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LA COMPETENCIA INTERNACIONAL, LA APERTURA COMERCIAL Y LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La segunda mitad de los afios ochenta y los inicios de los noventa fueron escenarios de
transformacion de economias cerradas, sin muchas manifestaciones de comercio exterior, a
economias abiertas al comercio mundial en bisqueda de beneficios normalmente asociados
a una participaciéon mds activa en el mercado internacional por parte de las naciones que
antes intentaron obtenerlos por el camino opuesto.

Comenzaban los tiempos de un movimiento mds acelerado de bienes econdémicos a
través de las barreras regionales y nacionales. A esta tendencia de los mercados a extenderse,
alcanzando una dimensién mundial que sobrepasa las fronteras nacionales, se estuvo de
acuerdo en identificar como globalizacion.

Esta apertura comercial, sin duda, habria de verse reflejada en el &mbito de la com-
petencia internacional con las ventajas —para unos— y desventajas —para otros— que
en todos los paises provocan estos cambios. El esquema de economia cerrada que habia
estado presente en la mayoria de las naciones de América Latina en las tdltimas décadas se
estimaba agotado, y por tanto en el mundo se empezaba a producir una especie de consenso
forzado que no habia més remedio que poner en practica mecanismos distintos a los que
hasta entonces se habian utilizado, encaminados a contribuir al desarrollo de los pueblos,
esto es, a reducir la pobreza y a elevar el nivel de vida de los pobres, pues esa — y no otra
cosa— es la razon de ser del desarrollo.

Desde los origenes del movimiento, los abogados de la globalizacién, se ocuparon de
difundir la idea que este incremento en las dimensiones de los mercados y en la competen-
cia internacional podia verse sometido a distorsiones no deseables si no iba acompaiiado
de una serie de ajustes y herramientas entre los cuales ocupaba un papel preponderante la
revision de la reglamentacion de los derechos de propiedad industrial en las jurisdicciones
que ahora participaban en este proceso. En él participaban —de una forma o de otra, unos
mads temprano otros mas tarde— la mayoria de los paises.

Una manifestacion importante a propésito del incremento en las dimensiones de los
mercados y en la competencia internacional en el continente americano —en la que par-
ticipd activamente una nacidn latinoamericana— fue la adhesién de México al GATT en
el afio de 1987, y pocos afios después la firma de un tratado de libre comercio con Estados
Unidos y Canada, sus dos vecinos del norte, quienes ya tenian celebrado un instrumento
similar, de modo que en el mes de diciembre de 1992 México, Estados Unidos y Canada
firman el Tratado de Libre Comercio de América del Norte conocido por sus siglas en
inglés NAFTA. En la negociacién de este instrumento también estuvo presente la idea
que la eliminacién de barreras no arancelarias al comercio debia incluir la adopcién de
niveles similares de tratamiento de los derechos de propiedad intelectual, de modo que
NAFTA fue el primer instrumento de este tipo en la regién que incluy6 un capitulo sobre el
tratamiento que estas tres naciones del norte del continente americano se comprometian a
conferir a los derechos de propiedad intelectual de los nacionales de cada una de las partes.
La redaccién de este capitulo estuvo inspirada en el borrador que meses después tomaria
la forma del acuerdo TRIPS (ADPIC) como parte del Acuerdo de Marrakech firmado en
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el mes de abril de 1994. Es por eso que uno y otro instrumento guardan las similitudes tan
evidentes que resultan de la lectura de su texto.

A la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte le han seguido otros
acuerdos comerciales en la regién celebrados por Estados Unidos con otras naciones de
América Latina. La adopcion de estos instrumentos no fue inmediata, pues tuvieron que
pasar mas de diez afios para que otra nacion latinoamericana representada por Chile ce-
lebrara un tratado de libre comercio con Estados Unidos en el afio 2003. Entre el periodo
que va de 2003 a 2006, otras naciones del la regién han celebrado acuerdos comerciales
con Estados Unidos como es el caso de los acuerdos celebrados por esta nacion del norte
de América con un grupo de naciones de América Central representadas por Costa Rica, el
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y por la Reptiblica Dominicana (CAFTA-DR)
en el afio 2004, el acuerdo con Pert firmado en abril de 2006, y el mas reciente celebrado
con Colombia en noviembre de 2006.

Elinicio de siglo no sélo no revirti6 la tendencia iniciada en la década de los noventa,
sino que la intensificé de manera notable como lo pone de manifiesto la adopcion de estos
instrumentos que tienen en comun la inclusién de disposiciones sobre propiedad intelectual
que comprenden compromisos que no aparecen en el acuerdo TRIPS. La lectura del texto de
los acuerdos muestra como la celebracion de estos instrumentos ha sido ocasién para incor-
porar compromisos adicionales cuyo prop6sito es elevar los niveles de proteccion previstos
en TRIPS a través de entendimientos que en lo general no son juridicamente exigibles en
el ambito multinacional, sino Unicamente en el contexto de las relaciones bilaterales entre
las naciones que adoptaron estos acuerdos durante el periodo 2003 — 2006.

Tradicionalmente las naciones latinoamericanas se han resistido a otorgar una pro-
teccion a los derechos de propiedad intelectual en términos similares a los que se conoce
han imperado en las naciones més industrializadas, todo lo cual empezé a cambiar a partir
del afio 2000 cuando se hicieron juridicamente exigibles las disposiciones del acuerdo
TRIPS para todas las naciones de América Latina con excepcién de una nacién caribefia
representada por Haiti, a quien le serian exigibles sélo a partir del afio 2005.

A pesar de esa resistencia, todo conduce a indicar que los beneficios buscados a
través de la adopcidn de acuerdos comerciales para eliminar las barreras arancelarias y
no arancelarias, han sido justificacién suficiente para que las naciones que buscan estos
beneficios a través de estos caminos, hayan cedido en la propuesta de Estados Unidos de
condicionar la adopcién de un acuerdo de libre comercio a la incorporacién de nuevas
disposiciones que no aparecen en el acuerdo TRIPS. A estas disposiciones se les identifica
en lo general como TRIPS plus.

Otra caracteristica que tienen en comun los acuerdos recientemente celebrados por
Estados Unidos con estas naciones latinoamericanas es el hecho que muchas de las nuevas
disposiciones aparecian entre corchetes en el borrador para un Acuerdo de Libre Comercio
de las Américas (ALCA) que no se ha celebrado. Esto es, con la indicacién que las partes
no habian alcanzado un acuerdo sobre si se adoptaba o no una disposicién en cierto sentido
y en qué términos. Estados Unidos ha aprovechado estas negociaciones bilaterales para
incorporar a través de la via bilateral lo que no habia podido conseguir a través de la via
multilateral, especificamente a través de la via regional.
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El tema de la propiedad industrial en los acuerdos comerciales de reciente celebracion
en las Américas se divide en dos secciones: marcas por un lado y patentes por otro.

I.  MARCAS

En lo que hace al tema de las marcas y otros signos distintivos, los acuerdos incluyen
disposiciones que pueden resumirse en las once siguientes categorias:

1. Las partes no pueden exigir que una marca sea visualmente perceptible como condicién
para acceder al registro.

Obligacién de proteger sonidos y aromas como marcas.

3. Las marcas notoriamente conocidas deben protegerse en situaciones en la que estan
presentes productos o servicios que no sean similares a los que ampara una marca
notoriamente conocida que no esté registrada.

4. Compromiso de guiarse por los criterios de la recomendacion conjunta de la OMPI
en materia de marcas notoriamente conocidas.

5. Obligacién de adoptar la clasificacion internacional del Arreglo de Niza.

La pertenencia de productos o servicios a una clase no debe ser determinante de
la confusidn, sino la real similitud o falta de similitud de los productos o servicios
involucrados.

7. Nadie puede exigir el registro de licencias de marcas.

8. Adopcidn de disposiciones comunes a prop6sito del tramite del registro de una marca.
Obligacién de adoptar un sistema de proteccion de marcas de certificacion.

10. Indicaciones geograficas, marcas colectivas y marcas de certificacion.

11. Adhesién al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Inter-
nacional de Marcas (1989).

Admitido que los asuntos antes resumidos han sido presentados como temas contenidos
en disposiciones que aparecen por primera vez en los acuerdos mencionados, la realidad de
las cosas es que no todos y cada uno de esos once temas aparece en todos y cada uno de esos
acuerdos celebrados en las Américas entre 2003 y 2006. Las nuevas disposiciones aparecen
en la mayorfa de los acuerdos, pero otras s6lo aparecen en algunos de ellos, 1o que muestra
como fueron cambiando los criterios para incorporar disposiciones en distintos sentidos,
dependiendo de la nacién con la que se negociaba y los tiempos en que ello ocurria. Lo
que interesa a los fines de este trabajo es dejar constancia que, como regla general, estas
disposiciones aparecen por primera vez en la legislacion regional en alguno de los acuerdos
comerciales celebrados entre 2003 y 2006, como antes han sido identificados.

1.1. Las partes no pueden exigir que una marca sea visualmente perceptible como
condicion para acceder al registro

El primer acuerdo comercial que firmé Estados Unidos con una nacién latinoamericana
en el afio 1992, inclufa una disposicién de acuerdo con la cual las partes quedaban en libertad
de exigir que una marca fuera visible, esto es, visualmente perceptible, como condicién
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para acceder al registro. Esta exigencia aparecia en el articulo 1708.1 de NAFTA.? Esta
alternativa permitia a México, Estados Unidos y Canad4 —si ese era su deseo— negar
el registro de una marca por el solo hecho que la marca consistia en un sonido o en un
aroma. Los redactores de los nuevos acuerdos han incluido una disposicién de acuerdo
con la cual el carécter visible del signo no debe ser una condicién para acceder al registro.
Esto significa que la opcidn de la que atn disponen las naciones de NAFTA, ya no esta
disponible para algunas naciones que han celebrado un acuerdo comercial con Estados
Unidos entre 2003 y 2006 en donde se ve reflejado el cambio de mentalidad. La nueva
disposicién aparece en los acuerdos de Estados Unidos con Chile, Pert y Colombia, pero
no aparece en los acuerdos con la Repiblica Dominicana y los demas paises centroameri-
canos miembros de CAFTA-DR.

1.2. Obligacién de proteger sonidos y aromas como marcas

La antigua regla contenida en NAFTA permite a las autoridades de México, Estados
Unidos y Canada negar el registro de una marca por el hecho que ésta consista en un sonido
o un aroma. Esta alternativa ya no estd disponible en los nuevos acuerdos, como antes
ha quedado dicho. Los nuevos acuerdos incluyen una disposicién expresa en el sentido
que las partes estan legalmente impedidas de negar el registro de una marca por el hecho
que la marca consista en un sonido o en un aroma. Esta norma no es sino una ratificacién
de la que entiende que las partes estdn obligadas a aceptar el registro de marcas que no
sean visibles, como aparece en los acuerdos celebrados por Estados Unidos con Chile,
Pert y Colombia, mas no en los acuerdos con la Reptiblica Dominicana y los otros paises
miembros de CAFTA-DR.

1.3. Las marcas notoriamente conocidas deben protegerse en situaciones en las que
estén presentes productos o servicios que no sean similares a los que ampara
una marca notoriamente conocida que no esté registrada

En TRIPS se establece que las partes estan obligadas a aplicar el articulo 6bis del
Convenio de Paris mutatis mutandi en situaciones en las que estén presentes productos o
servicios que no sean similares a los que ampara un registro de marca.

Los nuevos acuerdos incluyen una disposicién de acuerdo con la cual las partes estan
obligadas a proteger las marcas notoriamente conocidas en situaciones en la que inter-
vienen productos o servicios que sean diferentes a aquéllos a los que se aplica la marca
notoriamente conocida, aun cuando no exista un registro para esta tltima marca. En este
tipo de situacién, bastara con que el actor acredite que la marca es notoriamente conocida

3 Articulo 1708: Marcas. 1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier com-
binacidn de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive
nombres de personas, disefios, letras, nimeros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes
o la de su empaque. Las marcas incluirdn las de servicios y las colectivas y podrén incluir las marcas de
certificacion. Cada una de las Partes podra establecer como condicién para el registro de las marcas que
los signos sean visibles. Véase texto de NAFTA en: http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/nafta/20_naf-
ta_Propiedad_intelectual.doc
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en relacién con ciertos productos o servicios —para los que puede o no existir un registro-
—, y con ello estar en condiciones de perseguir el uso no autorizado de la misma marca
notoriamente conocida en relacién con productos o servicios que no sean iguales ni similares
a aquéllos respecto de los cuales se ha acreditado que la marca es notoriamente conocida.
Es decir, que los nuevos acuerdos pueden ser interpretados en el sentido que los duefios de
marca notoriamente conocidas estan facultados para perseguir el uso no autorizado de una
marca notoriamente conocida practicamente en relacién con cualquier producto o servicio
independientemente de si existe o no al menos un registro para los productos o servicios
en relacién con los que se ha acreditado la notoriedad de la marca.

Se trata de una viva manifestacion de la notoriedad de la marca como tnica fuente de
derechos, con los efectos juridicos ya indicados siempre que el duefio de la marca notoria-
mente conocida esté en condiciones de establecer que el uso no autorizado es susceptible
de indicar una conexion inexistente entre el usuario no autorizado y el duefio de la marca
notoriamente conocida por un lado, y que los intereses del duefio de la marca notoriamente
conocida pudieran sufrir un daflo como consecuencia del uso no autorizado.

La exigencia que al menos exista un registro para la marca notoriamente conocida en
relacion con los productos o servicios a los que se aplica tal como lo establece el articulo
16 (3) de TRIPS ha sido eliminada de todos y cada uno de los acuerdos comerciales cele-
brados por Estados Unidos con naciones latinoamericanas entre 2003 y 2006 incluyendo
los acuerdos con Chile, CAFTA-DR y Republica Dominicana, Perd y Colombia.

1.4. Compromiso de guiarse por los criterios de la recomendacion conjunta de la
OMPI en materia de marcas notoriamente conocidas

En el afio de 1999 la Asamblea General de la OMPI y la Asamblea de la Unidn de
Paris adoptaron una Recomendacion conjunta sobre la proteccion de las marcas notoria-
mente conocidas.* Esta recomendacién conjunta incluye los criterios que los miembros de
la OMPI y de la Unién de Paris han propuesto poner en prictica en las situaciones en las
que esté involucrada una marca notoriamente conocida. Se trata de una recomendacion y
no de un instrumento que obligue a los estados miembros. El hecho es que al menos una
nacion latinoamericana representada por Chile ha adoptado el compromiso de guiarse por
los criterios contenidos en la recomendacién conjunta en las situaciones en las que inter-
venga una marca notoriamente conocida, incluyendo los criterios que sirven para precisar
cudndo una marca es notoriamente conocida y por tanto merecedora de la proteccion que
la legislacion aplicable confiere a este tipo de signos.

1.5. Obligacién de adoptar la Clasificacion Internacional contenida en el Arreglo de
Niza
Todos los acuerdos incluyen el compromiso de adoptar la Clasificacion Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas al momento de publicar los regis-
tros de marca concedidos por las autoridades nacionales, especificamente al momento de

4 Véase http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub833-01.htm
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identificar los productos o servicios amparados por cada marca registrada en los registros
oficiales accesibles al piblico para su consulta. Obsérvese que los acuerdos no se limitan
a obligar a las partes a adherirse al Arreglo de Niza sino que incluyen un compromiso
expreso en el sentido de identificar los productos y servicios de los registros de marca
otorgados por autoridades nacionales de conformidad con la Clasificacién Internacional.
No se trata de una obligacién formal, sino de una obligacién de utilizar la clasificacién
internacional. A diferencia de todos los demds acuerdos que si contienen el compromiso
de adherirse al Arreglo de Niza, el acuerdo con Chile es el inico que no contiene un com-
promiso propiamente dicho, sino simplemente un texto por virtud del cual se alienta a las
partes a utilizar la Clasificacién Internacional al momento de identificar los productos y
servicios amparados por cada registro.

1.6. La pertenencia de productos o servicios a una clase no debe ser determinante de
la confusion, sino la real similitud o falta de similitud de los productos o servicios
involucrados

Es comun escuchar afirmaciones que sostienen que los productos o servicios am-
parados por dos marcas son necesariamente similares por el hecho que ambas marcas se
encuentran registradas en la misma clase. Igualmente comun es la afirmacién que sostiene
que los productos o servicios amparados por dos marcas no son similares por el hecho
que las dos marcas se encuentran registradas en distintas clases. Las cosas pueden o no
ocurrir de esa forma, como lo ponen de manifiesto los precedentes y la jurisprudencia
de muchos paises en los que se sostiene de manera recurrente que es la semejanza desde
el punto de vista del Derecho de marcas —y no la pertenencia de los productos o servi-
cios a la misma clase— lo que determina si dos marcas son o no similares en grado de
confusién. Lo mismo es cierto a propésito de los precedentes que encuentran que puede
haber semejanza de productos o servicios desde el punto de vista del Derecho de marcas
aun en situaciones en las que los productos o servicios corresponden a distintas clases.
Todos los acuerdos incluyen un compromiso de aplicar el Derecho de esta forma. Es
decir, se trata de una estipulacién de hacer las cosas tal como se sabe que debe utilizarse
la Clasificacién Internacional contenida en el Arreglo de Niza en el sentido de apoyarse
en dicha Clasificacién sélo como una herramienta para fines practicos, a la cual no se le
deben atribuir efectos juridicos como los que de tiempo en tiempo tienden a asignarles
practicantes y autoridades.

1.7. Nadie puede exigir el registro de licencias de marcas

Tradicionalmente las leyes nacionales de muchos paises han exigido que el licen-
ciatario de una marca sea inscrito como usuario autorizado de la marca registrada dada
en licencia como condicién para que el uso de la marca realizado por el licenciatario se
equipare legalmente al uso que hubiera realizado el duefio de la marca registrada. Puede
ocurrir que la marca registrada no sea usada por su duefio sino s6lo por el licenciatario que
no se encuentra registrado, y ello se traduzca en una situacién en la que se encuentre que
la marca no ha sido usada y por tanto se ha procedido a su cancelacién por falta de uso.
Esto, a pesar que en la realidad la marca se encuentre en uso por un licenciatario que no
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ha sido inscrito como usuario autorizado en la oficina de marcas del pais de la concesién
del registro. Desde el punto de vista informativo esta es una practica sana que permite
conocer una serie de datos que de otra forma seria muy dificil conocer y por eso muchos
paises como México conservan la exigencia en sus legislaciones nacionales. En los tltimos
tiempos en se ha cuestionado en ciertos circulos oficiales la idoneidad de esta practica, y se
ha propuesto su derogacion. Practicantes y titulares de derechos que nunca se quejaron de la
necesidad de instrumentarla especulan sobre la verdadera razén de ser de esta eliminacion.
El hecho es que en nuestro tiempo se afirma que la prictica acarrea trabajos burocraticos
y papeles adicionales prescindibles en opinién de algunos, lo que ha sido motivo para la
gradual eliminacion del requisito de inscripcién en algunas legislaciones. Los acuerdos
celebrados entre 2003 y 2006 reflejan esta situacién e incluyen una disposicién expresa
que prohibe a las partes exigir la inscripcién o registro del licenciatario de una marca
registrada dada en licencia como condicién para atribuir cualquier tipo de efecto juridico
a la marca dada en licencia o a la licencia.

Esta prohibicidn aparece en todos los acuerdos menos en el celebrado entre E.U.A.
y Chile.

Acuerdos anteriores como NAFTA ya simpatizaban con la idea pero no incluian
disposiciones tan explicitas como las de los acuerdos celebrados entre 2003 y 2006:

Articulo 1708, 9. NAFTA. Para fines de mantener el registro, cada una de las Partes
reconocerd el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca,
cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.

Compirese el texto de NAFTA con el texto mas explicito que aparece en los nuevos
acuerdos:

Ninguna Parte requerird el registro de las licencias de marca para establecer la
validez de las licencias, para afirmar cualquier derecho de la marca, o para otros
propdsitos (Nada en este pdrrafo impide a una Parte requerir la presentacion de
evidencia de una licencia para propdésitos de informacion).

Llama la atencién la referencia al hecho que “Ninguna Parte requerira el registro de
las licencias de marca para (...) otros propdsitos”, pues existen situaciones en las que es
absolutamente indispensable que se inscriba la licencia para otros propdsitos tales como el
hecho que una licencia exclusiva surta efectos frente a terceros, caso en el que el registro
de la licencia es la inica fuente para obtener el efecto juridico deseado y necesitado. En
estas situaciones no existe otra forma de notificar a terceros que el licenciante y licencia-
tario han contratado una licencia exclusiva de la marca registrada como no sea a través de
la inscripcién de la licencia en al oficina de marcas. Serfa absurdo alegar que la licencia
no debe inscribirse para notificar a terceros de su existencia por razén de la prohibicién
que aparece ahora en los nuevos tratados, que por ninglin motivo debe interpretarse de
manera literal. Antes al contrario, tanto licenciantes como licenciatarios deberian continuar
inscribiendo las licencias exclusivas para que potenciales contratantes de una licencia para
la misma marca registrada estén legalmente enterados de la existencia de una licencia
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exclusiva. Juridica y practicamente no existe otra forma de enterar a esos terceros como
no sea a través de la inscripcién de la licencia. Apoyarse en el nuevo texto para alegar
que esos terceros debieran considerarse enterados de la existencia de la licencia a pesar de
que la misma no ha sido inscrita es sencillamente absurdo. La forma en que ha quedado
redactada la nueva disposicién muestra poca experiencia por parte de los redactores en
estas cuestiones de vital importancia para los contratantes de licencias de marcas.

1.8. Adopcion de disposiciones comunes a propdésito del tramite del registro de una
marca

Todos los acuerdos incluyen una disposicién de caricter procedimental que obliga
a las partes a adoptar un procedimiento comun a propdsito del tramite de registro de una
marca. Similares disposiciones existen en los acuerdos, mismas que obligan a las partes
a permitir que las resoluciones finales de las oficinas de marcas nacionales sean apeladas
ante alguna autoridad superior. No es que las leyes y précticas de los paises de América
Latina no incluyan disposiciones y practicas en idéntico sentido que las que exigen ahora
los acuerdos. Todos estos paises incluyen disposiciones y practicas similares. Lo que
ocurre es que la celebracion de estos acuerdos fue aprovechada por Estados Unidos para
incorporar disposiciones uniformes sobre el tema, cuando se sabe que todas estas naciones
latinoamericanas se habfan opuesto a la adopcién de disposiciones comunes en cuestiones
en las que no parecia necesario ni conveniente que existiese uniformidad como son todos
los temas a que se refieren las nuevas disposiciones a propésito del procedimiento. Pare-
ceria que mientras las leyes y practicas locales respeten las nociones basicas y esenciales
de cualquier procedimiento administrativo incluyendo el derecho a ser oido, el derecho
de revisién o apelacién y similares nociones, el Derecho internacional no debiera invo-
lucrarse mds de lo necesario en este tipo de cuestiones procedimentales y de detalle en
cuya instrumentacién y puesta en practica debiera respetarse el Derecho, la cultura y las
tradiciones locales de cada pais.

1.9. Obligacion de adoptar un sistema de protecciéon de marcas de certificacién

El primer acuerdo comercial celebrado por Estados Unidos en que intervino una na-
cién latinoamericana, esto es NAFTA, se referia a la obligacién de las partes de adoptar
un sistema de proteccién de marcas colectivas. En el mismo instrumento se dejaba a las
partes en libertad de adoptar un sistema de proteccién de marcas de certificacion. Esta
opcién ha dejado de existir en los acuerdos comerciales celebrados entre 2003 y 2006,
pues ahora todos incluyen la obligacién de adoptar un sistema de proteccidn tanto para
marcas colectivas como para marcas de certificacion.

1.10. Indicaciones geograficas, marcas colectivas y marcas de certificacion

Los acuerdos comerciales celebrados por las naciones latinoamericanas con Estados
Unidos entre 2003 y 2006 en todos los casos incluyen un compromiso expreso en el sentido
que los signos que puedan llegar a operar en el comercio como indicaciones geograficas,
podrdn constituir marcas de certificacion o marcas colectivas. Obsérvese que las partes
no estan obligadas de modo expreso a proteger una indicacién geografica como marca
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colectiva o marca de certificacién. El texto estd redactado como una opcién para las partes,
y no como una obligacién.

Téngase en cuenta, ademas, que los acuerdos incluyen la opcién de proteger las indica-
ciones geogréficas bajo las reglas y principios de las marcas, la que siempre estard disponible
para las partes. Esta opcion hace referencia a las marcas en general, y no necesariamente
a marcas colectivas o marcas de certificacion. Ademas de la alternativa de proteger las
indicaciones geograficas conforme a los principios tradicionales de las marcas, también
existe la posibilidad de protegerlas como marcas colectivas o marcas de certificaciéon. No
debe confundirse la opcién de proteger las indicaciones geograficas a través del sistema
de marcas colectivas o marcas de certificacidn, con la obligacién de adoptar un sistema de
proteccion de marcas colectivas y de marcas de certificacion que aparece de modo expreso
en los acuerdos. Lo que es opcional es la utilizacion del sistema de marcas colectivas o de
certificacion para proteger las indicaciones geograficas. La idea de obligar a las partes a
incluir un sistema de marcas colectivas y otro de marcas de certificacion en su legislacion es
asegurarse que ninguna de las partes pueda alegar que una indicacién geogréfica no puede
ser protegida como marca colectiva o marca de certificacion por razén de la ausencia de un
sistema de proteccion de marcas colectivas y de marcas de certificacion en la legislacion
doméstica del pais. Sea como fuere, los textos escogidos por los redactores son de una
ambigiiedad y generalidad tales que no debe excluirse la posibilidad que estos textos sean
interpretados en el sentido que siempre que un signo pueda llegar a operar como indica-
cion geogréfica en el comercio, las partes no tiene mds alternativa que proteger ese signo
precisamente como una marca colectiva o una marca de certificacion.

1.11. Adhesion al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (1989)

Tras la adhesion de Estados Unidos al Protocolo del Arreglo de Madrid en el afio 2003,
todos los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con una nacién latinoa-
mericana entre 2003 y 2006 incluyen la obligacién por parte del socio latinoamericano de
realizar esfuerzos razonables encaminados a la adhesién o ratificacion de este instrumento.
En el caso de Colombia, la obligacion es mas precisa. Colombia tiene el compromiso de
adherirse o ratificar el Protocolo a més tardar el 1 de enero de 2009.

II. PATENTES
2.1. Los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y América Latina

Igual que han ocurrido las cosas en materia de marcas, la reglamentacion en materia
de patentes como parte de los acuerdos de libre comercio recientemente celebrados entre
Estados Unidos y otras naciones de América Latina también ha estado presente en este tipo
de instrumentos desde la inclusion del Capitulo X VII (Propiedad Intelectual) en el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) celebrado entre Canad4, Estados Unidos
y México en diciembre de 1992.5 Como ya se ha visto, NAFTA es el tinico tratado de libre

5 La version en castellano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) fue publicada en
el Diario Oficial de la Federacion de 20 de diciembre de 1993, México. La adopcién de las disposiciones
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comercio celebrado por Estados Unidos con una nacién latinoamericana antes del fin del
siglo XX. En esos tiempos se pensaba que los niveles de proteccién previstos en ADPIC
eran los adecuados para discutir cuestiones de patentes en un tratado de libre comercio.
Eso dejé de ser cierto hace tiempo.

2.2. La Declaracion de Doha (2001) y la U.S. Trade Promotion Act (2002)

Con la llegada del nuevo siglo, otras naciones latinoamericanas iniciaron negociaciones
encaminadas a la celebracién de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Para
los negociadores de estas naciones latinoamericanas parecia mas o menos obvio que el
tratamiento que se habia dado a las patentes en NAFTA era el que debia darse al mismo
tema en un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto es, un tratamiento inspirado en las
disposiciones sobre patentes como aparecian en el Acuerdo TRIPS. Igual que ocurrié en
materia de marcas, en patentes esto también corresponde a la historia. Las cosas cambia-
ron de manera importante poco tiempo después de la firma de NAFTA en 1992 y TRIPS
en 1994. Esto es cierto lo mismo para paises industrializados que para paises en vias de
desarrollo en todo lo concerniente a lo que una parte puede esperar de la otra en lo relativo
al tratamiento que se ha dado a las patentes en acuerdos comerciales de reciente adopcion,
mismo que ha sido influido por instrumentos domésticos e internacionales como la U.S.
Trade Promotion Authority Act de 2002 y la Declaracion de Doha relativa al Acuerdo
sobre los ADPIC y la Salud Publica adoptada el 14 de noviembre de 2001.°

En 2002 el Congreso estadounidense aprobd la Trade Promotion Authority Act en
donde se establece que “cualquier acuerdo relacionado con los derechos de propiedad

sobre propiedad intelectual cono parte de NAFTA y las condiciones en que ello ocurrié son discutidas en
RANGEL MEDINA David, Normatividad de la propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, en Panorama juridico del Tratado de Libre Comercio II, Departamento de Derecho,
Universidad Iberoamericana, México, 1993, pp. 83-93. Véase también RANGEL ORTIZ Horacio, La
propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Actas de Derecho Industrial,
Tomo XV, Instituto de Derecho Industrial , Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad
de Santiago, Espaia, 1993, pp. 787-798.

6  Las condiciones en que se fueron produciendo estos cambios es objeto de andlisis en el trabajo CORREA
Carlos M, Intellectual Property Rights, the WI'O and Developing Countries. The TRIPS Agreement and
Policy Options, Zed Books Ltd (London and New York) and Third World Network (Penang, Malaysia),
2000. Véase también ZHANG Shu, DE L’'OMPI AU GATT, La protection internationale des droit de la
propriété intellectuelle, Editions Litec, Paris 1994, pp. 51-74 y 251-309. El estado actual de las negocia-
ciones comerciales con posterioridad a la Declaracion de Doha, incluyendo la suspension y reanudacion de
dichas negociaciones y el impacto que ha tenido la Declaracién de Doha en asuntos de propiedad intelectual,
puede consultarse en OMC, Los ADPIC y la salud puiblica, www.wto.org Sobre la situacién imperante al
momento de la suspension de las negociaciones provocada para evitar un fracaso oficial véase. The Doha
Development Round, EurActiv.com, EU New & Policy Positions Newsletter, August 1, 2006. http://www.
euractiv.com/en/trade/doha-development-round/article-157082. Véase también el discurso de Pascal Lamy,
Director General de la OMC, a los miembros del G8 reunidos en Heiligendamm, en donde manifiesta un
optimismo cauteloso en que una vez reanudadas las negociaciones de la Ronda de Doha éstas puedan con-
cluir satisfactoriamente, si no en los veinte asuntos que conforman la agenda, si en varios de ellos. Véase
discurso de 8 de junio de 2007 de Pascal LAMY. OMC, Lamy pide al G8 un esfuerzo politico adicional
para impulsar el logro de un acuerdo en la Ronda de Doha. www.wto.org.
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intelectual en el que Estados Unidos pretenda ser una de las partes, debera reflejar niveles
de proteccién similares a los que se encuentran en Estados Unidos” (Trade Act of 2002,
section 2102). Como existen varias materias en las que los niveles de proteccién de la
legislacién estadounidense son superiores y mds estrictos que los previstos en el Acuerdo
ADPIC, algunos se refieren a estas materias como TRIPS-plus standards.”

Consecuentemente, a partir del afio 2002, los niveles de proteccidn que se han apli-
cado a los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y otras naciones latinoamericanas
son los previstos en la legislacion estadounidense y no necesariamente los previstos en
el Acuerdo TRIPS-ADPIC, los que de cualquier forma tienen obligacién de cumplir las
naciones de América Latina.

La Declaracién de Doha relativa al Acuerdo ADPIC y la Salud Puablica adoptada el
14 de noviembre de 2001 y otros desarrollos que han seguido a esta Declaracién incluyen
apoyos que permiten a un Estado Miembro de la OMC obligado por las disposiciones del
Acuerdo TRIPS-ADPIC invocar estos acuerdos y entendimientos con miras a aplicar con
mas flexibilidad algunas de las disposiciones del Acuerdo TRIPS-ADPIC relacionadas
con temas de patentes y salud piblica.?

2.3. Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y Algunas Naciones Latinoa-
mericanas

Igual que en materia de marcas, estos instrumentos incluyen una serie de novedades
en materia de patentes que no aparecian en acuerdos comerciales adoptados por Estados
Unidos con anterioridad. Se trata de acuerdos que pertenecen a lo que algunos llaman la
etapa post NAFTA en la que se aprecian claras diferencias en el tratamiento que se da a
las patentes y a los derechos que recaen sobre los inventos, especificamente en el drea de
productos farmacéuticos y agro-quimicos.

A continuacién me refiero a los aspectos mas destacados de los acuerdos celebrados
por Estados Unidos con naciones de América Latina en lo que se refiere al tema de patentes
y derechos vecinos del derecho de patentes, lo mismo que a otros acuerdos celebrados por
Estados Unidos con otras naciones de regiones distintas a América Latina, en la misma

7 El tema es abordado en MORIN Jean-Frédéric, Tripping up TRIPS Debates: IP and Health in Bilateral
Agreements, in: Proprieéte intellectuelle: entre I’Art et I’argent, ATRIP — Centre de Recherche en Droit
Public — Faculté de droit, Université de Montréal, Les Editions Thémis, Montreal 2006, pp. 322 et seq.

8 Véase en particular la Decision sobre la aplicacion del pdrrafo 6 de la Declaracion de Doha relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC'y la Salud Piiblica, adoptada por el Consejo General el 30 de agosto de 2003.
Esta “exencion”’elimina las limitaciones a las exportaciones en el marco de licencias obligatorias para paises
que no pueden fabricar por si mismos los productos farmacéuticos. Con posterioridad vino la Decision
sobre la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC adoptada por el Consejo General el 6 de diciembre de
2005. Mediante esta Decision se adopta un Protocolo de Enmienda que esta abierto a la aceptacién de los
Miembros. La enmienda en si misma entrara en vigor después de que dos tercios de los Miembros la hayan
aceptado, y entonces sustituird a la Decision de 30 de agosto de 2003, segtin lo dispuesto en el parrafo 11 de
dicho texto. Véase OMC, Los ADPIC'y la salud puiblica en www.wto.org Al dia lunes 11 de junio de 2007,
solo siete de 150 Miembros habian aceptado la enmienda (Estados Unidos, Suiza, El Salvador, Reptiblica
de Corea, Noruega, India y Filipinas). Se requiere la aceptacion del 67 por ciento, esto es, de cien paises.
Véase OMC, Paises que han aceptado la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC en www.wto.0rg.
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época en que celebrd los acuerdos sefialados con estas naciones de América Latina. Se trata
de acuerdos celebrados el afio 2004 con naciones de regiones tan diversas como son Africa
del Norte, el Golfo Pérsico y Oceania, representadas por Marruecos, Bahrain y Australia.
Tanto en el caso de América Latina como en los de las otras tres regiones se aprecia la
forma en que fueron instrumentadas las disposiciones de la U.S. Trade Promotion Act
que exige a Estados Unidos uniformidad en los niveles de proteccion de los derechos de
propiedad intelectual previstos en acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos,
como antes ha quedado dicho.®

2.4. Proteccion de informacion no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un
producto farmacéutico o quimico agricola

El tratado de libre comercio firmado en 2003 entre Estados Unidos y Chile incluye una
disposicién a propdsito de informacion no divulgada que aparece por primera vez en este
tipo de acuerdos bilaterales en América Latina (articulo 17.10.1, TLC Chile — E.U.A.).
Me refiero a la obligacion de proteger la informacién no divulgada relativa a la seguridad
y eficacia de un producto farmacéutico o quimico agricola en el que interviene una nueva
entidad quimica que no ha sido aprobada previamente. Esto, como parte del proceso para
otorgar la autorizacién de comercializacién o permiso sanitario de dicho producto. El
Tratado incluye el compromiso en el sentido de no permitir que terceros comercialicen
un producto basado en esa nueva entidad quimica en situaciones en que el tercero se ha
apoyado en la aprobacién previamente otorgada a un solicitante anterior que presento la
informacidn que se estima no divulgada. Todo esto, desde luego, a menos que el solicitante
anterior titular del permiso sanitario otorgue su consentimiento al solicitante posterior.

El periodo durante el cual las partes estdn obligadas a proteger la informacién no
divulgada en estos términos varia dependiendo de si se trata de un producto farmacéutico
o de un producto agro quimico. En el primer caso, la obligacién permanece por un periodo
minimo de cinco afios, y en el segundo, por un periodo minimo de diez afios; en uno y otro
caso contados a partir de la fecha de aprobacién del primer producto.

El Tratado menciona que la informacion podrd excluirse de este sistema de proteccién
no divulgada cuando sea necesario para proteger al piiblico.

Con posterioridad a la adopcién de esta disposicion en el TLC entre Estados Unidos y
Chile, una disposicién similar aparece en otros tratados comerciales celebrados por Estados
Unidos con otras naciones. Es el caso del Tratado de Libre Comercio con Centro América y
Republica Dominicana (articulo 15.10.1 (a), CAFTA-DR) firmado el 5 de agosto de 2004,

9 Véase http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Section_Index.html De los acuerdos identificados
en este documento, esto es, los acuerdos celebrados por Estados Unidos con Chile, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Reptblica Dominicana, Colombia y Pert, al 20 de junio de 2007 sélo han
entrado en vigor los que Estados Unidos tiene celebrados con Reptblica Dominicana, Guatemala, Chile,
Australia, Bahrain y Marruecos. www.sice.oas.org En el mismo periodo cubierto en este trabajo, esto es,
entre 2003 y 2006, Estados Unidos también ha celebrado acuerdos comerciales con Singapur (6 de mayo
de 2003) y Oman (26 de septiembre de 2006), cuyas disposiciones no fueron materia de examen en este
trabajo. El de Singapur ya entr6 en vigor, no asi el de Oman. http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/USAa-
greements_e.asp
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del de Pert (articulo 16.10.1) firmado el 12 de abril de 2006 y del de Colombia firmado
el 22 de noviembre de 2006 (articulo 16.10.1).!° La disposicién también aparece en otros
acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos con otras naciones de regiones dis-
tintas a América Latina en los que se aprecia armonia con el enfoque instrumentado en los
acuerdos de América latina. Similares restricciones aparecen en los acuerdos comerciales
celebrados por Estados Unidos con Australia (articulo 17.10.1), Bahrain (articulo 14.9.1)
y Marruecos (articulo 5.10.1) en el afio 2004.

En contraste con otras dreas de la propiedad intelectual en las que no existe armonia ni
mucho menos uniformidad, todo indica que este aspecto en particular no ha estado sujeto
a negociacién pues su inclusidn ha sido la norma a seguir en todos estos instrumentos,
independientemente de si se trata de acuerdos con América Latina, Africa, Oceania o el
Golfo Pérsico:

Articulo 17.10.1, Chile — E.U.A. 2003
Articulo 15.10.1 (a), CAFTA-DR-E.U.A. 2004
Articulo 16.10.1, Perd — E.U.A. 2006
Articulo 16.10.1, Colombia —E.U.A. 2006
Articulo 17.10.1, Australia-E.U.A. 2004
Articulo 14.9.1, Bahrain-E.U.A. 2004

Articulo 15.10.1,Morocco-E.U.A. 2004

Obsérvese que la prohibicién de apoyarse en informacion previamente proporcionada
es exigible aunque no esté de por medio una patente. La fuente de la exclusividad durante los
plazos de cinco y diez afios que mencionan las disposiciones de los acuerdos comerciales,
no es el un derecho de patente. La fuente de esta exclusividad se halla en el cumplimiento
de otras condiciones previstas en los acuerdos y que consisten en:

* laexigencia que la informacién proporcionada por el solicitante para la tramitacién
del permiso sanitario sea informacién no divulgada;

* el cardcter novedoso del producto farmacéutico o agro quimico involucrado; y

¢ la ausencia de una autorizacion previamente otorgada para comercializar el mismo
producto en el pafs.

En los casos en que esté involucrada una patente, aplican otras reglas previstas en
los acuerdos.

2.5. Prohibicion de otorgar permisos sanitarios a terceros antes de la fecha de expi-
racion de una patente farmacéutica

En la préctica internacional, se sabe de situaciones en las que la existencia de una
patente no fue impedimento para que las autoridades sanitarias de un pafs otorgasen a un
tercero un permiso sanitario para la comercializacion de un producto farmacéutico en el pafs

10 Véase http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/USAagreements_e.asp
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de concesién de la patente. En este tipo de situaciones, las autoridades sanitarias respon-
sables del otorgamiento del permiso alegan que no siendo ellas las responsables de hacer
efectivos los derechos derivados de una patente, no ven en la patente un impedimento para
otorgar el permiso. Estas maniobras suelen también apoyarse en el silencio de las legisla-
cion sanitarias aplicables que no tratan el tema. Cuando estas maniobras son seguidas por
una demanda por la usurpacién de la patente, el demandado alega que el permiso otorgado
por las autoridades sanitarias lo exime de responsabilidad, pues ya una autoridad ha dicho
que estd legalmente facultado para realizar la explotacién. Sin duda se trata de una defensa
ingenua y antijuridica, pues un permiso sanitario no puede ser visto ni interpretado como
una herramienta legal para ignorar los derechos exclusivos que emanan de una patente
ajena. Por increible que aparezca a los ojos de cualquier persona con los mds elementales
conocimientos del Derecho en general y del Derecho de patentes en particular, hay duefios
de patentes que han visto cémo esta defensa se hecho valer exitosamente por empresas
demandadas por la usurpacién de una patente; de modo que con estos antecedentes, los
nuevos tratados comerciales que ha celebrado Estados Unidos desde en el periodo que va
de 2003 a 2006, todos son enfaticos en incluir una disposicidn expresa en el sentido que
ninguna autoridad local podra otorgar un permiso sanitario para un producto farmacéutico
mientras dicho producto esté amparado por una patente en el pais en el que un tercero
solicita la autorizacién para comercializar el producto. Pareciera que una cosa tan obvia
no debiera ser materia de reglamentacidn especial, pero las experiencias del pasado han
conducido a la incorporacién de disposiciones tan extraflas como las que se leen en estos
instrumentos desde hace algunos afios. La norma no garantiza nada, pero si tiende a des-
truir, o al menos diluir, las defensas que en este sentido habian venido utilizando empresas
beneficiarias de permisos sanitarios otorgados sin considerar los derechos de exclusividad
de una patente. Tratese de una norma autoaplicativa conforme al Derecho doméstico del
pais en cuestion, o bien, de una norma cuya aplicacién exige de la expedicion de legisla-
cién interna que permita su instrumentacion, se estima que el entendimiento contenido en
el acuerdo comercial debiera influir, en la mayoria de los casos, en la destruccién de una
defensa apoyada en la existencia de un permiso sanitario. Cuando, por la razén que sea, la
autoridad nacional ha otorgado un permiso sanitario estando en vigor una patente para el
mismo producto, la autoridad que tiene que conocer del pleito de invasion debe acudir al
terreno de la interpretacién, y aun cuando hay poco o nada de interpretable en un asunto
con estas caracteristicas, la realidad de las cosas es que una vez que se inmiscuye uno en
el mundo de la interpretacidon, muchas cosas son posibles, incluyendo lo que se conoce
el argumento ad absurdum o apagégico."' La norma que aparece en los nuevos acuerdos
comerciales estd pensada para eliminar el mayor espacio posible para la interpretacién en
situaciones en las que debe estimarse legalmente invadida una patente cuando la explo-
tacidn se realiza sin la autorizacién de su duefio, con independencia que el demandado
cuente 0 no con un permiso sanitario que es otorgado para fines que nada tienen que ver
con el Derecho de patentes.

11 Véase Argumento ad absdurdum en: HALLIVIS PELAYO Manuel, Teoria General de la Interpretacion,
Editorial Porrda, México 2007, pp. 394 y ss.
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La prohibicién de otorgar permisos sanitarios a terceros distintos del duefio de una
patente sin el consentimiento expreso del duefio de la patente aparece en todos los acuerdos
comerciales examinados que fueron celebrados por Estados Unidos entre 2003 y 2006. En
este aspecto también existe uniformidad en los acuerdos comerciales celebrados por Estados
Unidos con naciones de América Latina, Africa del Norte, el Golfo Pérsico y Oceania:

Articulo 17.10.2. (c) Chile
Articulo 15.10.2 (a) CAFTA-DR
Articulo 16.10.3 (a) Pera
Articulo 16.10.3 (a) Colombia
Articulo 17.10.4 (a) Australia
Articulo 14.9.4 (a) Bahrain
Articulo 15.10.4 (a) Marruecos

2.6. Prorroga del plazo de vigencia de una patente para compensar demoras injus-
tificadas por parte de la oficina de patentes

La naturaleza del tramite por el que debe atravesar una solicitud de patente en la
practica totalidad de las oficinas de patentes del mundo, 1o mismo en el norte que en el sur,
que en oriente u occidente, impide que esta gestién se pueda realizar de manera expedita,
como a veces se realizan otros tramites que también estdn vinculados con negocios en
los que suelen apoyarse importantes inversiones. En todos los casos estamos hablando de
aflos cuyo ntimero varia dependiendo de factores diversos, pero que en términos generales
fluctda entre dos y diez, dependiendo del pais en donde se haya presentado la solicitud de
patente. Como los derechos exclusivos que otorga la patente se retrotraen a la fecha de
presentacion de la solicitud, los solicitantes habian tolerado con cierta filosofia algunas
de estas demoras. Sin embargo, hay desde demoras justificadas —las que van de la mano
con la naturaleza del tramite— hasta otras que no lo son. Estas tltimas son identificados
precisamente asi, como demoras injustificados, en los nuevos acuerdos comerciales.

La préctica comin de las oficinas de patentes del mundo consistente en tomar las
cosas con calma al momento de examinar y tramitar las solicitudes de patente, incluyendo
las demoras inevitables que se suscitan con motivo de la tramitacién, es un tema expre-
samente previsto en los nuevos tratados comerciales celebrados por Estados Unidos con
otras naciones incluyendo las naciones latinoamericanas.

Todos estos tratados comerciales establecen la obligacién de hacer un ajuste en el
plazo de duracién de una patente para compensar las demoras injustificadas en el otorga-
miento de la patente que se hayan producido. No se prevé que la compensacion se otorgue
de manera oficiosa sino siempre a solicitud del duefio de la patente.

Los acuerdos comerciales incluidos en el estudios muestran que una demora injus-
tificada se producira cuando el otorgamiento de la patente haya demorado mas de cinco
afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, o tres afios a partir de la fecha en
que se solicite la practica del examen de los requisitos de patentabilidad de la invencién
objeto de la solicitud, lo que ocurra mas tarde.
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Se prevé que las demoras en la tramitacién de una solicitud atribuibles al propio
solicitante no entrardn en este coémputo. Es el caso de las solicitudes de prérroga para
cumplir con ciertos requisitos, que con frecuencia presentan los solicitantes de patentes y
que como regla se traducen en una demora.

Queda por averiguar si las impugnaciones y apelaciones de las resoluciones de la
oficina de patentes quedan incluidas en el plazo de cinco afios. El texto de los tratados co-
merciales no es explicito. Todo indica que los plazos previstos en los tratados comerciales
no incluye las actuaciones de las autoridades revisoras de las resoluciones de la oficina de
patentes. Esto es, todo conduce a indicar que el plazo de cinco afios sirve para computar
Unicamente las actuaciones de la oficina de patente, y no las de otras autoridades revisoras
de las resoluciones de la oficina de patentes. Esto se dice porque se supone que lo que los
acuerdos prevén es la instrumentacion de correctivos por practicas poco eficientes de las
mismas oficinas de patentes en las que se realiza el tramite respecto de las cuales debieran
ejercer control los administradores de dichas oficinas. Expedida la resolucién sobre la pa-
tentabilidad o no de la invencién —bien o mal-—, la oficina de patentes ha cumplido con
su trabajo. Los acuerdos buscan que esta resolucién por parte de la oficina de patentes sea
expedida antes de la expiracion de cinco afios a partir de la presentacion o de tres a partir
de la peticion del examen por parte del solicitante.

Los mecanismos concretos que deberdn instrumentarse para dar cumplimiento a la
obligacién de compensar y ajustar el plazo de duracién de la patente no estan expresa-
mente previstos en los tratados comerciales, que se limitan a establecer la obligacién en
el sentido apuntado.

El tema de la prorroga que debe otorgarse en cumplimiento de la obligacién de
compensar por las demoras injustificadas y de ajustar el plazo de duracién de una patente,
aparece en los siguientes instrumentos y disposiciones:

Articulo 17.9.6 Chile — E.U.A.

Articulo 15.9.6 (a) CAFTA — DR — E.U.A.
Articulo 16.9.6 (a) Pera — E.U.A.

Articulo 16.9.6 (a) Colombia — E.U.A.
Articulo 17.9.8 (a) Australia — E.U.A.
Articulo 14.8.6 (a) Bahrain — E.U.A.
Articulo 15.9.7 Marruecos — E.U.A.

2.7. Proérrogas del plazo de duracion de la patente para compensar demoras injus-
tificadas derivadas del proceso de aprobacion del producto por las autoridades
sanitarias

Ademads de las demoras que se presentan en la tramitacién de una solicitud por las
actuaciones de la oficina de patentes, similares retrasos pueden ocurrir con motivo del
tramite de aprobacion del producto por parte de las autoridades sanitarias al que estan
sometidos los productos farmacéuticos. Por tal motivo, los negociadores estadounidenses
fueron inflexibles en la incorporacién de una disposicién que permita compensar al duefio
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de la patente a través de la prérroga de la vigencia de la patente en situaciones en las que
el proceso de aprobacién por parte de las autoridades sanitarias se haya traducido en una
reduccién o disminucién del plazo real de vigencia de la patente.

Esta obligacion aparece por primera vez en 2003 en el tratado entre Chile y Estados Uni-
dos, pero vuelve a aparecer en los otros tratados comerciales celebrados con posterioridad:

Articulo 17.10. 2.(a) Chile — E.U.A.
Articulo 15.9,6 (b) CAFTA — D.R.—E.U.A.
Articulo 16.9.6 (b) Perd — E.U.A.

Articulo 16.9.6 (b) Colombia — E.U.A.
Articulo 17.9.7 (b) Australia — E.U.A.
Articulo 14.8.6 (b) (i) Bahrain — E.U.A.
Articulo 15.10.3 Marruecos — E.U.A.

2.8. Obligacion de proporcionar al titular de una patente la identidad del solicitante de un
permiso sanitario para un producto patentado durante la vigencia de la patente

Las exigencias contenidas en los acuerdos comerciales celebrados por Estados Unidos
con otras naciones a propdsito del respeto de los derechos derivados de una patente en
situaciones que involucran la solicitud de un permiso sanitario por parte de un tercero no
autorizado, no se limitan a obligar a las partes a negar dicho permiso siempre que lo que
esté de por medio sea una patente en vigor de la que no es titular el solicitante. Ademas
de estas exigencias, los nuevos tratados comerciales incluyen la obligacién por parte de
las autoridades nacionales de informar al titular de una patente la identidad del solicitante
de un permiso sanitario para un producto amparado por una patente en circunstancias en
que esa solicitud se presente sin la autorizacion del titular de la patente.

El realismo y la viabilidad de esta medida depende de diversos factores empezando
con la informacion de que disponga la autoridad sanitaria en relacién con la existencia de
una patente en la que se haya reivindicado un producto cuya comercializacién pretende
realizar el solicitante no autorizado del permiso sanitario. Dicho de otra forma, la autori-
dad sanitaria estard en condiciones de cumplir con esta exigencia de los nuevos acuerdos
comerciales siempre que los procesos de la autoridad sanitaria responsable del otorga-
miento del permiso prevean mecanismos practicos que permitan a la autoridad sanitaria
tener acceso oportuno a la informacién sobre la existencia de una patente en la que se ha
reivindicado un producto cuya comercializacién pretende realizar un tercero no autoriza-
do por el titular de la patente. El suministro de esta informacién a la autoridad sanitaria
debiera producirse ya sea por parte de la propia oficina de patentes, del solicitante o de
ambos. La oportuna identificacién de un producto farmacéutico o agro quimico en estas
circunstancias es de importancia para que las autoridades estén en condiciones de dar
cumplimiento a esta obligacion.

El compromiso aparece en todos los acuerdos comerciales celebrados por Estados
Unidos entre 2003 y 2006:

Articulo 17.10.2 (b) Chile — E.U.A.
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Articulo 15.10.2 (b) CAFTA D.R. — E.U.A.
Articulo 16.10.3 (b) Pert — E.U.A.
Articulo 16.10.3 (b) Colombia — E.U.A.
Articulo 17.10.4 (b), (ii) Australia— E.U.A.
Articulo 14.9.4 (b) Bahrain — E.U.A.
Articulo 15.10.4 (b) Marruecos — E.U.A.

2.9. Patentabilidad de nuevos usos o nuevos métodos de uso de productos conocidos

El tema de la patentabilidad de nuevos usos de productos conocidos y de nuevos
métodos de uso de productos conocidos ha sido incorporado en los tratados bilaterales
recientemente adoptados por Estados Unidos. Se trata de disposiciones por virtud de las
cuales las partes en esos acuerdos bilaterales se comprometen a proteger este tipo de inven-
ciones a través del sistema de patentes. Es el caso de los acuerdos comerciales celebrados
por Estados Unidos con naciones como Australia (Articulo 17.9.1), Marruecos (Articulo
15.9.2) y Bahrain (Articulo 14.8.2). Estos tres acuerdos fueron firmados por las partes en
el afio 2004, esto es, poco tiempo después de la firma de un acuerdo similar entre Estados
Unidos y Chile el afio inmediatamente anterior (6 de junio de 2003) en el que no aparecen
disposiciones de este tipo. Pareceria que la obligacién de proteger a través del sistema de
patentes los nuevos usos de productos conocidos o nuevos métodos de uso de productos
conocidos que se aprecia en tres tratados firmados por Estados Unidos con Australia,
Marruecos y Bahrain en el afio 2004, habria de marcar la pauta para la incorporacién de
similares disposiciones en otros acuerdos firmados en tiempos contemporaneos por Estados
Unidos con otras naciones. Aunque esta suposicién tiene un claro fundamento representado
por los tres acuerdos firmados por Estados Unidos con Australia, Bahrain y Marruecos, el
examen de otros acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos en la misma época,
muestra que las cosas han ocurrido de otra forma. Me refiero a los acuerdos comerciales
celebrados entre Estados y un grupo de naciones centro americanas junto con Reptblica
Dominicana (CAFTA-DR), lo mismo que a los acuerdos con Peri'? y con Colombia, '
todos del afio 2006, ninguno de los cuales incluye una disposicién en el sentido apuntado
como en los otros acuerdos comerciales firmados un par de afios atrds (2004) con Australia,
Bahrain y Marrurecos, que si incluyen esta obligacion.

2.10. Agotamiento del derecho de patente

El acuerdo ADPIC incluye una disposicién en la que se estipula que para los efectos
de la solucion de diferencias en el marco de dicho acuerdo, no se hard uso de ninguna

12 El Acuerdo de Promocién Comercial (Trade Promotion Agreement) entre Pert y Estados Unidos se firmé
el 12 de abril de 2006, y aparece publicado en http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/PER_USA/Up-
dated_Draft_text_e/Index_e.asp

13 El Acuerdo de Promocién Comercial (Trade Promotion Agreement) entre Colombia y Estados Unidos se
firmé el 22 de noviembre de 2006. Véase http://www.ustr.gov/Trade_Agreements/Bilateral/Colombia_FTA/
Final_Text/Section_Index.html
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disposicion del acuerdo en relacion con la cuestion del agotamiento de los derechos de
propiedad intelectual (articulo 6). Siete afios después, en el contexto de los trabajos de la
Declaracién de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Publica, las partes
han ratificado esta nocién y han eliminado cualquier posible espacio para la interpretacién
en lo que hace a esta disposicidn, como se muestra a continuacion:

El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada Miembro en
libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnacion,’™

Esto permite que todos los Miembros de la OMC estédn en libertad de adoptar un
sistema de agotamiento de derechos ya sea nacional, internacional o regional, sin que la
adopcion de cualquiera de estos tres sistemas se considere como una violacién al acuer-
do ADPIC. En consecuencia, los Miembros estdn en libertad de permitir o prohibir las
importaciones paralelas o el de condicionarlas a ciertos requisitos, y ello en ningin caso
debiera interpretarse como una violacién al Acuerdo ADPIC. El caso del Miembro que
decida no adoptar sistema alguno no esta previsto en ADPIC. Pareceria que ese silencio
lo tnico que pudiera provocar es inseguridad juridica, la lepra del comercio, y por tanto
esta alternativa debiera desalentarse. Sin embargo, ni el Acuerdo ADPIC ni la Declaracion
de Doha se refieren a esta situacion limitandose a ratificar la idea que los Miembros de la
OMC estan en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento. Otra forma
de ver las cosas es entender que cuando el acuerdo se refiere a la libertad de los Miembros
de adoptar su propio régimen, cada Miembro es libre de adoptar cualquiera de los regi-
menes disponibles en esta materia para tratar el agotamiento del derecho de patentes y las
importaciones paralelas de productos vinculados con una patente, pero que lo que no esta
permitido es no adoptar régimen alguno.

En fin, en ejercicio del derecho consagrado en el articulo 6 de ADPIC y ratificado
en el inciso d) de la Declaracién de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud
Publica, las partes de los acuerdos comerciales celebrados entre Estados Unidos y Australia,
asi como en el celebrado entre Estados Unidos y Marruecos han incluido una disposicién
que refleja la adopcidn de un sistema de agotamiento nacional lo mismo que el apoyo a
la adopcién de tal sistema por la via contractual en las transacciones y negocios en los
que este asunto esté involucrado. Siguiendo la linea de los redactores del texto original de
ADPIC, los redactores de las disposiciones en materia de agotamiento que aparecen en los
acuerdos comerciales E.U.A. — Australia y E.U.A. — Marruecos han adoptado un lenguaje
innecesariamente complicado y poco inteligible, tal como lo hicieron los redactores de
ADPIC en aquellas situaciones en las que no hubo consenso en la pertinencia de adoptar
un texto en un sentido o en otro. Todo indica que la adopcién de tal técnica de redaccion

14 areserva de las disposiciones de los articulos 3 y 4 sobre trato NMF 'y trato nacional (inciso d). WORLD
TRADE ORGANIZATION, WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001 (01-5860), MINISTERIAL CONFER-
ENCE, Fourth Session, Doha, 9 — 14 November 2001, DECLARATION ON THE TRIPS AGREEMENT AND
PUBLIC HEALTH Adopted on 14 November 2001. http://www.worldtradelaw.net/doha/tripshealth.pdf
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debe conducir a facilitar mas de una interpretacion de la disposicién en cuestién, lo que
se puede evitar facilmente siempre que lo que se desee sea una sola interpretacién del
texto convenido. A pesar de esto dltimo, el principio que entiende que las importaciones
paralelas estan prohibidas en la relaciones comerciales entre los paises miembros de estos
dos acuerdos bilaterales, esta claramente reflejada en el texto de los acuerdos entre E.U.A.
— Austrialia y E.U.A. — Marruecos.

El Acuerdo E.U.A. — Chile fue firmado en el afio 2003 y por tanto no incluye una
disposicion como la que aparentemente fue adoptada por primera vez en los acuerdos
E.U.A. — Austrialiay E.U.A. — Marruecos en el afio 2004. Es interesante observar que el
acuerdo celebrado por Estados Unidos con Reptblica Dominicana y un grupo de naciones
centroamericanas en el mismo afio 2004 (CAFTA-DR), no incluye una disposicién como
la de los acuerdos con Australia y Marruecos. Los acuerdos celebrados un par de afios mas
tarde en el afio 2006 con Pertd y con Colombia, igual que CAFTA-DR, tampoco incluyen una
disposicion sobre el tratamiento que la partes deben dar al tema del agotamiento del derecho
y las importaciones paralelas. En lo que hace a estos paises, y las relaciones comerciales
existentes entre ellos, los criterios de libertad previstos en el articulo 6 de ADPIC son los
que siguen rigiendo el tema del agotamiento del derecho y las importaciones paralelas de
productos incluidos en la reivindicacién de una patente.

2.11. Conocimientos tradicionales, recursos genéticos y distribucion equitativa de
beneficios

El acuerdo comercial celebrado entre Colombia y Estados Unidos con fecha 22 de
noviembre de 2006 es el primer instrumento de este tipo en la regién que incluye una
referencia al tema de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y la distri-
bucién equitativa de beneficios. No se trata de una norma propiamente dicha, ni siquiera
se encuentra incluida en el capitulo dedicado a temas de propiedad intelectual donde se le
ha venido incluyendo desde que se debaten estas cuestiones en la esfera internacional a
peticién de las naciones en vias de desarrollo.!® El texto se incluye como un simple enten-
dimiento que aparece en la parte final del acuerdo precisamente después de los anexos. En
dicho entendimiento las partes se limitan a reconocer la importancia del tema, sin que el
texto del entendimiento incluya un compromiso juridicamente exigible en el que Colombia
pudiera apoyarse para reclamar una determinada conducta al Gobierno estadounidense o
las empresas nacionales de ese pais que se benefician de estos conocimientos y recursos
provenientes de Colombia. Como sea, este reconocimiento por parte de Estados Unidos
de la importancia que tiene el tema puede considerarse como un primer paso dirigido a
reconocimientos mas explicitos en una materia que preocupa a las naciones del sur de donde
provienen conocimientos tradicionales y recursos genéticos cuyos beneficios por parte de
usuarios del norte no se han distribuido equitativamente, en opinién de las naciones de
donde son extraidos estos recursos y conocimientos.

15 Véase Traditional Knowledge, Genetic Resources and Traditional Cultural Expressions/Folklore, en:
http://www.wipo.int/tk/en/. Véase también Traditional Knowledge en http://www.wipo.int/tk/en/tk/
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El entendimiento, esto es, el reconocimiento, dice asi:

ENTENDIMIENTO RESPECTO A BIODIVERSIDAD Y CONOCIMIENTOS TRADI-
CIONALES

Los Gobiernos de la Repiiblica de Colombia y de los Estados Unidos de América han
alcanzado los siguientes entendimientos respecto a biodiversidad y conocimientos
tradicionales con relacion al Acuerdo de Promocion Comercial Colombia — Estados
Unidos, suscrito en la fecha de hoy:

Las Partes reconocen la importancia de los conocimientos tradicionales y la biodi-
versidad, asi como la potencial contribucion de los conocimientos tradicionales y la
biodiversidad al desarrollo cultural, economico y social.

Las Partes reconocen la importancia de lo siguiente:

(1) la obtencion del consentimiento informado de la autoridad pertinente previamente
al acceso a los recursos genéticos bajo el control de dicha autoridad;

(2) la distribucion equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los conocimientos
tradicionales y los recursos genéticos; y

(3) la promocion de la calidad del examen de las patentes para asegurar que las con-
diciones de patentabilidad sean satisfechas.

Las Partes reconocen que el acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradi-
cionales, asi como la distribucion equitativa de los beneficios que se puedan derivar
del uso de esos recursos o conocimientos, pueden ser adecuadamente atendidos a
través de contratos que reflejen términos mutuamente acordados entre usuarios y
proveedores.

Cada Parte procurara encontrar medios para compartir informacion que pueda tener
relevancia en la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimientos tradicio-
nales o recursos genéticos, mediante el suministro de:

(a) bases de datos ptiblicamente accesibles que contengan informacion relevante; y

(b) la oportunidad de referir, por escrito, a la autoridad examinadora pertinente sobre
el estado de la técnica que pueda tener relevancia en la patentabilidad.

Sea como fuere, el entendimiento servira de apoyo a los colombianos para entablar
negociaciones con las empresas estadounidenses que utilizan recursos genéticos y conoci-
mientos tradicionales extraidos de suelo colombiano con la idea de formalizar entendimien-
tos mas concretos en la forma que se usa en el mundo de los negocios. Estos entendimientos
pueden estar inspirados en transacciones que van desde las licencias onerosas hasta otro
tipo de entendimientos contractuales que pudieran adaptarse a las circunstancias y a la
naturaleza de la operacion que busca una distribucion equitativa de los beneficios del uso
de conocimientos tradicionales y recursos genéticos por parte de empresas estadouniden-
ses. La practica diaria dird si se trata de una simple declaracién cosmética de tltima hora
introducida para dar gusto al Congreso colombiano o de una declaraciéon de buena fe que
refleja, ademds de la importancia que tiene el tema para los colombianos, el primer paso
de medidas mas concretas que deben seguir a este reconocimiento. Si esas medidas no se
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manifiestan en la realidad, las partes bien podrian haberse evitado la molestia de redactar
un texto tan elegante como el que sirvié de corolario a este instrumento comercial aprobado
por el Congreso colombiano el 14 de junio de 2007. No se tiene noticia que en el Congreso
estadounidense se haya dictado un acuerdo similar.'

2.12. Derecho de las naciones latinoamericanas para tomar medidas encaminadas a
la proteccion de la salud publica en términos de la Declaracion de Doha

Otro tema que no habia sido incluido en un acuerdo comercial de una nacién latinoame-
ricana con Estados Unidos tiene que ver con el entendimiento de acuerdo con el cual ningtin
compromiso contenido en el capitulo sobre propiedad intelectual de un acuerdo comercial
deberd interpretarse como habiendo derogado prerrogativas previamente reconocidas como
aparecen en la Declaracion de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Puablica
de 14 de noviembre de 2001 y otros instrumentos relacionados con dicha Declaracion."”
Este tipo de entendimiento aparece por primera vez en la regién en el acuerdo celebrado
por Estados Unidos con la Republica Dominicana y el grupo de naciones centroamericanas
que integran el acuerdo CAFTA-DR firmado en 2004. El texto de CAFTA-DR sirvié como
antecedente para incorporar un compromiso similar en los acuerdos comerciales celebrados
por Estados Unidos con Pert y con Colombia en el afio 2006.18

16 Al dia 25 de junio de 2007. Véase www.sice.oas.org

17 Incluyendo el compromiso para acceder a medicinas suministradas en términos de la Decision General del
Consejo de 30 de agosto de 2003 a propdsito de la instrumentacion del Parrafo Seis de la Declaracion de
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Piblica (WT/L/540) y la Declaracion del Presidente
del Consejo General de 1a OMC que acompaiia a la Decision (JOB(03)/177, WT/GC/M/82).

18 Lasituacién acordada en CAFTA-DR y el acuerdo con Pert se encuentra prevista en el articulo 30, 2) de la
Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados (U.N. Doc A/CONF.39/27 (1969), 1155 U.N.T.S.
331, en vigor a partir del 27 de enero de 1980, Viena, 23 de mayo de 1969).

Articulo 30. Aplicacion de tratados sucesivos concernientes a la misma materia. 1. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los
Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinaran conforme a los
parrafos siguientes.

2. Cuando un tratado especifique que esta subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser
considerado incompatible con ese otro tratado prevaleceran las disposiciones de este dltimo.

3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado
anterior no quede terminado ni su aplicacién suspendida conforme al articulo 59, el tratado anterior se apli-
cara tnicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.

4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior:
a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados se aplicard la norma enunciada en el parrafo 3:

b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sélo lo sea en uno de
ellos, los derechos y obligaciones reciprocos se regirdn por el tratado en el que los dos Estados sean partes.
5. El parrafo 4 se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 y no prejuzgard ninguna cuestion
de terminacion o suspension de la aplicacion de un tratado conforme al articulo 60 ni ninguna cuestion
de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado por la celebracién o aplicacion de un tratado cuyas
disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraidas con respecto a otro Estado en virtud de
otro tratado.

- 165 -



ANUARIO ANDINO DE DERECHOS INTELECTUALES

CONVENIOS BILATERALES

A diferencia del entendimiento contenido en el acuerdo con Colombia —que se limita
a reconocer que el tema de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y la
distribucién equitativa es de importancia para las partes-——, en el caso de CAFTA-DR y
el acuerdo con Pert, si se trata de una norma propiamente dicha en materia de interpre-
tacidn de las disposiciones identificadas en estos acuerdos comerciales. Obsérvese que
este entendimiento no tiene un alcance general para todas las normas de los instrumentos
involucrados, sino Unicamente para las situaciones expresamente acordadas por la partes en
estos instrumentos. Es de suponerse que, para las demas situaciones, se estard a lo dispuesto
en el articulo 30 de la Convencién de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Se trata de un tema en el que la uniformidad estd en marcha en la region, a iniciativa
de las naciones latinoamericanas interesadas en que los acuerdos comerciales con Estados
Unidos incluyan una disposicién en el sentido apuntado. La inclusién de un entendimiento
en este sentido es de importancia para las naciones que potencialmente pueden beneficiarse
de la Declaracién de Doha de 2001 y la Decision General del Consejo a propésito del pa-
rrafo seis de la Declaracién de Doha de 2003, pues en la ausencia de dicho entendimiento
el articulo 30, parrafo 3) de la Convencién de Viena sobre Interpretacion de los Tratados
incluye textos de acuerdo con los cuales el acuerdo posterior podria prevalecer sobre el
anterior en los términos y condiciones ahi previstos.

CONCLUSIONES

a. Laadopcién de acuerdos comerciales en el continente americano en los que Estados
Unidos es una de las partes muestra ciertas tendencias encaminadas a la uniformidad
en diversos temas tales como: imposibilidad legal de exigir que la marca sea visible,
obligacién de proteger sonidos y aromas como marcas, notoriedad como unica fuente
de derechos con independencia del registro, compromiso de guiarse por los crite-
rios de la recomendacion conjunta de la OMPI en materia de marcas notoriamente
conocidas (Chile), Obligacién de adoptar la clasificacién internacional del Arreglo
de Niza, aclaracién que la partencia o ausencia de un producto o un servicio a una
clase no produce efectos juridicos, imposibilidad de exigir el registro de licencias de
marcas, adopcion de disposiciones comunes a propdsito del trdmite del registro de
una marca, obligacién de adoptar un sistema de proteccion de marcas colectivas y de
certificacion, y obligacién de realizar esfuerzos razonables para adherirse o ratificar
el Protocolo del Arreglo de Madrid.

b. El proceso de uniformidad que no se ha conseguido a través de otro tipo de instru-
mentos regionales para las Américas, parece haberse iniciado en ciertos aspectos
vinculados al Derecho de patentes a través de instrumentos bilaterales como los que
Estados Unidos ha venido celebrando con naciones de la region entre los afios 2003
y 2006. Esa uniformidad es visible en un nimero limitado de temas relacionados con
el Derecho de patentes, pero es evidente. Esos temas incluyen:

* Proteccion de informacién no divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un
producto farmacéutico o quimico agricola.

* Prohibicién de otorgar permisos sanitarios a terceros antes de la fecha de expiracién
de una patente farmacéutica.
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* Prérroga del plazo de vigencia de una patente para compensar demoras injustificadas
por parte de la oficina de patentes.

* Prorroga del plazo de duracidn de la patente para compensar demoras injustificadas
derivadas del proceso de aprobacién del producto por las autoridades sanitarias.

 Obligacion de proporcionar al titular de una patente la identidad del solicitante de un
permiso sanitario para un producto patentado durante la vigencia de la patente.

c. Enlo que hace a estos cinco temas, la uniformidad es evidente en todos los acuerdos
comerciales celebrados por Estados Unidos con otras naciones latinoamericanas entre
los afios 2003 y 2006. Todos incluyen un compromiso explicito en el sentido apuntado.
Este proceso de uniformidad también es visible fuera de la regién latinoamericana,
como lo muestra la adopcién de acuerdos similares firmados en el mismo periodo con
otras naciones. Las mismas disposiciones aparecen en los siguientes instrumentos de
América Latina, Africa, Oceania o el Golfo Pérsico:

¢ Acuerdo Chile — E.U.A.

e Acuerdo CAFTA D.R. — E.U.A.
e Acuerdo Peri — E.U.A.

e Acuerdo Colombia — E.U.A.

e Acuerdo Australia— E.U.A.

e Acuerdo Bahrain — E.U.A.

* Acuerdo Marruecos — E.U.A.

d.  En estas cinco dreas del Derecho de patentes y de la farmacia hay inflexibilidad por
parte de Estados Unidos, y todo indica que la nacién que esté en vias de celebrar un
acuerdo comercial con Estados Unidos en los préximos afios debiera estar preparada
para incluir en el acuerdo compromisos de idéntico tono al de los contenidos en
acuerdos comerciales de reciente adopcién, que parecen haber operado como una
condicién sine qua non en la adopcién de esos instrumentos.

e. Ademads de las dreas en las que existe uniformidad, hay otras en las que existe una clara
tendencia encaminada a este fin, pero no se ha llegado a la uniformidad, sea porque
la importancia del tema es menor para la industria farmacéutica estadounidense —y
por tanto no ha ejercido la misma presion en los negociadores de su gobierno-—,
porque la contraparte de la delegacién estadounidense ha mostrado resistencia en la
incorporacion de tales disposiciones, por ambas razones o por ninguna de ellas. Es
el caso de ciertos temas que no aparecen en todos los acuerdos examinados que se
firmaron en este periodo, sino sélo en algunos de los celebrados entre los afios 2003
y 2006. En esta situacion se encuentran los siguientes temas:

* Obligacién de otorgar patentes para nuevos usos o nuevos métodos de uso de pro-
ductos conocidos, y

* Agotamiento del derecho de patente.

f.  La obligacion de otorgar patentes para nuevos usos o nuevos métodos de uso de
productos conocidos, no aparece en los acuerdos comerciales celebrados por Esta-
dos Unidos con naciones de América Latina entre 2003 y 2006, pero si en acuerdos
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firmados en el afio 2004 con otras naciones de Africa del Norte, Oceania y el Golfo
Pérsico representadas por Marruecos, Australia y Bahrain.

g. Eltemadel agotamiento del derecho y las importaciones paralelas se trata inicamente
en los acuerdos celebrados por Estados Unidos con Australia y con Bahrain en el
afio 2004. En estos dos acuerdos se introduce un sistema de agotamiento nacional
del derecho de patente y por tanto quedan prohibidas las importaciones paralelas en
materia de patentes. El acuerdo con Bahrain celebrado en el mismo afio, nada dice
sobre el tema; tampoco los acuerdos celebrados por Estados Unidos con naciones
latinoamericanas en tiempos contemporaneos.

h. EIl mas reciente de los acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos con una
nacion latinoamericana esta representado por el acuerdo con Colombia de fecha 22
de noviembre de 2006, e incluye una novedad que no contienen otros acuerdos re-
presentada por el reconocimiento de Estados Unidos de la importancia del tema de
los conocimientos tradicionales, el acceso a los recursos genéticos y la distribucién
equitativa de los beneficios derivados de la explotacién de estos conocimientos y
recursos. No se trata de un compromiso, sino de un simple reconocimiento de la im-
portancia de estos temas. Aun asi, la medida debe destacarse, por su cardcter pionero
y el potencial efecto que conlleva.

1. Otramedida que necesariamente tenia que ser pionera es la que aparece por primera vez
en el acuerdo de Estados Unidos con las naciones que integran el acuerdo CAFTA-DR
en donde se acuerda expresamente que nada de lo convenido en los acuerdos comer-
ciales con este grupo de naciones serd interpretado en el sentido que los beneficios
derivados de la Declaracién de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la Salud
Puablica quedan derogados por virtud de lo dispuesto en los acuerdos comerciales. El
tema se repite en los acuerdos con Perti y con Colombia.

j- Los resultados de las negociaciones llevadas a cabo por Estados Unidos con las na-
ciones latinoamericanas con las que ha celebrado acuerdos comerciales en los dltimos
cuatro afios muestra que Estados Unidos ha adoptado la estrategia de Julio César
cesar conocida como divide y vencerds. Sea como una estrategia para empequefiecer
al enemigo o como una herramienta organizacional de trabajo que todos empleamos
en la vida diaria —o ambas-—, el hecho es que lo que en dmbitos regionales e inter-
nacionales no ha podido plasmarse en un instrumento comercial o mas especializado
aun, los negociadores de estos acuerdos bilaterales han conseguido incorporar a textos
legales juridicamente exigibles en las relaciones comerciales de Estados Unidos con
otras naciones de América Latina, Africa del Norte, Oceania y el Golfo Pérsico.

k. Lanegociacion de acuerdos comerciales con naciones como Estados Unidos ha dejado
de ser una tarea para improvisados que con ciertos conocimientos basicos sobre el
tema se presentan en reuniones internacionales a discutir estas cuestiones. La falta
de informacién sobre el tratamiento que se ha dado a las patentes —y cuestiones
con ellas relacionadas— en el pasado reciente, puede tener desenlaces adversos a
los intereses de quienes estan asi representados. A diferencia de las operaciones de
licencia que requieren de habilidades especiales para tener acceso a la condiciones
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de contratacion de la otra parte en una transaccién similar, en materia de acuerdos
comerciales, todo lo que tiene que hacer el interesado en estas cuestiones es buscar la
informacién en la direccién www.ustr.gov en donde apareceran los textos de todos
los acuerdos bilaterales celebrados por Estados Unidos con otras naciones. Lo que
siempre serd un misterio para el no involucrado directamente en las negociaciones,
es saber qué concesiones y cesiones se hicieron a cambio de un texto o un silencio
que aparece 0 no aparece en un instrumento similar negociado y celebrado en tiem-
pos contemporaneos a los de otro instrumento en donde se ha dado un tratamiento
diferente al mismo tema.
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