-

BLOS INDIGENAS, UN ACTIVO DEL PERU PARA LA HUMANIDAD. MECANIS-
MOS DE PROTECCION.

El Perd es un pais megadiverso® siendo una reserva de recursos naturales particular-
mente importantes para la humanidad ahora y en el futuro. La riqueza bioldgica del pais
tiene valor por si mismo y ademads por los productos comerciales que se pueden desarro-
llar utilizando la informacién genética que contienen y los conocimientos de los pueblos
indigenas sobre sus usos. El pafs ejerce soberania sobre dichos recursos determinando las
condiciones para acceder a ellos de acuerdo con los principios y disposiciones conteni-
dos en la legislacién nacional e internacional pertinente.’

Los mecanismos de proteccion de la propiedad intelectual no fueron creados con la
finalidad de proteger los conocimientos colectivos de los pueblos indigenas ni de regular
el acceso a los recursos genéticos, ni tampoco asegurar el reparto justo y equitativo de los
beneficios que se deriven del uso de esos recursos genéticos o conocimientos tradicionales.

8.  El Perd, visto en relacién al ambiente mundial, es un pais imprescindible para garantizar la su-
pervivencia de la humanidad a nivel global. En lo referente a ecosistemas importantes, espe-
cies vivas y recursos genéticos, el Pert contribuye, lo ha hecho y continuara haciéndolo, en forma
decisiva a mantener el equilibrio mundial y garantizar la subsistencia de la vida y la humani-
dad misma.

Aspecto a destacar también es la diversidad humana y cultural del pais, que alberga 14 familias
linguisticas, al menos 44 etnias y donde se hablan mas de 45 idiomas. Los grupos aborigenes son
centros importantes de ciencia y tecnologia, porque conservan conocimientos sobre el entorno y las
propiedades de las especies, ademads de ser los conservadores de los recursos genéticos nativos.

Del articulo «La Biodiversidad un Asunto de Vida o Muerte». Dr. Antonio BRack EGa, Asesor del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Publicado en la pagina web del Centro
de Investigacion, Educacién y Desarrollo. http://www.ciedperu.org/temas/fratemas.htm

9.  El Convenio sobre Diversidad Biol6gica — que entr6 en vigor el 29 de diciembre de 1993 - fue el
primer instrumento internacional que reconocié que los Estados cuentan con derechos soberanos
sobre sus recursos genéticos y que, por ende, tienen la potestad de regular el acceso a sus recursos.

Este Convenio también reconoci6 derechos a favor de los pueblos indigenas (comunidades in-
digenas y locales) sobre sus conocimientos, innovaciones y prdcticas. Sefialé que mediante legis-
lacién nacional los Estados deberian asegurar el respeto y preservacién de los conocimientos,
innovaciones y précticas de las comunidades indigenas y locales, fomentdndose que los benefi-
cios que se deriven por el uso de tales conocimientos sean compartidos equitativamente.

La Decision 391 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena — que entré en vigencia el 17 de julio
de 1996 — es la primera norma comunitaria en el mundo sobre el acceso a los recursos genéticos
y a sus productos derivados.

Ley N° 26839, Ley sobre conservacion y aprovechamiento sostenible de la diversidad biolégica,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de julio de 1997.

Ley 27811, Ley que establece el Régimen de proteccion de los conocimientos colectivos de los
pueblos indigenas vinculados a los recursos bioldgicos, publicada en el Diario Oficial El Perua-
no el 10 de agosto del 2002.

Ley N° 28216, Ley de Proteccion al Acceso a la Diversidad Biolégica Peruana y los Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indigenas, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de mayo del 2004.
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No obstante lo anterior, el sistema de propiedad intelectual no puede permanecer
indiferente. Los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos estan siendo actual-
mente utilizados para generar invenciones que luego son patentadas en el extranjero,
mereciendo los titulares de tales patentes derechos exclusivos sobre esas invenciones. En
este proceso, ni los pueblos indigenas ni el estado peruano estan recibiendo algun tipo
de reconocimiento o compensacién, y en todos los casos deben afrontar el costo que sig-
nifica acceder al producto generado gracias a dichos conocimientos o recursos.

El Reglamento peruano de la Decision 345 de la Comision del Acuerdo de Cartage-
na (Decreto Supremo N° 008-96.ITINCI), y la Decision 486 de la Comisién de la Comu-
nidad Andina han establecido disposiciones que permiten que la legislacion en materia
de propiedad intelectual colabore con el cumplimiento de las normas que regulan la pro-
teccién de los conocimientos tradicionales y el acceso a los recursos genéticos.!°

Es por ello que la posicién del pais en cualquier proceso de negociacién comercial
que incorpore el tema de la propiedad intelectual debe corresponder a la necesaria inclu-
sién de mecanismos de proteccion del valioso acervo que constituyen los conocimien-
tos tradicionales y los recursos genéticos para el futuro de la humanidad.

El Pert es uno de los paises que més ha promovido la posicidn sobre la necesidad de
que la propiedad intelectual colabore con los regimenes de acceso a los recursos genéti-
cos y la proteccidn de conocimientos tradicionales. Es, ademds, uno de los paises mas
entusiastas en la promocion de la suscripcion y ratificacién del Convenio sobre la Diver-
sidad Bioldgica (Rio 1992).

Un interés nacional irreductible debiera ser que los paises con los cuales se negocia
TLC adhieran a dicho Convenio de manera irrestricta, pues el mismo es el estindar exis-
tente para la proteccion de la biodiversidad en el mundo.

Todo acuerdo comercial debiera entonces contemplar un capitulo especifico que
tenga como primer compromiso el reconocimiento mutuo de la biodiversidad, la adhesién
al Convenio sobre Diversidad Bioldgica y, adicionalmente las siguientes previsiones:

Mecanismos que aseguren que los titulares de una patente se encuentren obliga-
dos a divulgar o revelar los recursos genéticos utilizados; el pais de origen de los
recursos genéticos utilizados; los conocimientos tradicionales; y la fuente de los
conocimientos tradicionales.

Mecanismos que condicionen el otorgamiento de derechos de propiedad intelec-
tual sobre invenciones u otras creaciones obtenidas o desarrolladas utilizando
recursos genéticos de origen peruano o conocimientos tradicionales de pueblos
indigenas peruanos, al cumplimiento de las normas de acceso a los recursos ge-

10. En la Decision 486, se establece como un requisito para la concesion de una patente de invencién
la presentacion del contrato de acceso. De igual modo, esta disposicion también se encuentra
presente en el reglamento nacional de la Decision 345 para el caso de certificados de obtentor de
nuevas variedades vegetales.

11. Los Estados Unidos no han ratificado este acuerdo internacional.
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néticos y de proteccidon de conocimientos tradicionales. Estas normas incluyen el
pago de una compensacidn econémica por la utilizacién comercial de los recur-
sos genéticos o los conocimientos tradicionales.

Igualmente el proceso de otorgamiento de una patente en alguno de los paises sus-
criptores del TLC deberia incluir en sus sistemas de busqueda, informacién referida a
recursos bioldgicos y genéticos y conocimientos tradicionales de sus pueblos indigenas
involucrados. Esta informacion debe ser destinada al uso exclusivo de las autoridades
nacionales en materia de propiedad intelectual a efectos del examen de las solicitudes y
no deber4d ser libremente accesible por parte de terceros.

3. EL SISTEMA DE PATENTES PARA UN PAIS EN DESARROLLO

El sistema de patentes es un mecanismo legal de proteccién de la creacion intelec-
tual mundialmente desarrollado con el objetivo de incentivar la creacién y proteger el
esfuerzo y la inventiva de los particulares. Los distintos estados establecen mecanismos
legales de proteccién en el convencimiento de la necesidad de proteger el esfuerzo inven-
tivo y otorgarle los incentivos suficientes para que siga produciendo y contribuyendo al
desarrollo econémico de un pais.

En este entendimiento los paises suscriptores de los acuerdos sobre los ADPIC han
negociado y determinado las condiciones, plazos y modalidades de proteccién de los
derechos intelectuales, las cuales el Pert respeta, pues es un pais garante de la propiedad
intelectual propia y ajena.

En efecto, el acuerdo sobre los ADPIC establece el estandar internacional en mate-
ria de proteccién de la propiedad intelectual el cual el Pert tiene como referente en cual-
quier negociacién comercial.

3.1. Ambito de patentabilidad

En el proceso de negociacién del TLC, los Estados Unidos han sostenido como
interés propio la necesidad de que las condiciones de evaluacién de una patente sean
relativizadas en cuanto al andlisis del nivel de la novedad, el nivel inventivo y la aplica-
cion industrial. Esto constituye un interés destinado a facilitar la proliferacion de paten-
tes sin mucho rigor inventivo y a otorgar derechos de exclusiva sobre creaciones intelec-
tuales que no revisten mayor aporte para el desarrollo cientifico.

Esta pretensién obedece a una visién singular en virtud del cual el otorgamiento de
una patente se evalia bajo estandares de laxitud propios del sistema estadounidense que
se verian afectados cuando, por la exigencia de la proteccion territorial y la necesidad de
patentar nuevamente el invento en el Perd, deban solicitar la patente a la oficina nacio-
nal y ésta no se los conceda porque aplica criterios de andlisis menos permisivos.'?

12.  Aqui cabe aclarar que los conceptos de laxitud y permisividad no se refieren a la fortaleza y solidez
de la ciencia y tecnologia estadounidense, la cual es reconocida en el mundo, sino a que dada ésta,
el sistema de patentes norteamericano se vuelve mas permisivo en sus otorgamientos. Para mayor
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La negociacién enfrenta en este tema una contraposicion propia de sistemas distin-
tos: el norteamericano laxo y el peruano estricto. Sin embargo esta es una fortaleza del
sistema peruano que no puede ser dejada de lado pues responde de manera estricta a la
consideracién de que el monopolio legal que otorga la patente genera una distorsiéon en
el mercado que solo puede ser aceptada de manera temporal y que es de naturaleza excep-
cional y restrictiva, de alli la necesidad de que dnicamente sea susceptible de patente
aquello que cumpla con el rigor de calificar como una invencion.

El propio sistema norteamericano muestra su debilidad y enfrenta serios problemas
derivados de lo que significa otorgar derechos de exclusiva o monopolios legales a «inven-
tos» que no tienen la calidad de tales y que, econémicamente producen distorsiones en el
mercado y afectan el proceso competitivo. No son extrafias las voces que sefialan como una
debilidad el patentamiento laxo, pues incrementa excesivamente los costos judiciales por
las controversias que generan; crean rentas artificiales sobre «inventos» que hubieran apa-
recido de todas maneras sin los incentivos del monopolio legal; y fomentan una carrera por
el patentamiento defensivo que mds bien inhibe la verdadera creacién innovativa.

Un segundo aspecto es el referido a la pretensién de ampliar el patentamiento a los
métodos de diagndstico, terapéuticos, quirdrgicos para el tratamiento de personas o ani-
males; asi como, a las plantas y animales; y, ademas, a los llamados segundos usos o
segunda indicacién médica.

La primera consideracion es que esta pretension persigue asegurar la proteccion firme
de la creacion intelectual de aquel pais con una alta produccién cientifica en el &mbito de
los medicamentos y la salud. Es asimismo, una restriccion para que el pais con desarrollo
cientifico menor pueda acceder al conocimiento mundial para la proteccién de la salud.

El conflicto de posiciones evidencia que el enfrentamiento es respecto de dos valo-
res esenciales de la convivencia social, tales como el derecho a la salud y el derecho de
propiedad. En esta contraposicion, los paises como el Pert estdn obligados a apostar
decididamente por la primacia de la salud, pues ese es el mandato especifico que se tiene
consagrado en la Constitucion Politica del Perd que destaca a la persona humana como
el destinatario de toda accién ptblica y privada.

En el escenario internacional es cada vez més frecuente que los paises sostengan la
tesis de solidaridad en el conocimiento cientifico cuando lo que esté en juego es la salud
publica. Tanto Brasil como la India y Estados Unidos han mediatizado los derechos de
propiedad intelectual frente a enfermedades pandémicas como el VIH o el ataque bacte-
riolégico del terrorismo.

En consecuencia, es interés del Pert descartar de manera firme y no negociable cual-
quier pretensién que signifique la ampliacién de la patentabilidad sobre tépicos relacio-
nados con el acceso al conocimiento sobre medicamentos. Por el contrario, el Perd debe

explicacion ver: «To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and
Policy. A Report by The Federal Trade Commission», October 2003, Federal Trade Commission.
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exigir mejores condiciones de acceso a dicho conocimiento en vista de sus necesidades
de salud publica tal como hacen otros paises del mundo.'*

El derecho de propiedad afectado a los titulares de la patente otorgada puede a su vez
ser compensado con los derechos econémicos que el pais exige se le otorguen como
contraprestacion por la utilizacién de su biodiversidad. Asi, el reconocimiento de un
derecho en materia de biodiversidad podria servir como valor de intercambio en caso fuera
necesario relativizar los derechos de propiedad ante necesidades superiores, como la salud
publica.

Ademas, ceder a esa exigencia tendria un impedimento insalvable de tipo legal re-
ferido al hecho de que el marco andino no admite la patentabilidad extendida.

Por mandato constitucional el Perti se encuentra obligado a privilegiar el proceso de
integracién andino y, consiguientemente, estd impedido de transgredir la legislacién
andina por la via de los acuerdos bilaterales. En caso lo hiciera, ello significaria una in-
fraccion constitucional.

La posibilidad de patentar métodos terapéuticos, quirdrgicos o de diagndstico, se
encuentra excluida en el Pert toda vez que no cumplen con el requisito de aplicacién
industrial. En efecto, en estos casos resulta imposible otorgar derechos de exclusiva toda
vez que no se puede garantizar una resultado similar en todos los sujetos sometidos a los
referidos métodos. La ciencia médica no define resultados sino medios en la recuperacién
de la salud perdida, lo que hace imposible el registro de dichos medios como propiedad
industrial. Adicionalmente, pretender otorgar proteccion a este tipo de métodos médicos
es reducir la posibilidad de que los enfermos accedan a tratamientos adecuados. No exis-
te razon para un proceso de doble tutela de la propiedad intelectual que ya se encuentra
suficientemente protegida por la patente vinculada al medicamento.

La posibilidad de conceder patentes para invenciones de plantas y animales gené-
ticamente modificados es una pretension que no tiene cabida en nuestro sistema legal. En
el caso de variedades vegetales, los paises de la Comunidad Andina cuentan con un sis-
tema sui generis de proteccion a través de los denominados certificados de obtentores. Con
relacion a las patentes sobre animales genéticamente modificados existen consideracio-
nes, de tipo ético y de salud, no definidas, asi como riesgos no advertidos de la manipu-
lacion genética que por ahora hacen insostenible este pedido.'

El Pert cuenta con una gran diversidad bioldgica y son las empresas extranjeras las
que tienen mayores ventajas al contar con la tecnologia y capacidad econémica para lograr
mayores desarrollos, por lo que, de aceptarse esta posibilidad sin previamente definir una

13.  En un reciente estudio publicado en la padgina web del Departamento de Comercio Norteameri-
cano (www.commerce.gov) titulado «Pharmaceutical Price Controls in OECD Countries...» se
describe el sistema de regulacién de precios de los productos farmacéuticos en muchos paises
europeos, los cuales responden a las necesidades de salud publica de esos paises.

14. El equilibrio entre el desarrollo cientifico, lo econdémico y el bienestar de la poblacién deberia ser
la premisa mds importante en este tema.
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compensacion por el uso de la biodiversidad, significaria una grave afectacién a los in-
tereses econdmicos nacionales.

En el campo farmacéutico y en todos los demas, la proteccidn de los «segundos usos
« no se admite en los paises de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 89-AI-2000 inter-
puesto por la Secretaria General de la Comunidad Andina contra la Republica del Peru,
por el incumplimiento de las disposiciones del articulo 16'° de la Decisién 344, al haber
concedido una patente de segundo uso al producto Pirazolopirimidinonas para el trata-
miento de la impotencia, estableci6 que las patentes, en el sistema andino estan reserva-
das para los productos y procedimientos, no para los usos y, consiguientemente, menos
para los segundos usos, atin cuando estos sean nuevos.

Finalmente, en sustento de la posicién peruana en esta materia de resistencia a la
pretendida ampliacion de la extension de la patentabilidad debe tenerse en consideracion
que el propio acuerdo sobre los ADPIC faculta a los estados miembros a decidir libremente
por la negativa, eleccion que el sistema comunitario andino ha adoptado.

3.2. Oposicion y nulidad de patentes

Existen hasta dos mecanismos consagrados en los sistemas internacionales de paten-
tes que permiten a terceros cuestionar una patente o hacer valer formalmente sus argumen-
tos en contra de la patentabilidad de una invencion.

Estos mecanismos, si bien tienen una misma misidn u objetivo, (evitar la concesion
de derechos de exclusividad que no se ajusten a ley), se diferencian por el momento en
el que se manifiestan o hacen efectivos.

En efecto, muchos ordenamientos juridicos (entre los que se encuentra el régimen
subregional andino) contemplan la posibilidad que un tercero haga valer los argumentos en
contra de la patentabilidad de una invencién dentro del propio tramite de solicitud de
patente, antes de la concesion, como una etapa mis del procedimiento regular de otorgamien-
to de una patente. A esta posibilidad es a la que se conoce como el sistema de oposiciones.

Pero también existen otros sistemas que, acogiendo consideraciones motivadas por
la simplicidad y celeridad, no conceden la posibilidad que un tercero se oponga durante
el tramite de solicitud de patente, aunque establecen un mecanismo de control posterior
sobre la validez y legalidad de una patente que es conocido como la via de la nulidad.

En el Pert rige un esquema que podria ser calificado de mixto ya que conviven ambas
alternativas. Por un lado, se concede a cualquier interesado la posibilidad de oponerse al
otorgamiento de una patente luego de que se ha hecho publica la solicitud, siendo esta

15. Decision 344. Art.16.- Los productos o procedimientos ya patentados comprendidos en el esta-
do de la técnica, de conformidad con el articulo 2 de la presente Decision, no serdn objeto de nueva
patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la pa-
tente inicial.
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una etapa mas dentro del tramite regular de otorgamiento de una patente, previa a su
concesion. Por otro lado, se contempla también la posibilidad de cuestionar posteriormen-
te la validez de una patente a través del procedimiento administrativo de nulidad del
registro.

La opcidén de un pais por el establecimiento de uno u otro sistema dependera de la
concepcidn que subyazca en cada ordenamiento juridico y de la inclinacién que se le
quiera imprimir a la regulacién en materia de propiedad industrial.

En efecto, si se trata de un sistema de patentes ordenado bajo una concepcién garan-
tista que pretenda resguardar los derechos de terceros y dotar al procedimiento de una
dindmica de evaluacién exhaustiva a efectos de otorgar patentes sélidas o fuertes's, segu-
ramente se optara por un sistema que contemple la posibilidad que terceros interesados
intervengan en el procedimiento a efectos no s6lo de hacer valer sus derechos, sino tam-
bién para coadyuvar a la realizacién de un examen de calidad.

Por otro lado, si se trata de un sistema de patentes orientado mds a los principios de
simplicidad y permisividad, que pretenda facilitar al maximo a los solicitantes el acceso
a la proteccidn legal incluso sin la solidez o garantia que un examen minucioso otorga,
seguramente se optard por un sistema sin oposiciones, con las consecuencias que para la
seguridad juridica traerfa la existencia de patentes que con escaso respaldo técnico pue-
dan ser ficilmente cuestionadas a través de la via de la nulidad.

Un pais con el nivel de desarrollo tecnoldgico del Perd, donde lo que se patenta es esen-
cialmente la creativa extranjera, estd obligado a utilizar un sistema mixto en el que tengan
cabida tanto la oposicién de manera previa como la alegacion de la nulidad posterior.

3.3. Duracion y compensacion por demoras administrativas injustificadas

La patente es un derecho que concede el Estado para la explotacién exclusiva y
excluyente de una invencién a cambio de su divulgacién. Por su propia naturaleza este
derecho es temporal ya que supone que al vencimiento de la exclusividad, toda la socie-
dad podrd beneficiarse de sus bondades y efectos en materia de conocimientos y desarro-
1lo tecnolégico.

El sistema de patentes fija entonces determinados pardmetros temporales adecua-
dos y suficientes a efectos que el inventor pueda explotar en exclusiva su invencion, re-
cuperar su inversion y obtener ganancias que justifiquen su esfuerzo innovador, reci-
biendo de esta manera los incentivos necesarios para continuar en esta tarea que bene-
ficia a todos.

Existe consenso a nivel mundial que veinte afos contados a partir de la presentacién
de la solicitud es un plazo justo y prudencial para que el inventor pueda explotar adecua-

16. En doctrina se conoce como «patentes fuertes» aquellas que han merecido un proceso de evalua-
cién amplio y minucioso con base en la mayor cantidad posible de fuentes de informacién y que
por ello su validez dificilmente podrd ser cuestionada.
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damente su invencién percibiendo los beneficios de su creacién'’. Este plazo mundialmen-
te aceptado para la explotacién incluye también el periodo en el que las oficinas corres-
pondientes evaldan el cardcter inventivo de la solicitud de manera previa al otorgamien-
to de la patente, asi como el periodo en que las autoridades nacionales evaldan la conce-
sién de la autorizacién de comercializacién. En otras palabras, el plazo de los veinte afios
considera ya un tiempo prudencial y razonable de demora del tramite administrativo de
otorgamiento de la patente en el cual el inventor podria ver afectado su derecho al goce
irrestricto de la misma por efecto de la falta de proteccién que solo se logra con el otor-
gamiento de la patente.

El acuerdo sobre los ADPIC considera dicho plazo como el plazo minimo de protec-
cién de una patente, dejando abierta la posibilidad de que se establezcan plazos mayores
de proteccién.

En este contexto, la demora administrativa en el otorgamiento de la patente podria
constituir un factor determinante en el tiempo de goce efectivo que el titular de la misma
pueda hacer de la innovacién. En efecto, una demora excesiva e injustificada podria
determinar una reduccioén significativa en el plazo de goce de la exclusividad ajena al
principio de permitir el recupero de la inversién y fomentar el incentivo de nuevas crea-
ciones. Asi, y atendiendo a la manera como las distintas oficinas del mundo demoran en
tramitar las solicitudes de otorgamiento de patentes, se han desarrollado algunos supues-
tos en los cuales se invoca la necesidad de extender el plazo de proteccién de la patente
mas alla de los veinte afios, tales como:

Las denominadas «demoras injustificadas» en el otorgamiento de la patente por
parte de la Autoridad Nacional Competente.

Las «demoras injustificadas» en la autorizacién de comercializacién del produc-
to patentado por parte de la autoridad correspondiente.

A favor del primer supuesto, se argumenta a grandes rasgos que un retraso excesivo
por parte de la Autoridad de Patentes en el normal desarrollo y evaluacién de un proce-
dimiento de registro de una invencioén puede acarrear la imposibilidad que el inventor,
0 a quien él haya cedido sus derechos, pueda introducir el producto o procedimiento
patentado en el mercado e iniciar su explotacidn en exclusiva sin riesgo a que terceros se
aprovechen de esta situacion.

En ese mismo orden de ideas, los argumentos que abordan las demoras injustifi-
cadas en el otorgamiento de la autorizacién de comercializacién por la autoridad co-
rrespondiente, inciden en el hecho de que, en algunos casos, por razones de salud o se-
guridad, incluso el producto patentado puede ver perjudicada su explotacién econd-
mica como consecuencia de la demora en el otorgamiento de la autorizacién de comer-

17. La discusion en literatura econémica sobre el nivel 6ptimo de proteccidn, es basta y variada. Un
punto de encuentro entre las diversas posiciones sobre el umbral éptimo, esta en funcién a las
caracteristicas del producto, a los determinantes de la demanda, la estructura del mercado, los costos
en I + D, y es especial del proceso innovador en si mismo.
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cializacion, con la consiguiente pérdida de los beneficios de la exclusividad que de
él derivan.

En el tema de la fijacién de los plazos de duracién de la proteccién de una patente
y la posibilidad de su extension se debe tener en cuenta que plazos cortos de protecciéon
que dificulten que el inventor recupere su inversion, funcionaran como un claro desincen-
tivo a las labores de investigacion y desarrollo, mds atn en 4reas tan delicadas y criticas
como por ejemplo en el campo farmacéutico en el que el proceso de generacién y puesta
a punto de una invencién por lo general es largo y los costos de creacién y lanzamiento
de un nuevo producto son altos.

Pero también se debe tener en cuenta que plazos excesivamente largos de exclusi-
vidad significan mayores retrasos para que la poblacién se beneficie oportunamente de
las bondades de la invencién y pueda utilizarla libremente, con lo que se estarfa privile-
giando los intereses de uno de los actores principales en este proceso (las empresas inno-
vadoras) en desmedro de la sociedad en general.

El Peri es un pais que respeta el plazo de veinte afios de proteccion para las patentes
aceptado por la comunidad internacional. Como ya se sefiald este plazo contempla ya el
tiempo en que podria demorar el trdmite de otorgamiento de la patente, asi como el tra-
mite de concesion de la autorizacion de comercializacion. Asimismo, el Perud es consciente
que los tramites administrativos que realizan sus autoridades nacionales deben respon-
der a los estdndares internacionales sobre la materia pues, de lo contrario, la demora in-
justificada en los mismos podria constituir una afectacion significativa al derecho de ex-
plotacién exclusiva de veinte afios definido en el acuerdo internacional.

Atendiendo al marco de principios que el pais respeta y persigue, tinicamente seria
posible conceder plazos adicionales con cardcter compensatorio en el otorgamiento de la
patente, cuando la demora de la oficina nacional obedezca a causas injustificadas, enten-
diendo por tales las ocasionadas estrictamente por un inadecuado funcionamiento de la
oficina, y cuando las mismas superen el promedio de plazo de demora similar de las prin-
cipales oficinas de la region. Asi, para acceder a esta compensacion serd siempre necesa-
rio acreditar que la demora es injustificada y no atribuible a conductas del solicitante y
que el plazo en que dicha demora ha incurrido es superior al del promedio de las oficinas
de la regién que, en este momento, se identifica en cinco afios.'®

En consecuencia, el Pert podria aceptar algtin tipo de compensacion en el plazo de
goce de una patente cuando el tiempo en su otorgamiento fuera superior a los cinco afios
y la demora hubiera obedecido a causas ajenas al solicitante atribuible inicamente al

18. Conforme al documento denominado «Cuadro comparativo de tiempos de otorgamiento de ti-
tulos y registro de figuras de Propiedad Industrial entre diversas oficinas de Propiedad Industrial»
elaborado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en base a la informacién propor-
cionada por las propias oficinas, sobre los plazos promedio de tramitacién de una patente de
invencién en algunos paises, se advierte que México, Argentina y Chile demoran alrededor de 5
afnos en la tramitacion de estos procedimientos, por lo que, ese es un plazo a tener en considera-
cién para el caso peruano.
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inadecuado funcionamiento de la oficina nacional. El tiempo en exceso a los cinco afios,
es decir, los afios que estuvieran por encima de los cinco iniciales, podrian ser sumados
al periodo de explotacién efectiva de la patente.

Adicionalmente, es necesario tener en consideracion que en ningdn supuesto el sis-
tema legal peruano de otorgamiento de permisos de comercializacién justificaria un pla-
zo compensatorio distinto, pues el mismo se sustenta en sistemas de simplificacién admi-
nistrativa donde la comercializacién se realiza directamente, sujeta a fiscalizacién pos-
terior. Este concepto no puede generar la expectativa de un plazo adicional al que ya se
genera como consecuencia de la demora en la concesion de la patente, pues el plazo de
veinte aflos alcanza a ambos conceptos.

Ademas, en aras de poder enfrentar adecuadamente la introduccién de esta nueva
figura, seria conveniente que este esquema de compensacién por demoras injustificadas
no sea aplicable inmediatamente sino dentro de un periodo de 2 o 3 afios, tanto en el
tramite de la patente como en el de la comercializacion.

4. LASPATENTES Y LA SALUD PUBLICA. MANOS LIBRES PARA LA ADOPCION
DE POLITICAS PUBLICAS EN SALUD Y ACCESO A MEDICAMENTOS.

La Declaracién de Doha, que desarrolla aspectos puntuales del acuerdo sobre los
ADPIC, contiene una declaracién de principio que el Pert no puede dejar de lado en una
negociacion bilateral de cualquier TLC, pues garantiza el derecho superior a la salud de
las personas mediante un trato diferenciado y especial de la propiedad intelectual.

La declaracion referida es un reconocimiento en el sentido de que ningtin acuerdo
internacional puede ser un obstaculo ni impedir que los paises miembros adopten medi-
das para proteger la salud publica.

El mérito de esta declaracidn no puede soslayarse, pues es la base del orden mundial
y el reconocimiento de la preeminencia del ser humano frente a cualquier accién de go-
bierno en la proteccion de la inversion privada.

4.1. Licencias obligatorias

El tema de las licencias obligatorias plantea la necesidad de analizar los 1imites que
podrian resultar permitidos y justificados al ejercicio de los derechos derivados de la
titularidad de una patente cuando se contrapone con la salud publica.

El sistema de patentes contempla algunos contrapesos y mecanismos de defensa a
efectos de, por un lado, evitar los posibles abusos que podrian cometer los titulares de un
derecho de exclusividad que utilizasen estos derechos en contra del interés general y, por
otro lado, afrontar adecuadamente situaciones de emergencia nacional. Uno de los prin-
cipales contrapesos generados en el contexto internacional que responde a esta tltima
circunstancia ha sido la denominada licencia obligatoria.

Estas medidas encuentran aplicacion principalmente en aquellas patentes vincula-
das al campo de la salud, en que se muestran claramente los efectos negativos que la
utilizacidn abusiva del sistema de patentes puede traer consigo, considerando las crecien-
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tes necesidades de salud publica y la obligacién del Estado por desarrollar politicas
adecuadas a dicho fin.

El esquema de las licencias obligatorias apuesta en términos generales por una ate-
nuacioén de los privilegios de exclusividad de una patente para responder a circunstancias
de interés publico o bienestar general.

Las licencias obligatorias significan la accién del Estado para obligar al titular de una
patente a licenciar su uso en condiciones excepcionales de salud puiblica derivadas, por
ejemplo, de una emergencia nacional o del alto costo de las medicinas, pagandose una
regalia ajustada a las circunstancias al titular del derecho.

Las licencias obligatorias existen y han sido consagradas en el acuerdo sobre los
ADPIC. Por ello, no es admisible pretension alguna para excluirlas en la relacién bilate-
ral o limitar su aplicacién con enredadas férmulas destinadas a precisar cudles serian los
casos en los que se presente una situacion de interés publico, de emergencia o de segu-
ridad nacional que justifique su aplicacion.

La institucion de las licencias obligatorias en s misma responde a una situacién
limite, la cual se encuentra sujeta a la aplicacion restrictiva que deriva de su condicién
de situacién de excepcionalidad, por lo que resulta inaceptable que se presuma un uso
injustificado del pais que haga necesario un intento de limitacién.

En esta materia la posicion nacional debe ser ratificar el contenido y términos de las
normas internacionales y nacionales.

4.2. Agotamiento internacional e importaciones paralelas

La importacién paralela de medicamentos es un mecanismo que permite la introduc-
cién al pafs de los productos comercializados por el fabricante en mercados de paises
distintos a través de terceros agentes que no son los fabricantes o distribuidores exclusi-
vos que el fabricante ha contratado para la comercializacién de su producto en el pafs.

Es decir, se trata de comprar medicamentos de marca a un tercero que lo ha adquiri-
do legitimamente en otro pafs, en lugar de hacerlo directamente a la fabrica o distribui-
dor exclusivo nacional, y sacar ventaja del hecho de que la compaififas farmacéuticas
suelen ofrecer precios significativamente mas bajos de un pafs a otro.

Las importaciones paralelas son un fenémeno completamente legal, amparado por
las normas antimonopolio y respaldado por la consagracion legal de la teoria del agota-
miento internacional de los derechos de propiedad industrial."

En las negociaciones del tratado de libre comercio los Estados Unidos sostienen la
necesidad de que el pais respete el principio del agotamiento nacional de los derechos de
propiedad intelectual, es decir, que la comercializacién de los productos sujetos a dere-
chos de propiedad intelectual inicamente pueda realizarse en los paises para los cuales

19. Los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el
titular de los derechos o con su consentimiento en cualquier parte del mundo.
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el fabricante ha otorgado autorizacién de comercializacién. Con esta posicion, se evita-
ria la posibilidad de acudir a la importacién paralela de medicamentos y la exportacién
de productos farmacéuticos sujetos a patente fabricados o comercializados en el territo-
rio nacional.

El Pert debe mantener su posicién con relacién al derecho de disfrutar de la impor-
tacion paralela dado que la misma se encuentra reafirmada en la normatividad andina.

4.3. Informacion no divulgada o datos de prueba

Para efectos de desarrollar un nuevo medicamento o productos agroquimicos, los
laboratorios y los institutos o centros de investigacién especializada deben realizar diver-
sos estudios, experimentaciones, pruebas, ensayos y examenes con el fin de determinar la
eficacia y seguridad de los productos.? Estos estudios deben seguir una estricta metodo-
logia cientifica y cumplir estdndares técnicos internacionales, pasando generalmente por
diversas etapas tales como: investigacion basica, sintesis, examen y seleccion, estudios
pre-clinicos, estudios clinicos, pruebas finales, viabilidad del producto, etc.

Como se puede deducir, este proceso de investigacién y desarrollo (I+D) en el campo
farmacéutico no resulta corto ni exento de complicaciones o fracasos, sino todo lo contrario.
Los estudios y pruebas requieren afios de trabajo tanto de laboratorio como de campo, habién-
dose llegado a calcular que el tiempo que transcurre desde el inicio de la investigacion de un
nuevo producto hasta su lanzamiento al mercado puede superar en algunos casos los diez afios.

La informacién obtenida como consecuencia de estos estudios sobre la seguridad
y eficacia de una nueva entidad quimica, constituye el elemento principal que sirve de
sustento final para conseguir la autorizacién sanitaria para la introduccién y comerciali-
zacion de dicho producto en el mercado.

En efecto, a cada Estado le compete atender las necesidades de salud puiblica de su
poblacidn, para lo cual debe desarrollar diversas politicas dirigidas a prevenir enferme-
dades, brindar asistencia, permitir un acceso adecuado a los medicamentos esenciales,
controlar los farmacos, entre otras funciones regulatorias importantes, siendo ello el
motivo por el que generalmente las politicas sanitarias de la mayoria de paises estable-
cen un mecanismo de control previo a los nuevos medicamentos que pretenden ser intro-
ducidos en el mercado.

En este orden de ideas, la Autoridad Sanitaria competente de cada pafs es la que exige
como condicién para autorizar la comercializacién de un nuevo producto farmacéutico,
la presentacion de determinada documentacion que respalde de manera objetiva e indu-
bitable el registro sanitario solicitado.

Generalmente se exige a los interesados en obtener la autorizacién para la comercia-
lizacién de un medicamento, que demuestren fehacientemente y con data técnica que su

20. Esto ocurre no solo con los productos farmacéuticos y agroquimicos sino también en industrias
como cosméticos, alimentos y otros de acuerdo a las regulaciones de cada paifs.
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producto tiene las caracteristicas que dice tener, que es seguro, inocuo y que ademas es eficaz
respecto a las propiedades, funciones o indicaciones para las cuales ha sido creado.

La manera de demostrar ello es proporcionando toda la informacién obtenida durante
el proceso de investigacién y desarrollo del producto, asi como los resultados de los
examenes, ensayos y pruebas clinicas efectuadas, consiguiéndose de esta manera gene-
rar la conviccién en la Autoridad Sanitaria respecto a la viabilidad de la autorizacién
requerida y a la inexistencia de riesgo alguno para el consumidor.

Como consecuencia de estas actividades de investigacién y desarrollo se genera gran
cantidad de informacidn consistente en data técnica sobre los resultados de las pruebas,
examenes y ensayos clinicos realizados, asi como sobre las caracteristicas farmacoldgi-
cas de la nueva entidad quimica en experimentacion, su proceso de produccién, su férmula
cuali-cuantitativa, la derivacion de su estructura quimica, su seguridad y eficacia, entre
mucha otra informacién técnica que, a juicio de quienes la desarrollaron, merece ser pro-
tegida y mantenerse en reserva.

Se pueden plantear hasta dos tipos de argumentos para justificar la necesidad de
proteccién de esta informacion no divulgada en el campo farmacéutico, fundamentos que
no varian mucho de aquellos que sustentan desde larga data la implantacién de los pro-
pios sistemas de propiedad industrial.

Por un lado, aquellos argumentos basados en la necesidad de incentivar el desarro-
1o tecnoldgico a través del estimulo a las actividades de investigacion y desarrollo en esta
materia, y por otro lado, los argumentos referidos a la importancia de promover las prac-
ticas competitivas honestas y leales en el marco de una economia social de mercado.?!

En cuanto al primer grupo de argumentos, es necesario ponderar lo complicado que
resulta para los laboratorios de investigacion asignar tiempo, dinero y recursos humanos
en lainvestigacion y desarrollo de un nuevo medicamento, por lo que se requiere que esta
actividad encuentre los estimulos o incentivos necesarios para su desarrollo, més adn al
tratarse de un 4rea en constantes cambios tecnoldgicos y en la que las crecientes necesi-
dades de la poblacién hacen imprescindibles estas labores de investigacion y desarrollo.

Respecto al segundo grupo de argumentos que pretenden sustentar la necesidad de
proteccion de la informacién no divulgada en el campo farmacéutico, éstos aluden a
principios y reglas basicas de la concurrencia en el mercado por las cuales los agentes
econdmicos deben conducir sus conductas con arreglo a la buena fe, a la lealtad y hones-
tidad, tal como lo exigen las buenas practicas competitivas, asi como evitar cualquier

21. La proteccion legal de la informacién no divulgada cumple basicamente dos funciones impor-
tantes: la primera de ellas es la de incentivar y estimular la investigacién y desarrollo, especial-
mente en aquellas dreas en que la ley de propiedad industrial no ofrece mayor proteccién. La
segunda es que permite garantizar un cierto nivel de ética en los negocios, al impedir que esta
informacion secreta pueda ser utilizada con propdsitos comerciales deshonestos. Escupero, Ser-
gio. «La proteccién de la informacién no divulgada» En: Los retos de la Propiedad Industrial en
el siglo XXI. Lima, Indecopi — Ompi, 1996, p. 320.
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aprovechamiento injustificado de los esfuerzos ajenos. En esencia, este grupo de argumen-
tos se amparan en los mismos fundamentos que justifican la instauracién de los sistemas
legales contra la competencia desleal.

No obstante, en este escenario el Pertd no puede desconocer que el legislador nacio-
nal ha priorizado la proteccién de la salud publica y la posibilidad de la utilizacién de los
datos de prueba en la fabricacién de los denominados medicamentos genéricos?. Asi, Ley
General de Salud, en su articulo 50, ha establecido el procedimiento sumario de registro
sanitario, por el cual no se exige que se presente toda la informacién que demuestre la
seguridad y eficacia del producto, bastando una remision general a una farmacopea inter-
nacional en la que el producto o principio activo figure consignado.

La opcidn del legislador nacional recogida en el norma responde, ademads, a un cri-
terio de eficiencia y correcto uso de los recursos en la sociedad, pues la utilizacién de los
datos de prueba contenidos en una farmacopea internacional, cuando el producto es el
mismo o responde al mismo principio activo, es el aprovechamiento eficiente de un es-
fuerzo que ya obtuvo su compensacién via precios y la explotacién de la patente. Preten-
der acceder a un segundo nivel de proteccién sobre los datos de prueba terminaria signi-
ficando en la practica una instrumento para extender la proteccién de la patente.

Es absolutamente racional que los fabricantes de productos genéricos puedan acce-
der a los datos de prueba que correspondan a los principios activos que piensan utilizar
sin que ello signifique un nuevo pago de derechos de exclusiva al titular o la repeticién
innecesaria de los costosos estudios. En este escenario, la sociedad debe tener mecanis-
mos para beneficiarse del conocimiento que ya ha sido protegido por el tiempo de dura-
cién de la patente y el Estado debe establecer mecanismos que permitan el inmediato uso
genérico del medicamento cuya proteccion de patente ha culminado.

Generar mecanismos de proteccion de los datos de prueba es una limitacion al desa-
rrollo del mercado de productos genéricos y una forma de evitar que la introduccién de estos
productos abarate el costo de las medicinas a las cuales debiera tener acceso la poblacion.

En esta materia es necesario que el Pert sostenga que el beneficio derivado de la
explotacién en exclusiva del derecho que otorga una patente en el campo de los produc-
tos farmacéuticos es ya un beneficio que compensa también los esfuerzos y la inversién
realizada para obtener los datos de prueba que fueran necesarios para poner en el merca-
do el producto. Es obvio que el descubrimiento de una nueva molécula solo tiene por
finalidad su puesta en el mercado, por lo que resulta excesivo pretender una proteccién
adicional respecto de los datos de prueba generados para la comercializacién, cuando ya
el titular se ha beneficiado con la explotacidn exclusiva del producto.

22. La oferta de genéricos y sus efectos estdn en funcién de una serie de variables, tales como la
definicién de nueva entidad quimica, plazo de proteccidn, el universo de moléculas registradas
en el pafs, la intercambiabilidad entre moléculas dentro de una misma clase terapéutica, el perfil
epidemioldgica nacional, la tendencia en nuevas enfermedades, la tasa de descubrimiento de nuevas
drogas en el mundo, la estructura del mercado, entre otras variables.
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Las inversiones por los datos de prueba se recuperan largamente en los precios mas
elevados que se cobran por los medicamentos o agroquimicos durante todo el periodo de
duracién de la patente. El plazo de 20 afios de proteccion de la patente es muy superior
a los 5 afios de proteccion por datos de prueba solicitada por los Estados Unidos para el
caso de farmacéuticos y de 10 afios para los productos agroquimicos. Por lo tanto, atin
cuando los productos se introduzcan en el mercado 15 afios (farmacéuticos) y 10 afios
(agroquimicos) después de haberse patentado, la industria tiene un amplio periodo de
tiempo para colocar precios suficientemente altos que le permitan recuperar su inversion
por estas pruebas dentro del periodo de vigencia de la patente. Esto es en realidad lo que
sucede en la practica, la industria farmacéutica fija sus precios considerando todas sus
inversiones, incluidos los datos de prueba y sus gastos corrientes y de publicidad, tomando
como referencia un periodo aproximado de 10 afios.?

Adicionalmente, respecto de este tema la Sala de Defensa de la Competencia del
Indecopi ha emitido pronunciamiento seflalando que la utilizacién de la facultad legal
contemplada en la Ley General de Salud no puede configurar bajo ningin supuesto una
conducta desleal.?*

5. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

El proceso de negociacion del TLC con los Estados Unidos de América, debe con-
templar la necesidad de conciliar dos sistema legales de proteccidn distintos en el &mbi-
to de los derechos de autor, el sistema del copyright y el sistema europeo - romano, los
cuales presentan importantes diferencias en la autoria y la titularidad o el reconocimien-
to del derecho moral del autor.

No obstante la diferencia de sistemas, debe tenerse en consideracién que el derecho
de autor es el que permite a los creadores (escritores, cientificos, pintores, escultores, poetas,
programadores de software, directores, etc.) tener los incentivos para seguir creando y dicho
proceso creativo es indispensable para el desarrollo del pais, de ahi la importancia de su
adecuado tratamiento en la negociacion.

En efecto, en aquellos paises en los que existe un sistema de proteccién efectiva del
derecho de autor y, adicionalmente, se ha logrado instaurar una cultura de respeto de
dichos derechos en la sociedad, el derecho de autor deja de ser un obstaculo que impide
o restringe el acceso a la cultura, sino por el contrario, pasa a ser considerado como un
mecanismo necesario que hace posible el acceso a la cultura y contribuye a crear una
identidad social - con educacién - para el progreso.

23. NEWFARMER, Richard. Profits, Progress and Poverty, Case Studies of International Industries in Latin
America, Indiana University of Notre Dame, 1985.

24. Resoluciones nimeros 450-2003 denuncia de Warner Lambert; 458-2003 y 206-2004 denun-
cias de Pfizer.
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Adicionalmente, debe merituarse que en este &mbito la potencialidad creadora no esta
en funcién del nivel de desarrollo econémico de los paises, sino del nivel de iniciativa
de sus pueblos y el Pert es un pais milenario que tiene significativos aportes al mundo de
la cultura.

Una consideracién adicional que forma parte de la estrategia de negociacién de
cualquier acuerdo comercial la constituye el hecho de que el Peru ha establecido ya en
su legislacion interna niveles de proteccién del derecho de autor superiores a los estan-
dares minimos internacionales consagrados en el acuerdo sobre los ADPIC®. Este ele-
mento es de especial importancia dada la adhesién de los Estados Unidos de América
a ese mismo acuerdo sobre los ADPIC, por lo que, un objeto primordial de la negocia-
cién debiera estar orientado a lograr que la contraparte equipare el reconocimiento de
los derechos de autor en su territorio al nivel de proteccién ya otorgado por el Pert a dicha
materia.

Una estrategia como la sefialada permitird que los niveles de proteccién adoptados
para el derecho de autor en el territorio nacional sean respetados también en el territorio
de los paises con los que se suscriban acuerdos comerciales.

Finalmente, el Perd debe ser conciente que lograr niveles de proteccién para el de-
recho de autor superiores al estidndar internacional no significa para el pais costos algu-
no, pues como ya se indic6 su legislacion interna ha optado por niveles de proteccién
superiores y estd en condiciones de exigir que su contraparte actiie de la misma manera
en aras de mantener la reciprocidad.

5.1. Autoria y titularidad derivada

El sistema latino en el cual se basa la legislacién peruana establece que sélo los
seres humanos tienen la posibilidad de crear, por ende el derecho de autor, siempre
nacerd en cabeza de las personas fisicas que crean la obra protegida, reconociéndoles
a éstas un derecho que tiene dos tipos de contenido, uno de caricter patrimonial y otro
de caricter moral. Por su parte, el sistema norteamericano resiste el reconocimiento en
su sistema legal del derecho moral del autor lo que plantea un punto de divergencia en
la negociacién.

Unicamente el contenido patrimonial del derecho de autor puede ser objeto de trans-
ferencia por actos intervivos (cesidn) o mortis causa, pudiendo recaer este derecho tanto
en las personas fisicas como en personas juridicas.

En el proceso de negociacion debe ser interés del Perti que los Estados Unidos reco-
nozcan la extension de los derechos morales. El argumento para lograr dicho reconoci-
miento debe descansar en el hecho de que la suscripcion de un tratado bilateral supone
la elevacion mutua de los estdndares de proteccidn por lo que ambas partes contratantes

25. Ver Decreto Legislativo N° 822, Ley N° 28131 «Ley del Artista Intérprete y Ejecutante» y la Ley
N°28086 «Ley de Democratizacién del Libro y fomento de la lectura.
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podria reconocer este derecho a favor de los autores de sus respectivos paises, elevando
de esta manera la proteccién en el campo de derecho de autor.?

En otras palabras, la posicién de interés nacional en esta materia pasa por lograr el
reconocimiento de los derechos morales que se derivan del acto creador. En todo caso, el
nucleo al cual debiera orientarse la posicién peruana es al logro del reconocimiento re-
ciproco del derecho moral de integridad, divulgacion y paternidad.

De otro lado, y acorde con la legislacion internacional, la legislacién nacional®’ ha
establecido algunas presunciones a favor de personas distintas de los autores, concedién-
doles la titularidad derivada de algunos derechos de autor de contenido patrimonial en
favor de empleadores o comitentes.

Especial atencién merece el sistema reconocido a dos tipos particulares de obras, los
software y las obras audiovisuales», en los que la presuncion, si bien admite prueba en
contrario, se inclina por una transferencia del derecho de contenido patrimonial en for-
ma ilimitada y exclusiva, permitiendo incluso el ejercicio del derecho moral de divulga-
ci6n a favor del productor.?®

Estos aspectos son de vital importancia para lograr un adecuado respeto de la crea-
cién intelectual en el territorio de los paises con los cuales se firmen acuerdos comer-
ciales y deben ser objeto de proteccion en el marco de las negociaciones correspon-
dientes.

5.2. Los derechos conexos y su relacion con el derecho de autor

La propuesta norteamericana a lo largo de los tratados suscritos anteriormente se ha
centrado en establecer una igualdad de tratamiento entre el derecho de autor y los dere-
chos conexos tanto de los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores fonograficos
como los organismos de radiodifusién.?

Dejando a salvo el derecho de los artistas intérpretes y ejecutantes, el derecho reco-
nocido a los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusién no se basa en
la capacidad creativa, sino en la inversidon econdmica a fin de poner en circulacién en la
sociedad las obras protegidas. Desde este punto de vista, una igualdad de tratamiento entre
ambos derechos en el sistema legal peruano no es posible.

Es asi como, por ejemplo, la legislacién nacional no permite reconocer un derecho
exclusivo a ciertos titulares de derechos conexos a los que, en concordancia con los

26. En las legislaciones en las que se reconoce el derecho moral del autor, constituye un agravante
la infraccién de este tipo de derechos. Igualmente, el reconocimiento del derecho moral permite
elevar la proteccion de las medidas tecnoldgicas.

27. Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derechos de Autor.

28. El cual es la persona natural o juridica que haya tenido la iniciativa, la coordinacién y la respon-
sabilidad en la elaboracién de la obra.

29. Estaigualdad de tratamiento se puede notar claramente a lo largo del texto propuesto tanto en el
CAFTA como en el TLC suscrito con Chile.

-501—



ANUARIO ANDINO DE DERECHOS INTELECTUALES

DocuMENTOS

convenios internacionales, s6lo se les ha reconocido un derecho de simple remuneracion,
evitando asi un desequilibrio en perjuicio de los usuarios.*

Al respecto, si bien la normatividad nacional establece un estdndar mayor de protec-
cién al de la legislacion internacional®, no ha equiparado el derecho conexo al derecho
de autor, estableciendo inclusive en forma taxativa que en caso de conflicto entre ambos,
siempre se estard a lo que mas favorezca al autor.

A manera de ejemplo, la Decisién 351 de la Comunidad Andina, reconoce un dere-
cho de explotacién ilimitado a los autores®, el cual comprende cualquier forma de explo-
tacion de las obras que actualmente se pueda efectuar o que con el adelanto de la tecno-
logia se invente en el futuro; mientras que el derecho de explotacién reconocido a los
titulares de los derechos conexos es taxativa y se circunscribe especificamente a la forma
de explotacién contemplada en la normatividad vigente.

Con relacion al grado de proteccidn, también existen grandes diferencias, puesto que
a los autores se le reconoce en todos los casos un derecho de explotacion exclusivo®;
mientras a los titulares de derechos conexos, sélo se les reconoce un derecho de explota-
cién exclusivo en algunos casos muy concretos, siendo una norma general reconocerles
simples derechos de remuneracion.

Por lo demads, con relacién a los derechos que en anteriores negociaciones para la
suscripcion de tratados fueron motivo de debate, la legislacidn interna los ha implemen-
tado con la puesta en vigencia en el pais del acuerdo sobre los ADPIC.

En referencia al concepto de fijacion, la legislacion nacional, desde la entrada en vi-
gencia del Decreto Legislativo N° 822, en el afio 1996, ha utilizado el mismo compren-
diendo un sentido més amplio al de reproduccién, precisando que la fijacion pueda ser per-
manente o temporal, incluido el almacenamiento temporal en forma electrénica de inter-
pretaciones, ejecuciones o fonogramas.

El concepto ampliado de «fijacién» en particular en el entorno digital, ha dado lugar
a una serie de medidas de observancia que han sido cuestionadas por diversas organiza-
ciones de consumidores en los Estados Unidos.

Un aspecto muy discutido en este sentido, ha sido la situacién de la copia personal
claramente permitida por la legislacién sobre derechos de autor y conexos (maxime si es

30. La Convencién de Roma, el WPPT, los ADPIC, la Decisién 351, el Decreto Legislativo N° 822
y la Ley N° 28131, reconocen un derecho de comunicacion publica de fonogramas a cambio del
pago de una remuneracién tnica a favor de los productores de fonogramas y de los artistas in-
terpretes y ejecutantes.

31. Nuestra legislacion inclusive protege a los artistas e intérpretes audiovisuales mientras que el WPPT
de 1996, unicamente protege a los artistas e interpretes de fonogramas o fijaciones exclusivamente
sonoras.

32. Lista abierta que comprende cualquier tipo de explotacién que pueda efectuarse en el futuro por
el adelanto de la tecnologia.

33. El cual implica que éste controla cualquier forma de explotacion de la obra a través de la conce-
sion de cesiones de derechos o licencias de uso.
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material de estudio o investigacion). Asimismo se discute la pertinencia de sancionar
fijaciones carentes de finalidad comercial.

La posicién nacional debe rescatar el acceso a la denominada copia personal pues
representa el acceso a la cultura absolutamente necesario para un pais en vias de desarro-
llo y para cualquier pais del mundo. En ese sentido, de lo que se trata es de asegurar que
el acceso a dicha copia personal esté en sintonia con los usos honrados y la contrapres-
tacidn que se exija sea equitativa y justa. Es necesario tener en consideracion que esta
opcion es fruto de los diferentes grados de desarrollo de los paises y que considerando el
nivel de desarrollo econémico y cultural del Peru el acceso a la copia personal es indis-
pensable para el acceso al conocimiento.

En general, el Pert debe buscar un equilibrio entre el derecho de autor y los derechos
conexos, garantizando a los respectivos titulares un pleno ejercicio de los mismos, sin
pretender establecer ningin tipo de preeminencia de uno sobre el otro.

5.3. Plazos de proteccion

La normatividad interna ha establecido un plazo de proteccién del derecho de autor
de toda la vida del autor y de setenta (70) afios después de su muerte. En los casos en que
el plazo no inicie su cémputo con relacién a la vida del autor, se computara a partir del
final del afio civil de realizada la primera publicacién autorizada, exhibicién o conclu-
sién de la obra o produccién.

Los plazos de proteccidn internos son superiores a lo dispuesto en la Convencién de
Berna para proteccién de las obras literarias y artisticas, asi como los contenidos en la
Decisi6n 351.

En otras palabras, la normas internacionales incorporadas a nuestra legislacion en
virtud a dichos tratados contemplan ya plazos de protecciéon que son superiores a los
estdndares internacionales. Esta decisién, cuestionable en si misma pero hoy indiscuti-
ble en su aplicacion, debe ser la condicion de proteccion mdxima que el pafs esté dispuesto
a otorgar en esta materia.

La posicién nacional no debe admitir por ninguna razdn la extension de estos pla-
708, ya extensos, pues significarfa ampliar los efectos de derechos de exclusiva que sus-
tenta el pago de cuantiosas regalias a los inversionistas extranjeros, incluso en el campo
de la recreacion.

5.4. Excepciones al derecho de autor y los derechos conexos

Las excepciones al derecho de autor son aquellos usos libres de las obras, interpre-
taciones, ejecuciones, fonogramas o sefiales protegidas que deben ser tolerados por el autor
y por los titulares de los derechos conexos.

Estas excepciones son las que proporcionan el equilibrio entre el derecho de propie-
dad intelectual y otro tipo de derechos (derecho a la libertad de expresion, derecho a la
libertad de informacién, derecho a la educacion, derecho de acceso a la cultura) que el
propio sistema del derecho de autor y los derechos conexos establece a su propio interior.
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Como el derecho de autor reconoce formas ilimitadas de explotacion de las obras
que con el adelanto de la tecnologia puedan crearse en el futuro, las excepciones a estas
formas de explotacidon nuevas deban ser establecidos por los legisladores en su norma-
tividad interna, ello de acuerdo al adelanto de la tecnologia en cada pais.

Ast, si bien algunos convenios internacionales establecen excepciones de manera
enunciativa (derecho de cita, grabaciones efimeras, etc.) dejan en libertad a cada pafs
contratante para que establezca otros limites en su legislacién interna, con la tnica sal-
vedad de que éstos no atenten contra el uso honrado o que causen un perjuicio injustifi-
cado al autor o titular del derecho.

El Pert debe sostener que no resulta posible que se le obligue por la via del TLC a
limitar sus posibilidades de restringir el alcance de los derechos de autor. Serd la norma
nacional la que permita extender dicha excepciones en determinadas circunstancias que
el legislador o los pactos internacionales hagan necesaria.

5.5. Gestion de derechos

Con relacion a la gestién de derechos, debe establecerse la obligacidn de proporcio-
nar recursos juridicos adecuados y efectivos para penalizar actos deliberados o culposos
realizados a sabiendas o debiendo haber sabido, que permitan, induzcan, faciliten, alte-
ren, modifiquen u oculten informacién relativa a infraccién de derechos de autor o conexos,
asi como la relativa a gestion de derechos.

5.6. Medidas tecnologicas de proteccion en el entorno digital

Es necesario establecer la responsabilidad civil y penal para la elusién deliberada de
aquellas medidas efectivas que restrinjan el uso no autorizado de una obra, interpretacion,
ejecucién o fonograma protegido. Cabe precisar que esta materia no fue regulada por el
acuerdo sobre los ADPIC o la normativa andina, aunque si en el WPPT y el WCT, sin
embargo, la legislacién peruana establece una sancién extensiva inclusive a quien pro-
duzca, venda, importe o comercialice aparatos o herramientas para tal fin.

Este punto si bien es de vital importancia en la explotacién de las obras y produc-
ciones en el entorno digital, debe ser analizado en su dimensién exacta, es decir, como un
instrumento tecnoldgico que facilita la observancia eficaz de los derechos y no como un
objeto de proteccidn en si mismo, puesto que esto Ultimo traeria como consecuencia un
desequilibrio en el sistema en perjuicio de los usuarios de las obras y producciones,
quienes se encontrarian impedidos de acceder a obras de dominio publico, a hacer uso de
las excepciones a los derechos previstos en la normatividad interna de cada parte, llegan-
do inclusive a impedir el acceso a obras o producciones no protegidas tales como los textos
legales, las noticias de dia, los datos o informacion, etc.

Por ello resulta importante resistirse a extender en forma imprecisa la aplicacién de
las medidas tecnoldgicas a «otras materias» , pues ello abriria la posibilidad de restringir
—entre otros- el acceso a las bases de datos no originales cuya proteccidén por mecanismos
de propiedad intelectual es resistida por los paises en vias de desarrollo.
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Por lo general, los TLC han excluido especificamente actividades de bibliotecas,
archivos e instituciones educativas sin fines de lucro, y lo que denomina actividades «no
infractoras» de ingenieria inversa. El Pert debe defender esta posicion en beneficio de los
sectores educativo y cultural pues tenderia a favorecer el robustecimiento —entre otros-
de las bibliotecas y el acceso de los estudiantes a la informacién electrénica.

Finalmente, es necesario mantener abierta la lista de excepciones en la aplicacién de
medidas tecnolégicas, en aras de adecuar estas normas a nuestra realidad nacional y en
ejercicio de nuestra soberania.

5.7. Proteccion del Folklore

Si bien la legislacion en el Pert sefiala que el folclore se encuentra dentro del domi-
nio publico, es importante anotar la necesidad de establecer mecanismos de proteccion
en propiedad intelectual de las distintas manifestaciones del folclore, tal como se esta
discutiendo a nivel internacional en los foros de UNESCO y la OMPI.

El tratado de libre comercio resultante no debe menoscabar los esfuerzos que se estan
haciendo en esta direccién de reconocer derechos de proteccién de manifestaciones di-
versas, tales como: danzas tradicionales, vestidos tipicos, instrumentos musicales, dise-
flos tradicionales, fiestas patronales, mascaras, artesanias, cocina tipica entre otros.

6. UNDERECHO DE MARCAS QUE PROMUEVA LA COMPETITIVIDAD DELA
EMPRESA PERUANA.

Los signos distintivos, al igual que otros elementos de la propiedad intelectual, son
susceptibles de propiciar el desarrollo del sector produccién y de generar valor para los
titulares de derechos. Ello ha sido reconocido a todo nivel y se vienen aplicando inicia-
tivas destinadas a propiciar el uso de los elementos de la propiedad industrial por los
productores y fabricantes.

Adicionalmente, no se puede dejar de considerar que la naturaleza de los elementos que
forman parte de los signos distintivos (forma, color, disefio, etc) permite el disefio de estra-
tegias para colocar y promover el uso de estos elementos por parte del sector productivo del
pais. En el Pertd, ademads, el sector productivo se encuentra conformado en un elevado por-
centaje por pequeflas y micro empresas que se encuentran dispersas en sus respectivos sec-
tores de produccién y que requeririan de una accién promotora del Estado en esta materia.

Los signos distintivos pueden ser utilizados como herramienta de desarrollo de es-
tos y otros sectores, promoviendo la competitividad entre los mismos y generando valor
sobre la base de la proteccidn de estos derechos.

La Decisién 486, norma comunitaria, contiene disposiciones que dinamizan y pro-
pician la tramitacién adecuada y transparente de los procedimientos relativos a los sig-
nos distintivos.

6.1. Licencias de uso de marcas

Estados Unidos considera que el registro de licencias de uso de marcas no es nece-
sario para que las licencias surtan efectos frente a terceros, algo que el Pert en principio
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no deberia aceptar toda vez que ello resta seguridad juridica y seria susceptible de afec-
tar la publicidad de los derechos inscritos. La posicién peruana no desconoce el hecho de
que el registro de licencias de uso es opcional y no constituye el derecho, sin embargo,
existe el convencimiento de que la publicidad que el registro otorga es mucha més garantia
para el mercado que la realizacién de operaciones privadas sin difusion.

Al respecto, debemos tener en cuenta que el licenciamiento de marcas constituye una
forma de expansion de la difusion y desarrollo de las mismas y muchas veces sustenta
alianzas estratégicas de negocios, por lo que el concepto de seguridad juridica dentro de
cual se deben desenvolver dichas relaciones, es de vital importancia.

Sin duda parte del atractivo de los contratos de licencia, por parte del licenciatario es el
de entrar al mercado con una marca que ya cuente con presencia en éste y que, ademas, haya
desarrollado medios propios de publicidad por parte del titular de la misma. Ello conlleva
menor tiempo y costo de ingreso al mercado, asegurando el poder de atraccién hacia la clien-
tela que ya conoce la marca, a cambio de que el licenciatario cumpla ciertas condiciones
(generalmente de calidad de producto y regalias) establecidas por el titular de la marca.

Por parte del titular de la marca, los beneficios se centran en la obtencién de lucro
respecto de mercados a los que no tiene acceso o no tenia previsto acceder a corto plazo.
Inclusive un sistema de licencias podria eventualmente, ser menos costoso que ingresar
al mercado directamente.

Dentro de este contexto, contar con informacién registral completa y confiable fa-
cilitard la contratacién entre las partes debido a que los hechos relevantes al derecho
inscrito estardn debidamente anotados y publicitados. Desde esta perspectiva, la inscrip-
cién de las licencias tiene implicancias en el campo del trafico econémico.

Los actos realizados respecto de los derechos de propiedad industrial si bien poseen
relevancia tanto para el titular de la marca como para el licenciatario, también son rele-
vantes para los terceros ajenos a esta relacion, en tanto los efectos les serdn oponibles frente
a determinados supuestos.

A ello, cabe agregar que siendo las marcas bienes intangibles que se constituyen con
el registro, todos los actos que afecten a las mismas de una u otra manera deben ser ins-
critos en el Registro de la Propiedad Industrial, aplicindose a éste todos los principios
relativos al derecho registral en general.**

La inscripcién de una marca tiene efectos en el ejercicio de algunos derechos deri-
vados del registro de un signo distintivo, especialmente para la realizacién de acciones
diversas tales como la denuncia de infraccién a los derechos de propiedad industrial y la
formulacién de oposiciones, entre otras.*

34. Asi, respecto de esta inscripcion opera el efecto erga omnes, es decir es oponible a todos y su
desconocimiento no puede ser validamente invocado pues el contenido de las partidas registrar-
les de un registro publico se presumen conocidas.

35. Sin embargo, cabe indicar que la inscripcién de una licencia no es de aplicacién para acreditar el
uso en las acciones de cancelacion, dicha excepcidn se encuentra prevista en la Decisién Andina.
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La posicién peruana debe ser firme al considerar que un contrato de licencia es valido
entre las partes y surte efectos; sin embargo para que sea oponible a terceros debe estar
inscrito.

6.2. Indicaciones geograficas en el Peri

En materia del derecho de marcas en el Pert existe un género de particular importan-
cia denominado «indicaciones geograficas» que contiene a su vez las especies referidas
a las «denominaciones de origen» y las «indicaciones de procedencia». Esta institucio-
nes estin directamente vinculadas a la proteccién de los productos que Gnicamente pue-
den encontrarse en el Perd.

Las indicaciones geograficas son derechos de propiedad que potencian a aquellos
paises que son capaces de generar productos diferenciados en razén de las condiciones
peculiares de su geografia, clima, etc. El Pert es un pais con alta posibilidad de explotar
esta ventaja y Estados Unidos no tiene prioridad en reconocer derechos sobre este tipo de
productos.

En efecto, nuestro pais cuenta con un amplio legado de productos originarios, mu-
chos de los cuales deben sus caracteristicas y condiciones a la zona geografica y al acer-
vo cultural en medio de los cuales se producen y desarrollan, por lo que podrian ser
reconocidos como denominaciones de origen, con los beneficios que ello seria suscepti-
ble de generar en la zona geografica delimitada como zona de produccién. Esta es una
politica de Estado pendiente de disefio e impulso.

En el caso de las denominaciones de origen, éstas tienen como caracteristica el pro-
mover la asociacién entre productores que usualmente se encuentran dispersos en el
desarrollo de su actividad y propiciar la estandarizacién de su produccién, dos de los
factores que constituyen serias limitaciones a las oportunidades comerciales de las Pymes.

La globalizacién ha generado que los consumidores se encuentren en la bisqueda
de productos diferenciados con valor agregado y que a su vez cuenten con una garantia
de calidad y origen. Es una realidad que hoy los consumidores buscan cada vez més in-
formacidn sobre el origen y el proceso de elaboracién de los productos y prefieren a los
que se caracterizan por ser auténticos y particulares, elaborados de acuerdo a conocimien-
tos avalados por la tradicion.

Por definicion las denominaciones de origen son aquellas que utilizan el nombre de
una regién o un lugar geogréfico del pais que sirva para designar un producto originario
del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente a los facto-
res naturales y humanos del lugar.

Se debe destacar que es particularmente necesaria la vinculacién que debe existir
entre el producto y la zona geogréfica en la que se produce, tanto en lo que se refiere a la
calidad de los productos a los que se aplica la denominacién de origen, como a la relacién
existente entre el nombre del lugar y el producto. Es importante precisar que el nombre
geografico debe ser asociado de manera espontinea por la colectividad, a un producto que
toma su nombre y caracteristicas de dicha zona geogréfica.
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Las denominaciones de origen utilizan un nombre geografico para aplicarlo a un pro-
ducto determinado. Ello, por consideracién especiales que buscan establecer una relacién
intensa entre la denominacién de origen y el lugar territorial donde el producto se genera.

Entre los beneficios que se pueden derivar de las denominaciones de origen esta el
hecho de que cuentan con un documento o reglamento en el cual se especifican las cua-
lidades o caracteristicas de los productos protegidos bajo la misma. Asi, al determinarse
el perfil del producto, todas aquellas personas o empresas que deseen elaborar el produc-
to deberdn hacerlo de acuerdo al documento, lo cual finalmente propicia la homogenei-
dad de su calidad y condiciones.

Por otro lado, una denominacién de origen se encuentra circunscrita a una zona
geografica especifica dentro de la cual se deben encontrar todos los factores que la com-
ponen, por lo que se fomenta la interrelacion de los mismos generdndose sinergias que
promueven la integracién de los agentes involucrados con miras a mejorar la oferta, ge-
nerandose la consolidacién de la cadena productiva.

Asimismo, se debe considerar que las denominaciones de origen tienen un tratamien-
to especial en las legislaciones de casi todos los paises europeos, latinoamericanos y
algunos paises de Asia. Los alcances de su proteccién son mas amplios que los de una
marca, y en todos los casos se prevén prohibiciones especificas al registro de las mismas.
No opera el Principio de Especialidad de Clases, en el caso de denominaciones de origen
de vinos y bebidas espirituosas, de tal manera que una denominacién de origen de este tipo
de productos no puede ser utilizada para ningin otro tipo de producto o servicio, inde-
pendientemente de sus calidades o naturaleza. Ello muchas veces determina que el costo
de su proteccidn sea menor a nivel internacional.

Asi, las denominaciones de origen constituyen derechos de la propiedad intelectual
con caracteristicas y naturaleza distintas a otros elementos, como por ejemplo, las marcas
de certificacion.

En efecto, en el caso de las marcas de certificacion se trata de un supuesto diferente
toda vez que es un signo que serd aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras
caracteristicas hayan sido certificadas por el titular de la marca.

Como se aprecia el factor del origen geografico y calidad del producto es un elemento
que no se encuentra previsto como una condicién para la configuracién de la marca de
certificacion, el elemento principal de la misma es la verificacion y certificacion de la
calidad a través del control ejercido por el titular de la marca.

La marca de certificacidn, al ser un tipo de marca se encuentra bajo los pardmetros
que deben contemplar las marcas en general, tanto en aquello que puede constituir mar-
ca (colores, palabras, olores, sonidos, y otras expresiones mas) como en las prohibicio-
nes absolutas y relativas de registro.

De igual manera, una caracteristica muy peculiar de las marcas de certificacién es el
hecho que la marca no podra ser utilizada por su titular para los productos que elabore o
los servicios que él preste; una marca de certificacion es registrada para ser usada por
terceros bajo la autorizacién y control del titular de la misma.
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En tal sentido, las marcas de certificacién no constituyen un elemento de la propie-
dad industrial que promueva la interrelacién de los productores o la existencia de una
colectividad, ya que el titular puede ser una persona natural o juridica, o una institucién
publica, que registra la marca no para usarla directamente, sino para licenciar su uso a
terceros, lo cual no la descalifica como una herramienta interesante a promoverse entre las
Pymes, pues el atractivo de estas marcas para dicho sector es que puede ser una herramienta
importante para la estandarizacién y garantia de una calidad determinada que es certifi-
cada por un tercero. Puede ser utilizada por productores que se encuentran ubicados en
diferentes zonas geograficas del pais sin que exista relacién alguna entre ellas.

La estandarizacién de calidad se verd promovida por el hecho de que las marcas de
certificacién deben contar con un reglamento de uso en el cual se especifique el perfil del
producto al que se aplica y se definan las caracteristicas garantizadas por la marca, entre
otros elementos.

Atendiendo al desarrollo conceptual, el Perti no puede sustituir a la proteccion de las
indicaciones geograficas por el de las marcas de certificacidn, pues se trata de figuras con
caracteristicas propias que poseen efectos diversos y sus implicancias tanto a nivel nacio-
nal como internacional son diferentes.*

7. IMPLICANCIAS DE LA ARMONIZACION DE LA NORMATIVA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL. EL PERU EN EL CONTEXTO DE LA COMUNIDAD ANDINA Y
EL MARCO INTERNACIONAL.

Una exigencia de especial significacion en las negociaciones de los TLC es la armo-
nizacién de la legislacién en el Pert con la normativa internacional a través de distintos
procesos entre los que se encuentra la adhesion a tratados internacionales.

En efecto, en el proceso de negociacion bilateral un tema de relevancia es la exigen-
cia mutua de la adhesion a determinados convenios internacionales. La respuesta del Pert
a estas exigencias tiene necesariamente que considerar el hecho de ser un pais con distin-
to nivel de desarrollo y que, si tal condicién es un elemento central para la negociacién
bilateral en los TLC, también lo tiene que ser para efectos de la adhesién a tratados mul-
tinacionales.

36. Cabe precisar que el acuerdo sobre los ADPIC establece la necesidad de proteger las indicaciones
geograficas, mas no especifica claramente el mecanismo para ello, en tal sentido a nivel mundial
existen dos tendencias al respecto, una de ellas que propicia la proteccién de las indicaciones
geograficas a través del mecanismos de las marcas de certificacion, la cual es liderada por los Estados
Unidos y otros paises del common law y, otra que propicia dicha proteccién a través de un
mecanismo diferente al marcario, con regulaciones especificas para las denominaciones de ori-
gen y las indicaciones geograficas en términos generales, que es liderada por la Unién Europea.
Cabe indicar que la legislacién andina tradicionalmente ha sido muy préxima a la legislacion
adoptada por la Unién Europea, de hecho la Decisién 486 contiene disposiciones que amplian el
ambito de proteccion de las indicaciones geogrificas estableciendo un dmbito mayor de protec-
cién para las mismas.
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Es necesario que, en cada caso particular se pondere con profundidad las consecuen-
cias econdmicas que la adhesién a convenios internacionales originaria en las posibili-
dades de desarrollo del pais, el acceso a recursos tecnolégicos, la disminucién del empleo,
las oportunidades para la industria, la salud publica, etc.

Adicionalmente, pero de primera importancia, es el hecho que la Constitucién Po-
litica del Perd, tiene claramente estipulado un mandato al Estado peruano en virtud del
cual tiene preferencia en la vinculacién con la legislacion internacional la integracién
latinoamericana. Esta consideracién obliga a que se privilegien los acuerdos de integra-
cién latinoamericanos, tales como la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad
Sudamericana de Naciones. En el caso especifico de la Comunidad Andina existen ade-
mds normas que no pueden ser desconocidas por efecto del TLC o la adopcién de otros
convenios internacionales que sean contrarios a sus estipulaciones.

El Pert y los negociadores peruanos deben tener presente su obligacion de respetar
el texto constitucional.

En linea de lo senalado, la posibilidad, beneficios y costos de una mayor armoni-
zacion con la legislacion internacional debe ser analizada desde una perspectiva tanto
econdmica como legal, considerando que el Perd forma parte de la Comunidad Andi-
na, organizacién subregional con personeria juridica internacional®. En efecto, la po-
sibilidad de adhesion por parte del Pert a diversos tratados internacionales puede sig-
nificar alterar los sistemas legales asumidos en el &mbito de propiedad de la Comuni-
dad Andina.

El Pert es ya un pafs integrado a los sistemas internacionales de proteccién de la
propiedad intelectual y los tratados que tiene suscritos o a los cuales se encuentra adhe-
rido, lo presentan como un pais serio y moderno, con un sistema juridico donde se respe-
ta la propiedad intelectual.

En ese contexto, la Comunidad Andina ha jugado también un papel central en el proce-
so de unificacion de las normas peruanas a las comunitarias y el Tribunal Andino de Justicia
ha sido un factor preponderante en el proceso de consolidacion del proceso de integracidn.

A continuacién se hace referencia a alguno de los principales aspectos relacionados
con los tratados internacionales, cuya adhesién podria ser objeto de la negociacién.

37. La Comunidad Andina ha logrado la creacién y fortalecimiento del orden juridico andino con la
adopcion de normas comunitarias, cuya caracteristica mas importante es la supranacionalidad. La
supranacionalidad a su turno se expresa en lo que la doctrina ha denominado «Aplicabilidad
Directa» y «Preeminencia».

Aplicacién Directa: Las leyes comunitarias no requieren de procedimientos de recepcién en el
ordenamiento interno de los Paises Miembros, para surtir todos sus efectos. Las normas andinas son
de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Paises Miembros en todas sus instancias, por los
6rganos de la Comunidad Andina y los particulares.

Preeminencia: En reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha destacado la preeminencia,
como segunda caracteristica del Derecho Comunitario Andino, sefialando que el mismo preva-
lece en su aplicacion sobre las normas internas o nacionales. www.comunidadandina@.org.
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7.1. Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depésito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes.

El Tratado de Budapest fue suscrito en 1977 y modificado en 1980. A la fecha
existen 59 paises miembros del Tratado, entre los cuales no se encuentra ningtin pais
sudamericano.

El Tratado dispone que los Estados miembros que permitan o exijan el depdsito de
microorganismos en el procedimiento de registro de patentes, reconozcan el depdsito
de un microorganismo efectuado ante una autoridad internacional de depésito.*

De esta manera, si se desea solicitar una patente en varios paises miembros del Tra-
tado, las oficinas nacionales miembros del Tratado reconoceran el tinico depdsito que se
realice ante la autoridad internacional de depdsito, por lo que ya no serd necesario reali-
zar el depdsito en cada uno de los paises donde se quisiera obtener el registro, simplifi-
cando de esta manera el procedimiento para los inventores.

Ahora bien, dado que la normativa andina*® ya reconoce los depdsitos realizados
ante autoridades internacionales de depdsito conforme al Tratado de Budapest, no habria
mayor inconveniente para la adhesién a dicho Tratado.

Sin embargo, en la 16gica de consolidar el proceso de integracién andino o sudame-
ricano, el Pert debiera impulsar la creacién de una autoridad andina o sudamericana de
depdsito que centralice, simplifique y abarate los costos para los miembros de la comu-
nidad y sélo luego de este proceso, establecerse mecanismos de coordinacién o recipro-
cidad con otra autoridad internacional de depdsito.

7.2. Convenio internacional para la proteccion de las obtenciones vegetales

Convenio Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales (en adelante
UPOV), cuya dltima version se materializa en el Acta de 1991, es el acuerdo internacio-
nal més importante referente a Variedades Vegetales, ya que proporciona una base juri-
dica que permite a sus titulares el derecho de producir y vender material de reproduccién
de una variedad, asi como también el derecho de otorgar licencias a otros para esos mis-

38. La autoridad internacional de depdsito, es una institucion que deberd estar constituida dentro de
un Estado miembro del Tratado y contar con el respaldo de dicho Estado y contar con el personal
y las instalaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones cientificas (mantener y entre-
gar muestras de todo microorganismo depositado) y administrativas que se le encomendaran como
autoridad internacional.

39. El articulo 29 de la Decisién 486, dispone que cuando la invencidn se refiera a un producto o a
un procedimiento relativo a un material biolégico y la invencién no pueda describirse de manera
que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en materia técnica, la descrip-
cién deberd complementarse con un depdsito de dicho material (...). Serdn vélidos los depdsitos
efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre
el Reconocimiento Internacional del Depésito de Microorganismos a los fines del Procedimiento
en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institucién reconocida por la oficina nacional com-
petente para estos efectos.
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mos usos, mediante la adopcién de un sistema, que otorga un titulo especifico de Propie-
dad Industrial, denominado «derecho de obtentor», el cual, siendo parecido al Derecho
de Patente, se diferencian respecto a los requisitos de proteccion y el alcance de los de-
rechos del titular; todo esto en la busqueda de proporcionar a los obtentores un incenti-
vo que les permita elaborar nuevas variedades vegetales en beneficio de la sociedad.

Actualmente, un total de 58 Estados son parte en el Convenio Internacional para la
proteccién de las obtenciones vegetales. Al respecto, cabe precisar que paises como Co-
lombia, Ecuador y Bolivia son miembros del Convenio UPOV 1978.

Del andlisis de la Decisién 345 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, que esta-
blece el Régimen Comun de Proteccién a los derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales, su Reglamento el Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI y la Decisiéon 391 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, que dispone el Régimen Comin sobre Acceso a los
Recursos Genéticos, los aspectos mas importantes se sintetizan en lo siguiente:

El Convenio UPOV es compatible con la Decisién Andina 345, puesto que consi-
dera esencialmente las modificaciones que dieron lugar al Acta de 1991. Asi, con-
templa los mismos requisitos esenciales que los establecidos por UPOV para otor-
gar el certificado de obtentor, es decir que la variedad sea nueva; homogénea; dis-
tingible y estable, y que se le haya asignado una denominacién que constituya su
designacion genérica; contempla el concepto de variedad esencialmente derivada;
establece basicamente los mismos plazos de proteccion para todos los géneros y
especies vegetales, etc.

El Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI ademés de contemplar los mismos requi-
sitos esenciales establecidos en UPOV, considera otros requisitos adicionales (de-
nominados como requisitos de «forma»). Entre éstos requisitos se encuentra la obli-
gacion de sefialar el origen del material vegetal materia prima de la nueva varie-
dad a proteger, incluyendo de ser el caso, el documento que acredite la proceden-
cialegal de los recursos genéticos, emitido por la Autoridad Nacional competen-
te, en materia de acceso a recursos genéticos.

La Decision 391 sefala exigencias adicionales a las contempladas por UPOV. Asi,
dispone que las oficinas nacionales competentes en materia de propiedad intelec-
tual exigirdn al solicitante la indicacién del nimero del registro del contrato de
acceso y copia del mismo, como requisito previo para concesion del respectivo
derecho, cuando tengan certeza o indicios razonables de que los productos o pro-
cesos cuya proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de
recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los paises
miembros es pais de origen.

Como puede apreciarse, las disposiciones establecidas en UPOV son compatibles con la
Decisién Andina 345, pero no lo son con la Decision Andina 391 que, precisamente introdu-
jo la obligacién de dar cuenta sobre el origen del material vegetal y que se respeten los dere-
chos del pafs generador del recurso genético. En consecuencia, el Estado peruano deberd
resistirse a la adhesion a este tratado, dado que ello podria significar el desconocimiento del
régimen de acceso a los recursos genéticos contemplado en la Decisiéon Andina 391.
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No obstante lo anterior, si la opcién fuera adherir al UPOV podria establecerse y ne-
gociarse condiciones de salvedad que obliguen a ampliar en dicho tratado la exigencia
de identificacién del recurso genético y su compensacidon econdmica correspondiente.

7.3. Tratado sobre el Derecho de Marcas

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (en adelante TLT) estd orientado a simplifi-
car las formalidades necesarias para obtener y mantener el derecho sobre una marca. Su
principal beneficio estd dado en la eliminacién de exigencias costosas y en el estableci-
miento de un sistema de registro multiclase, es decir, una sola solicitud de registro para
varias clases marcarias.

Adicionalmente, este sistema no es de aplicacion para el caso de las marcas sonoras
y olfativas que se reconocen en la legislacién nacional.

El Pert tiene compromisos asumidos con la Comunidad Andina que lo obligan a
respetar el sistema juridico de integracién regional. La Decision 486 otorga proteccién
a los signos no visibles, como las marcas sonoras y las marcas olfativas, por lo que la
adhesion al tratado seria un grave desconocimiento de la normativa comunitaria y nacio-
nal, generando una superposicién de sistemas poco efectiva.

En lo que se refiere al sistema de registro multiclase, el mismo también es contrario
a la Decisién 486 que establece un mecanismo uniclase.

Finalmente, el propio tratado cuya adhesion se solicita se encuentra en proceso de
revision internacional, por lo que sus condiciones de compromiso y exigibilidad se en-
cuentran relativizadas.

Las consideraciones mencionadas hacen necesario que el Pert resista la adhesion a
este tratado pues resulta incompatible con el sistema marcario andino.

7.4. Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes

El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (en adelante PCT) fue suscrito en
1970 (entré en vigencia en 1978) y surge como un instrumento de cooperacion cuyo ob-
jeto es simplificar y hacer mds econdmico para los usuarios el procedimiento de solicitud
de patentes en varios paises. El PCT establece un sistema internacional que permite pre-
sentar ante una sola oficina de patentes (Oficina Receptora) una tnica solicitud (solici-
tud internacional) que pueda hacerse efectiva en cada uno de los paises que el solicitante
designe (paises designados).

Enla actualidad, existen 124 paises miembros del PCT. Los paises de la Comunidad
Andina miembro del PCT, son tnicamente Colombia y Ecuador.

Un mecanismo internacional como éste beneficia a los paises que tienen altos estan-
dares de produccién tecnoldgica, sin contribuir mayormente a los intereses de paises como
el Perti, donde la produccién de innovacién tecnoldgica es infima*. Ademads habria que

40. Segtn informacién de la Oficina de Patentes del Indecopi alrededor del 95% de las patentes re-
gistradas en el Perd corresponden a inventores no residentes y con alto contenido tecnolégico
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considerar que los paises desarrollados paradéjicamente son los que mas laxitud técnica
tienen en el otorgamiento de patentes y por lo tanto, son los que a través del reconocimien-
to internacional extenderian la proteccidn de estas creaciones al resto del mundo, para
beneficio de sus nacionales.

Es un hecho conocido que son las empresas transnacionales las que detentan la mayor
cantidad de patentes en el mundo y que la defensa de sus intereses especificos traslada una
fuerte presion a sus estados para la negociacién internacional de tratados consistente en la
simplificacién administrativa y reduccion de costos en el tramite de la solicitud de patente.

Dado el infimo niimero de inventos que se generan en el Perd, es imposible afirmar
que exista un interés marcado de los inventores nacionales por lograr el registro de su
invencidn en terceros paises, y por el contrario, el inventor extranjero si se beneficia con
la simplificacién del registro y la proteccién de sus derechos en los territorios de los paises
miembros, seria conveniente evaluar la posibilidad de que el Perti inicamente se compro-
meta a adherirse a este tratado en un plazo prudencial de 5 afios.

Una alternativa diferente y que, como es obvio no estd dentro del marco del tratado
del PCT, y que podria ser evaluada teniendo en cuenta la similitud de posiciones en la que
se encuentran los paises latinoamericanos con relacion a la cantidad y calidad en la ge-
neracion de patentes, es la creacion de una autoridad sudamericana o andina de patentes
que centralice el proceso de internacionalizacién del registro y la extension territorial de
la proteccidn de la patente en la region. Esta alternativa estaria encaminada a generar un
proceso de extension de la proteccidn territorial de las patentes desde Sudamérica, como
un primer paso para posteriormente adherir al tratado mundial.

7.5. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Proto-
colo concerniente al Arreglo de Madrid

El Arreglo de Madrid y el Protocolo regulan el sistema de registro internacional de
marcas. Este sistema es administrado por la Oficina Internacional de la Organizacién
Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza, y se presenta a
los titulares de marcas como un mecanismo unico simplificado para proteger sus marcas
a nivel internacional, en los distintos paises del mundo, que sean parte del Arreglo o del
Protocolo, segiin sea el caso.

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas fue celebrado el
14 de abril de 1891, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el
2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de
1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado
el 28 de septiembre de 1979.

Por su parte, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, fue firmado el 27 de junio 1989 y tuvo como propdsito el faci-

como computadoras, productos farmacéuticos, maquinaria eléctrica, instrumentos cientificos,
entre otros.
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litar 1a adopcidén de la marca internacional a aquellos paises que, por incompatibilidades
con sus respectivas legislaciones nacionales, no habian podido adherirse al Arreglo de
Madrid*. El Protocolo es un tratado paralelo e independiente del Arreglo. Para adherirse
al Protocolo no es necesario ser parte en el Arreglo, ni viceversa.

No hay duda que la adhesion a estos Tratados al reducir los costos de transaccién
internacional beneficia a aquellos paises que tienen gran produccién y penetracién de
marcas y cuyas empresas actualmente estan obligadas a registrar en cada uno de los regis-
tros nacionales. El Peru en este caso tendria que evaluar que beneficio obtendria de ad-
herirse a estos convenios. A primera vista son cuatro los elementos que habria que medir:
a) la restriccion y pérdida de institucionalidad que tendrfa el pais en su «expertise» gu-
bernamental y andino de conocimientos y recursos humanos en la especialidad de mar-
cas; b) el impacto que se podria generar sobre la produccién y el empleo nacional fruto
de la penetracion y proliferacion de marcas extranjeras; y c¢) el tiempo que podria tomar
al Perd y a sus empresas, grandes, medianas y pequefias en desarrollar marcas, y d) las
pérdidas en ingresos que sufririan los estudios de abogados e institucién responsable del
registro de marcas. Estos elementos deberian contrastarse con los beneficios que podrian
derivarse de adherir al protocolo.

Por otro lado, la adhesién a estos tratados tiene un problema de expresa cesién de
soberania de los paises adherentes que es contraria a la Constitucién Politica del Pera y
que no podria ser convalidada sin un proceso de reforma constitucional. En efecto, en
dicho documento se establece que las asambleas de miembros podran realizar las modi-
ficaciones al tratado sin dar cuenta a sus paises respecto de los cuales tienen la condicién
de plenipotenciarios.

8. OBSERVANCIA

El Pert posee una legislacién moderna y de avanzada en materia cumplimiento de
las normas de propiedad intelectual que garantiza una adecuada proteccién de dichos
derechos en sintonia con los mas altos estandares internacionales en la materia.

Tanto las Decisiones 351 y 486 de la Comunidad Andina, asi como los Decretos
Legislativos 822 y 823, Ley sobre el Derecho de Autor y Ley de Propiedad Industrial,
respectivamente, guardan perfecta armonia con el acuerdo sobre los ADPIC, especialmen-
te en lo que respecta a los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento efectivo
de las normas sobre propiedad Intelectual.

De esta manera se cuenta con procedimientos administrativos y judiciales destina-
dos a hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y sancionar aquellas conduc-

41. En efecto, en Arreglo de Madrid encontré la resistencia de algunos paises —principalmente el Reino
Unido y Estados Unidos - a suscribirlo, debido a dos caracteristicas del sistema establecido por el
Arreglo, a saber, que para solicitar y obtener el registro internacional de una marca se deba con-
tar con el registro previo de dicha marca en el pais de origen del solicitante; y que la vigencia del
registro internacional de una marca dependiera de la vigencia del registro de la misma marca en
el pais de origen del solicitante.
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tas que signifiquen su violacién o desconocimiento. Estos mecanismos de proteccidn
estan disefiados de manera tal que respetan los principios basicos del debido proceso, el
derecho a la defensa y las demds garantias de los ciudadanos sometidos a procedimien-
tos sancionadores o penales.

Asimismo, contemplan también la posibilidad de dictar medidas cautelares incluso
en via administrativa, posibilidad que constituye una novedad incluso respecto de la
legislacion de otros paises, y dictar también las denominadas medidas de frontera, incau-
taciones de productos en el proceso de internamiento aduanero; asi como penas ante
conductas debidamente tipificados en la norma correspondiente.

En cuanto a las penas el ordenamiento juridico considera como delito la utilizacién
indebida de marcas y derechos de autor y también la violacién de patentes y disefios in-
dustriales.

El Pert tiene una administracion de justicia débil que ha requerido en los tltimos afios
de la participacion de las autoridades administrativas en el objeto de lograr el respeto y
cumplimiento de determinados marcos legales, de prioridad e importancia para el pais,
identificados previamente por el legislador nacional.

En esta experiencia, la existencia de un organismo como el Indecopi es una clara
manifestacion de la opcién del legislador peruano por la accién administrativa, la misma
que, con los recursos apropiados puede garantizar independencia, celeridad y tecnicismo
y que, adicionalmente, responde ante el érgano judicial por el conjunto de sus actuacio-
nes. De otro lado, la existencia de competencias administrativas sobre la materia en nada
enerva la accion judicial ante la existencia de algin delito.

Otro aspecto importante que puede incorporarse dentro del rubro de Observancia
(aunque hay quienes manifiestan que deberia ser incluido en la seccién sobre datos de
prueba) se refiere al hecho de la independencia de roles de las autoridades de otorgamiento
y registro de patentes de aquellas encargadas de la autorizacién de comercializacién de
medicamentos, insumos y drogas. En efecto, la labor que desempefian cada una de estas
autoridades estd marcada por la naturaleza de sus funciones, en un caso, identificar la
existencia de una invencion, lo que responde en estricto a un interés privado y, en el otro,
autorizar la comercializacion de un producto inocuo para la salud, que responde a la tutela
de un interés publico.

Intentar otorgar a la autoridad de salud un rol en la defensa de los derechos de pro-
piedad intelectual es una medida inadecuada para el sistema juridico peruano (a esto se
le denomina linkage). En todo caso, el derecho a la proteccién de la propiedad intelec-
tual siempre se encuentra garantizado en el Peru pues serd posible acudir a los mecanis-
mos represivos cuando una conducta inapropiada se produzca en este dmbito utilizando
los otros medios que el sistema contempla.

En efecto cualquier perjudicado en sus derechos de propiedad intelectual en el ambito
de las patentes podra acudir a la denuncia ante la Oficina de Invenciones y nueva tecno-
logias del Indecopi y, de prosperar la misma, lograr el retiro del producto con la interven-
cion de la autoridad de salud.
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9. PROPIEDAD INTELECTUAL, CIENCIA Y TECNOLOGIA

La propiedad intelectual, en particular la propiedad industrial, debe concebirse
basicamente como un medio para fortalecer las capacidades cientificas, tecnoldgicas e
innovativas de un pais, por ello, toda negociaciéon comercial que involucre este tema debe
plantear y defender mecanismos eficaces orientados a que nuestro pais, como nacién de
menor desarrollo relativo, acceda a un tratamiento diferencial en materia de transferencia
de tecnologia.

El objetivo del sistema de reconocimiento de derechos derivados de una patente, tal
como incluso se declara en el acuerdo sobre los ADPIC, no se restringe a la proteccién de
los derechos del titular de la invencién, sino que persigue también la necesidad de faci-
litar la difusion y el progreso de los conocimientos cientificos de los paises.

El interés del Pert es el de consolidar posiciones conjuntas de paises de similar
desarrollo relativo con el propdsito de obtener de la comunidad internacional un trato
favorable en materia de uso flexible de tecnologias de interés publico en bienes de valor
social como la salud, la educacién y la alimentacion bésica.

La proteccion de la propiedad intelectual es un factor fundamental en la formacién
de capacidades enddgenas para la generacién de conocimiento de un pais, ya que incen-
tiva las actividades de investigacion, desarrollo tecnoldgico e innovacién, permitiendo
la apropiacién de los beneficios de los resultados de una creacién a su creador.

Ademds, el Estado debe tener en consideracion que solo es posible el aprovechamien-
to de los beneficios derivados de un sistema de propiedad intelectual en la medida en que
existan las capacidades cientifico-tecnoldgicas para producir conocimiento patentable.
Esta condicion implica contar, en los &mbitos académico y empresarial, con un héabito de
acudir a la patente como proteccion de la creacion y tener la capacidad suficiente de
aprendizaje tecnolégico. Ademads, supone que los paises en desarrollo logren valorizar su
patrimonio intelectual, su biomasa, su riqueza y especificidad cultural a través de la in-
vestigacion.

Un factor adicional a tener en cuenta para la efectiva utilizacion del sistema es la
coherencia y complementariedad que debe darse entre la politica industrial y la politica
en materia de propiedad intelectual del pais, la misma que haga posible la formacién de
cluster y cadenas productivas; la seleccion de inversion extranjera que contribuya con la
formacidn tecnoldgica local; y la construccion de redes y nicleos de intercambio de
informacion transversal.

En el contexto que ha sido descrito, la negociacién de tratados internacionales de
comercio debe procurar los siguientes objetivos:
1. Fortalecer las capacidades nacionales en la gestién de un sistema de propiedad
intelectual s6lido y adecuado a las caracteristicas particulares del pafs.
2. Desarrollar programas de captacidn de aquella inversidn extranjera que esté dis-
puesta a transferir, con proceso educativo incluido, la tecnologia a los operado-
res nacionales que se involucren en tal proceso.
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3. Implementar un sistema eficiente de vigilancia tecnoldgica que permita de manera
agil y poco costosa tener una referencia exacta de las creaciones patentadas que
pueden ser utilizadas en el proceso productivo nacional. Mediante este mecanis-
mo debiera difundirse informacién sobre las patentes existentes no registradas en
el pais (principio de territorialidad de las patentes), lo que representa una amplia
gama de tecnologias de libre uso a favor de las empresas e investigadores locales.*
Igualmente, este mecanismo debe permitir la identificacién de aquellas patentes,
cuyo plazo de proteccion se encuentre por vencer para priorizar la formacién de
capacidades cientifico-tecnolégicas y empresariales en los sectores respectivos,
como, por ejemplo, algunos medicamentos de importancia.*®

10. ALGUNAS POLITICAS NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL.

Los procesos de negociacién internacional de acuerdos que involucran la propiedad
intelectual sirven también para poner en evidencia el escaso nivel de desarrollo en el que
ésta se encuentra en el pafs, particularmente en cuanto respecta a su promocién y vincu-
lacion con las estrategias de desarrollo industrial, tal como ha sido referido en el acapite
precedente.

En este contexto, si bien el presente documento no es un texto de disefio de politi-
cas nacionales de desarrollo, corresponde formular algunas precisiones y recomendacio-
nes para que dicho proceso se inicie y tenga su fundamento en la propiedad intelectual.
Asimismo, corresponde definir el rol que la autoridad en la materia, el Indecopi, debe
cumplir, superando su accionar actual en el registro y proteccién de la propiedad intelec-
tual, para convertirse en el impulsor del encuentro de la ciencia y tecnologia con la pro-
piedad intelectual y la inversién productiva.

En ese contexto, la propiedad intelectual en el Peru deberia perseguir los siguientes
objetivos estratégicos:

Promover los regimenes de acceso a los recursos genéticos y la proteccién de co-
nocimientos tradicionales. En ese sentido, un primer tema es la reglamentacién de
la Decision 391 y la identificacion de la Autoridad Nacional competente que se
encargue de perfeccionar el acceso a estos recursos. Un segundo tema, es el refe-
rido a la promocion efectiva de estos registros, lo que significa labores directas de
instruccién y acompafiamiento a los poseedores del recurso para que puedan
acceder a su respectivo registro, asi como, vincularlos con la inversién producti-
va privada para que constituyan en la prictica una fuente efectiva de ingresos y
desarrollo de sus titulares, propiciando el encuentro de la oferta de los conocimien-
tos con la demanda de los mismos. Este rol propulsor debe ser compartido con

42. José Herce Vigil — Jefe de Servicios de Informacién en materia de patentes para paises en desa-
rrollo de la OMPI.

43. Analiza Primi - Funcionaria de CEPAL.
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todas las entidades del Estado que puedan colaborar al propésito y con los agen-
tes de inversion privada.

El Indecopi junto con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacién
Tecnolégica, CONCYTEC, deben contribuir a identificar las posibles areas de
asistencia técnica que puede ser objeto de cooperacién internacional con la fina-
lidad de estimular el desarrollo cientifico y tecnolégico.

Promover el patentamiento de invenciones que respondan al verdadero nivel de
la inventiva nacional, es decir, a los modelos de utilidad; grado de innovacién
que estd al alcance de las pequefias y medianas empresas que predominan en
nuestro pafs.

Propiciar el desarrollo de denominaciones de origen para potenciar los productos
oriundos del Perti que puedan alcanzar una presencia significativa en mercados
internacionales, dadas sus singulares e irrepetibles caracteristicas.

Alentar la generacion de marcas colectivas, marcas de certificacién, marcas de
exportacion que sirvan para afadir valor agregado a las materias primas del pais
y que contribuyan a incrementar los ingresos de los productores nacionales. Ello
incluye el desarrollo de estrategias de sensibilizacidn, orientacién y asistencia
efectiva en materia de marcas y propiedad industrial. Especial atencién en esta
materia es el requerido para propiciar el desarrollo de marcas en las pequefas y
medianas empresas.

Promover la produccién de bienes culturales y expresiones colectivas nacionales
y asegurar que su mezcla con expresiones colectivas de otras naciones respeten
los derechos originarios en forma apropiada.

Desarrollar una politica de promocién del folclore propiciando mecanismos de
proteccion a través de herramientas sui generis de propiedad intelectual.

El Indecopi y el CONCYTEC deben ser el nexo que promueva actividades entre
los sectores potenciales de generacién de investigacidon-desarrollo y tecnologias
y los sectores de promuevan la comercializacion de las creaciones intelectuales
en diferentes manifestaciones, sea mediante la compra y venta de productos, la
transferencia de tecnologia o las inversiones.

El Indecopi debe ser también el educador y el formador de recursos humanos en
el manejo del sistema de propiedad intelectual, dado el contexto de desarrollo del
pais y el fenémeno de la globalizacién mundial en los dmbitos industrial, comer-
cial y tecnolégico.

Los 6rganos de promocidn y proteccion de la propiedad intelectual debieran pro-
curar la asignacién de recursos del tesoro publico para la promocién del desarrollo
de ciencia y tecnologia y su concrecién en modelos de utilidad. Solo con la asig-
nacién de una partida presupuestaria significativa serd posible que el Estado invierta
en promover creaciones intelectuales que contribuyan al desarrollo nacional.
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11. CONCLUSIONES

En las negociaciones sobre propiedad intelectual, los paises desarrollados buscan
lograr una proteccidn reforzada de los derechos de propiedad intelectual, por encima de
los tratados multilaterales, en pro de mayores rentas y en la expectativa de mas altos ni-
veles de produccién futura de conocimientos y tecnologia. De otro lado, paises de esca-
so desarrollo tecnolégico, como el Pert, deben velar por acceder a un trato preferencial
y equitativo que les permita el acceso efectivo -en tiempos razonables- a la tecnologia y
conocimientos fordneos, y que a la vez se les reconozca activos propios y en algunos casos
unicos como su biodiversidad y los conocimientos tradicionales, los que no estan hasta
el momento formalmente reconocidos a nivel internacional.

El Indecopi reconoce que la legislacion nacional de propiedad intelectual de cada
pais debe adaptarse a su nivel de desarrollo y debe responder plenamente a las necesida-
des y problemas especificos de su sociedad. La propiedad intelectual debe insertarse
dentro de las politicas publicas del Estado, entendidas como las decisiones del estado
frente a asuntos y problemas de la sociedad, que se vuelven de interés general o publico.

El Indecopi reconoce los principios inspiradores de la legislacién del mundo en
materia de propiedad intelectual por ello destaca la adhesién del Peru al acuerdo sobre los
ADPIC y ala Comunidad Andina. Asimismo, se reconocen los principios establecidos en
la Declaracién relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica y la Decision del
Consejo General de la OMC sobre la aplicacién del parrafo 6 de la Declaracién de Doha
adoptada el 30 de agosto de 2003, en el sentido de que ningin acuerdo internacional
puede ser un obstdculo ni impedir que los paises miembros adopten medidas para prote-
ger la salud piblica.

El presente documento es un marco o guia referencial para definir una posicién del
Perd en la negociacion de temas de propiedad intelectual en los tratados que se firmen
sobre la materia. La posicién del Peri debe fundarse ademads en el anélisis y evolucion del
posible impacto (costos y beneficios) que los términos de la negociacién puedan origi-
nar sobre la economia y el desarrollo integral de la sociedad peruana. Las principales ideas
que se desarrollan a lo largo de este documento son las siguientes:

Garantizar que en el proceso de negociacidn se tenga en consideracion el distin-
to nivel de desarrollo relativo de los paises intervinientes a los efectos de establecer
un trato preferencial y diferenciado para el Peru.

Incluir mecanismos de proteccion del valioso acervo que constituyen los cono-
cimientos tradicionales y los recursos genéticos para el futuro de la humanidad
que consista en la exigencia internacional de que toda accién destinada a paten-
tar los mismos identifique el origen del recurso y cumpla con la compensacion que
corresponde a sus generadores.

Mantener un estandar exigente en la evaluacién de la inventiva que pretenda
acceder a una patente, en la conviccién de que el otorgamiento de la misma sig-
nifica la concesién de un derecho de propiedad exclusiva de caracter excepcio-
nal y temporal. En el procedimiento de patentamiento deben respetarse los meca-
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nismos para garantizar que los posibles afectados acudan a la oposicién previa del
otorgamiento solicitado y también a la nulidad posterior, si asi fuese el caso.

Rechazar la posibilidad de patentar el uso, los métodos terapéuticos, quirirgicos,
de diagndstico, asi como, patentar plantas y animales genéticamente modificados.
Igualmente, dejar de lado la posibilidad de patentar los llamados «segundos usos»
de las invenciones patentadas.

El plazo de veinte afios para el respeto de la patente otorgada incluye ya los pe-
riodos de tramitacion para el otorgamiento de la propia patente y de la autoriza-
cién de comercializacién. Solo por razones estrictamente justificadas, que se
originen en responsabilidad de la autoridad involucrada, el plazo de vigencia
podria ser ampliado cuando el otorgamiento exceda los cinco afios que para el
efecto se considera el promedio de tiempo de demora de las oficinas de la regién.
La ampliacién seria solo por el exceso de tiempo por encima de los cinco afios. La
implementacién de un mecanismo de este tipo debiera demandar un periodo de
vacatio legis de tres afos.

Priorizar la salud publica respecto de los derechos de exclusiva que otorga una
patente, teniendo para ello como marco legal de referencia las flexibilidades con-
templadas en el acuerdo sobre los ADPIC, como por ejemplo, licencias obligato-
rias, y las condiciones derivadas del acuerdo de Doha.

Ratificar la legalidad de las importaciones paralelas como un mecanismo propio
del mercado internacional de los medicamentos, aprovechando los diferentes
precios de los mismos que los fabricantes colocan en distintos paises. Esta posi-
cién se sustenta en el principio del agotamiento internacional del derecho de
propiedad intelectual.

Rechazar la posibilidad de otorgar derechos de exclusiva respecto de los denomi-
nados «datos de prueba», toda vez que la patente que ampara el producto es ya
suficiente compensacion a la inventiva desarrollada por el titular y porque permitir
el desarrollo de algin nivel de proteccidn de este concepto constituiria extender
en la practica la duracion de la patente y afectar significativamente el acceso a
medicamentos genéricos con su consecuente impacto sobre precios y restriccion
de la competencia.

Ratificar la singularidad del derecho de autor y su dmbito de proteccion respecto
del sistema norteamericano. Asimismo, establecer la imposibilidad de extender los
plazos de derechos de exclusiva ya adoptados por el Peru.

Respeto a la identidad cultural nacional y diversas manifestaciones del folclore
logrando que se acepte su proteccién en la legislacidn sobre propiedad intelec-
tual, evitando su falta de reconocimiento cuando se mezcla con manifestaciones
de otras realidades.

Ratificar la importancia del registro de los actos que afectan derechos sobre una marca
como un instrumento de difusién, seguridad juridica y oponibilidad. En particular,
se establece la necesidad de mantener el registro de la licencia de uso de una marca.
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Evaluacién sistematica de los costos y de la conveniencia de adherir a una serie
de tratados internacionales sobre la materia. La evaluacion se realiza desde una
perspectiva econémica y legal, considerando que el Pert forma parte de la Comu-
nidad Sudamericana de Naciones y de la Comunidad Andina y que, por mandato
constitucional, debe privilegiar la integracién latinoamericana. La posicién so-
bre cinco de los diez tratados que se exigen sean suscritos por el Perti como con-
secuencia de la negociacién puede ser revisada en el texto.

Ratificar que el sistema legal peruano se encuentra adecuadamente organizado
para proteger la propiedad intelectual desde la perspectiva administrativa y judi-
cial. Asimismo, los roles que deben cumplir las oficinas de patentes y las autori-
dades sanitarias son diferentes, lo que no impide una adecuada proteccion de los
derechos por los canales institucionales previamente definidos.

Destacar la necesidad de que el pais acceda a los programas de transferencia de
tecnologia de uso publico que los paises desarrollados implementan desde su or-
ganizacion estatal en beneficio de sus ciudadanos y reivindicar el uso flexible de
ésta en materias como salud, educacién y alimentacion bésica.

Fomentar el aprendizaje tecnolégico, identificando la inversidn que esté dispues-
ta a promoverla, y propiciar una cultura de complementariedad entre la politica
industrial y la politica de propiedad intelectual.
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