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Resumen

Este trabajo se centra en el Tratado de Libre Comercio entre
Chile y los Estados Unidos de América (EEUU) (en adelan-
te el TLC)."' El TLC se compone de 24 capitulos que tratan
amplios aspectos del comercio, incluyendo disposiciones
generales que establecen una zona de libre comercio entre
los dos paises, definiciones, aspectos administrativos, solu-
cion de diferencias y capitulos especificos que tratan disci-
plinas en areas como acceso a mercado, servicios, inversio-
nes, telecomunicaciones, propiedad intelectual. El capitulo
17 regula esta ultima materia. Comienza con un preambulo
general que es seguido por 12 secciones que tratan, respecti-
vamente, de disposiciones generales, marcas de fabrica o de
comercio, nombres de dominio en Internet, indicaciones geo-
graficas, derechos de autor, derechos conexos, obligaciones
comunes al derecho de autor y derechos conexos, proteccion
de sefiales satelitales portadoras de programas codificados,
patentes, medidas relativas a ciertos productos regulados,
observancia de los derechos de propiedad intelectual y dis-
posiciones finales.

No es la intencion de este documento hacer una evaluacion
del impacto del capitulo sobre derechos de propiedad inte-
lectual (DPI) del TLC. Su finalidad es contribuir a la mejor
comprension de los asuntos que van mas alla del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (en adelante también denomi-
nado “el ADPIC”), los contenidos especificos del TLC y las
lecciones que se pueden extraer de la negociacion entre el
pais mas poderoso y tecnologicamente avanzado del mundo
—con claros intereses en los DPI- y un pequefio y dinamico
pais en desarrollo, que tiene una de las economias més abier-
tas y liberales de América.

Ambos paises llegaron bien preparados a las negociaciones.
La posicion de EEUU en lo que respecta a liberalizacion
comercial y asuntos de propiedad intelectual (PI) era bien
conocida para su contraparte. Mas precisamente, la Ley
sobre Autorizacion de Promocion Comercial (APC o TPA,
en sus siglas en inglés), otorgaba amplios parametros de
negociacion que eran transparentes y directos. Mas aun, el
tratado bilateral entre EEUU y Jordania, firmado solo unos
meses antes de empezar las negociaciones con Chile, consti-
tuia un precedente importante para negociaciones futuras
sobre DPI.

Desde el restablecimiento de la democracia, Chile ha segui-
do una estrategia consistente y multidimensional de liberali-

zacion comercial. De entre los paises latinoamericanos ha
promovido una de las politicas de tratados de libre comercio
mas activas de los afios 90s, fundamentada tanto en su poli-
tica internacional como en consideraciones econdémicas.” Su
politica comercial bilateral no se ha limitado sélo a América
del Norte o América del Sur, sino que se ha expandido a
importantes socios comerciales en Europa y recientemente
en Asia (Corea del Sur®, India* y China®).

En materia de P, a principios de los afios 90 Chile fue el pri-
mer pais latinoamericano que modificé sustancialmente su
legislacion para limitar las exclusiones a la patentabilidad,
particularmente con relacion a productos farmacéuticos y
adhirié a numerosos tratados multilaterales de PI. Chile tam-
bién incluy6 importantes capitulos de PI en sus acuerdos
comerciales bilaterales con México, la Asociacion Europea
de Libre Comercio (AELC o EFTA, por sus siglas en inglés)
y la Unién Europea (UE), los que precedieron al TLC. Sin
embargo, como se sefiala en este estudio, el TLC en varios de
sus aspectos no tiene precedentes, especialmente si se lo
compara con el ADPIC.

El TLC se sustenta sobre la base de la arquitectura interna-
cional de los DPI. Establece como principio rector que nada
en el Acuerdo debera entenderse en detrimento de las obli-
gaciones y derechos de las Partes en virtud del ADPIC u
otros tratados multilaterales de PI administrados por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
(en adelante referido como el “principio de no-derogacion™).
Conserva el principio de trato nacional, de no-discriminacion
entre nacionales de ambos paises y, como consecuencia de la
clausula de la naciéon mas favorecida del ADPIC, las venta-
jas, beneficios y privilegios otorgados por el TLC se entien-
den automaticamente otorgados a los nacionales de todos los
demas miembros de la Organizacion Mundial de Comercio
(OMO).

Como consecuencia del principio de no-derogacion, el TLC
no trata todas las materias relacionadas con DPI. Se concen-
tra solo en aquellas en que las Partes estimaron como las mas
importantes. Contiene disposiciones detalladas en asuntos no
tratados del todo en el ADPIC, como nombres de dominio en
Internet, ciertos derechos conexos de artistas intérpretes o eje-
cutantes y productores de fonogramas, recursos contra la elu-
sion de medidas tecnoldgicas de proteccion, recursos juridi-
cos efectivos para proteger la informacion sobre la gestion de
los derechos y la proteccion de las sefiales satelitales porta-

" El texto completo del TLC en inglés y espafiol
puede ser consultado en
http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/.

2 Saez y otros, 1999.

® El primer tratado comercial bilateral celebrado
por la Republica de Corea, fue aquél celebrado
con Chile, en marzo de 2004.

4 En enero de 2005 se firmé un Acuerdo Marco

Alcance Parcial entre Chile e India.

° El 25 de enero de 2005 se inici6 la primera
ronda de negociaciones entre Chile y China con
miras a un tratado de libre comercio.

para iniciar la negociaciéon de un Acuerdo de


http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/

doras de programas codificados. En areas tradicionales ya
cubiertas por el ADPIC, expande el ambito de proteccion de
las marcas y de los productos farmacéuticos.

En materia de derechos de autor, el TLC, contrariamente a
otros tratados bilaterales suscritos por EEUU, hace una dife-
rencia expresa entre derechos de autor y derechos conexos,
reflejando los distintos sistemas legales prevalecientes en
ambos paises. En esta area uno de los mayores cambios se
refiere al aumento del término de proteccion, que en el caso
de Chile resulta en la extension, para la mayoria de las obras
a 70 anos, desde los 50 afios establecidos en el ADPIC.

Para productos farmacéuticos, el TLC aumenta la proteccion
mediante diversos medios, incluidos:

* El reforzamiento de las disposiciones sobre autorizacio-
nes sanitarias y de comercializacion;

* El ajuste del plazo de proteccion de una patente para
compensar las demoras injustificadas habidas durante el
proceso de su otorgamiento;

* La prohibicion de usar la informacion no-divulgada rela-
tiva a la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos
durante cinco afios desde la fecha de aprobacion del per-
miso sanitario o de comercializacion;

* La extension del plazo de proteccion de la patente para
compensar las demoras injustificadas durante el proceso
para el otorgamiento del permiso de comercializacion; y

finalmente,

* El reconocimiento que el otorgamiento del permiso de
comercializacion a terceros requiere el consentimiento o
aquiescencia del titular de la patente.

Durante las negociaciones del TLC, las disposiciones relati-
vas a los productos farmacéuticos fueron motivo de intensas
discusiones ya que tuvieron lugar casi simultdneamente con
las deliberaciones en la OMC sobre el impacto de los ADPIC
en el acceso a los medicamentos.

Consecuentemente el estudio se divide en cinco partes:

La primera parte proporciona un panorama general del
TLC, revisando sus principales antecedentes y las politi-
cas nacionales de cada pais sobre liberalizacion comercial
y PL;

La segunda parte analiza los objetivos, ambito de aplica-
cion y principios generales del Capitulo;

La tercera parte analiza los estandares substantivos de
PI incorporados en el TLC, comparandolos con el ADPIC
y tratados comerciales bilaterales recientemente firmados
por EEUU;

La cuarta parte trata de las disposiciones sobre obser-
vancia y solucion de diferencias del TLC;

Finalmente, la quinta parte concluye con consideracio-
nes finales sobre el Acuerdo.

1. Antecedentes Generales del TLC

1.1 Antecedentes

Ya a principios de los afios noventa Chile y EEUU iniciaron
conversaciones con miras al posible lanzamiento de negocia-
ciones para un tratado de libre comercio. En ese entonces la
Ronda Uruguay no habia concluido, asi que la posibilidad de
considerar estandares elevados de PI no estaba en la mente
de los negociadores. Durante las primeras etapas de las con-
versaciones Chile estuvo preocupado principalmente por el
impacto que podria tener en su legislacion interna una even-
tual adhesion al Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés).®

Por més de diez afios se intercambi6 informacion legal y eco-
némica entre Chile y EEUU sobre distintos aspectos de un
posible acuerdo comercial, inclusive sobre DPI. Se analiza-
ron y consideraron distintas opciones y formas de asocia-
cion, incluida la posibilidad de que Chile se uniera al

NAFTA’ e incluso se llevaron a cabo algunas reuniones
exploratorias conjuntamente con México y Canada. Esos
tempranos intentos no progresaron y fueron sobrepasados
por los acontecimientos.

A fines del afio 2000 se retomaron intensamente las discu-
siones luego que los Presidentes Ricardo Lagos y William J.
Clinton acordaron lanzar las negociaciones el 29 de noviem-
bre de 2000. Ambas delegaciones celebraron catorce rondas
de negociaciones con equipos de especialistas cuyas reunio-
nes se celebraron alternativamente en Chile y EEUU.

Paralelamente a esos acontecimientos tres factores externos
jugaron un papel importante en las negociaciones del TLC: a
saber, el lanzamiento de la Ronda del Desarrollo de Doha en
la OMC; las negociaciones regionales para un Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y la aprobacion de la ley
sobre la Autoridad para la Promocion Comercial®* en EEUU.

¢ El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) es un acuerdo regional entre los
gobiernos de Canadd, de los Estados Unidos
Mexicanos y de los EEUU, cuya finalidad es la de
establecer un area de libre comercio, que entré a

regir en enero de 1994. Ver NAFTA.

" El articulo 2204.1 del NAFTA sefala: “Cualquier
pais o grupo de paises podran incorporarse a
este Tratado sujetandose a los términos y condi-

ciones que sean convenidos entre ese pais o

grupo de paises y la Comision, y una vez que su
accesion haya sido aprobada de acuerdo con los
procedimientos legales aplicables de cada pais.”



En efecto, simultaineamente a las negociaciones bilaterales
del TLC, el Consejo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la
OMC (Consejo de los ADPIC) se abocd a la implementacion
del Parrafo 6 de la Declaracion de Doha, relativa al ADPIC
y la Salud Publica, del 14 de noviembre de 2001.° Esas dis-
cusiones influyeron en el ritmo del proceso negociador y en
su resultado final.

En la region, tanto Chile como EEUU son activos partici-
pantes en las negociaciones del ALCA, que incluye un capi-
tulo sobre DPI." El texto consolidado del borrador del capi-
tulo de DPI del ALCA contiene disposiciones similares a
aquellas que en definitiva se incorporaron en el TLC."

El tercer factor importante fue la discusion en el Congreso de
EEUU de la aprobacion de la ley sobre Autoridad de
Promocion Comercial (Cuadro 1), para renovar la autoriza-
cion presidencial para negociar, bajo ciertas condiciones,
acuerdos de libre comercio. La ausencia de dicha autoriza-
cion podria haber congelado o pospuesto la negociacion con
Chile. La aprobacion de esta ley fue un ejercicio complejo
cuya aprobacion final acelerd las negociaciones bilaterales
simultaneas celebradas por EEUU, respectivamente, con
Chile y Singapur."

1.2 Ventajas del TLC

Un tratado de libre comercio entre Chile y EEUU se percibia
como generando ventajas politicas y econdmicas para ambos
paises. Para EEUU significaba firmar el tratado de libre
comercio mas comprensivo desde la firma del NAFTA,
incluyendo disposiciones sobre PI. Comercialmente, EEUU
es para Chile el mayor socio comercial y el mayor inversio-
nista.” Por su parte, para el gobierno chileno alcanzar la
firma de acuerdos comerciales con EEUU y la Union
Europea (UE) en el mismo afio calendario seria, como efec-
tivamente ocurrio, un gran logro y éxito politico.

A lo largo de las negociaciones las asimetrias economicas y
de desarrollo entre ambos paises calaron en las discusiones.
Un simple ejemplo refleja estas diferencias: las exportacio-
nes anuales de Chile equivalen a dos tercios de lo que EEUU
exporta en una sola semana.

Como resultado del TLC, el 85% del comercio bilateral de

productos industriales y de consumo quedaron libres de
aranceles el 1° de enero de 2004 y la mayor parte de los res-
tantes productos estaran liberados en el afio 2008. Cerca de
dos tercios de los productos agricolas quedaran libres de
aranceles aduaneros el mismo afio y todos los derechos y
cuotas seran eliminados dentro de doce afos. De acuerdo con
autoridades comerciales chilenas, y sin perjuicio de las asi-
metrias mencionadas anteriormente, el resultado de este pro-
ceso de negociacion deberia representar un aumento del 16%
en las exportaciones chilenas, lo que se estima podria incre-
mentar su PGB en 0.7 puntos.

Otro importante logro de las negociaciones, desde el punto
de vista de las autoridades chilenas, fue la consolidacion del
Sistema Generalizado de Preferencias Comerciales (SGP)
que EEUU otorgaba a Chile y que estaba sometido a renova-
ciones y negociaciones periddicas. Todos los productos
incluidos en el SGP quedaron libres de impuestos. Ademas,
Chile obtuvo la eliminacion de los aranceles escalonados,
que limitaban la diversificacion de las exportaciones chile-
nas hacia EEUU. También se consiguio la liberalizacion de
importantes sectores exportadores chilenos, tales como texti-
les, vestuario y calzado.

1.3 El enfoque de EEUU a los Tratados de
Libre Comercio y la Propiedad Intelectual

EEUU, sobre la base de acciones unilaterales, bilaterales,
regionales y multilaterales, ha seguido una politica perseve-
rante y consistente para aumentar los estandares de protec-
cion de los DPI. En primer lugar, internamente ha aumenta-
do los estandares de proteccion y ha seguido monitoreando
la observancia de los DPI en el ambito internacional median-
te el Informe Special 301, confeccionando una lista de aque-
llos paises que a su juicio no cumplen con las expectativas de
EEUU. Dicho informe es parte de la Ley de Comercio la que
ordena al Representante de Comercio de EEUU evacuar un
informe anual, que constituye el primer paso antes de impo-
ner sanciones comerciales a paises que dafian sistematica-
mente los derechos de los titulares de DPI estadounidenses.

Regional y multilateralmente EEUU ha estado siempre pre-
sente en la primera linea de las negociaciones del ALCA y
del Foro de Cooperacion Asia Pacifico (APEC por sus siglas
en inglés) y, en forma destacada, durante las negociaciones

® La ley sobre Autoridad de Promocién Comercial
(APC) bipartita es parte de la Ley de Comercio de
EEUU de 2002. Fue aprobada en 2002, ocho
afios después de expirada la ultima APC (conoci-
da entonces como la via rapida). Ver www.tpa.gov
y las discusiones que vienen mas adelante.

° El Parrafo 6 trata sobre el problema de los pai-
ses sin capacidad o con capacidad insuficiente
para fabricar medicamentos. Ver Capitulo 6 del
Policy Paper, UNCTAD — ICTSD.

" Ver ALCA, Capitulo de DPI.

" Para una comparacion de los textos legales del
ADPIC y del borrador de capitulo de DPI del
ALCA, ver Vivas — Eugui 2003 y la Tabla

Suplementaria disponible en:

http://www.geneva.quno.info/pdf/FTAASupptableA
4.pdf o
http://www.qiap.ca/pages/publications.html.

2 EEUU negocié TLCs simultaneamente con
Chile y Singapur. Las negociaciones con Singapur
fueron lanzadas durante la Reunién de Lideres
Econdémicos de APEC en Brunei, en 2001 y finali-
zaron a fines de 2002.

" En el periodo 1996 — 2002 EEUU representd
alrededor del 20% del total de sus exportaciones
e importaciones y el 30% de la inversion extranje-
ra. Ver Mensaje al Congreso, 2003.

' Chile, al igual que otros importantes socios
comerciales de EEUU, como Canada, México, la
UE, Corea, aparecen en el Informe Special 301
de 2004. El informe fija las prioridades de la politi-
ca estadounidense sobre Pl para sus negociacio-
nes. En el informe de 2004 EEUU ha enfatizado
la importancia de suscribir los Tratados de
Internet de la OMPI, controlar la produccion de
soportes (discos) opticos, el uso de software legi-
timo por parte de entidades de gobierno y la
implementacion del ADPIC (especialmente el arti-
culo 39.3 sobre proteccién de datos de prueba).
Ver el Informe Special 301 de 2004 en
http://www.ustr.gov/reports/2004-
301/special301.htm.


http://www.geneva.quno.info/pdf/FTAASupptableA
http://www.qiap.ca/pages/publications.html
http://www.ustr.gov/reports/2004-

de la Ronda Uruguay y en las negociaciones que se llevan a

cabo en la OMPI.

Bilateralmente, atn antes de finalizar la negociacion del
ADPIC, EEUU concluy6 negociaciones con Canada®, en las
que la PI tuvo un papel preponderante. EEUU tenia una pre-
ocupacion especial por las politicas liberales de Canada que
permitian el otorgamiento de licencias obligatorias en favor
de la industria farmacéutica genérica doméstica.'® Del mismo
modo, el capitulo sobre DPI del NAFTA es un componente
importante de ese tratado, el que sigue muy de cerca los con-

tenidos del ADPIC.

Al mismo tiempo que negociaba con Chile, EEUU nego-
ciaba con Singapur. Anteriormente habia negociado otros
acuerdos después del NAFTA. De hecho, el 24 de octubre
de 2000, EEUU concluyd un acuerdo con el Reino
Hashemita de Jordania' para establecer un area de libre
comercio, el que entr6 a regir en diciembre de 2001. Este
acuerdo tuvo implicancias politicas importantes pues anti-
cip6 la politica estadounidense de negociar normas que
fueran mas alld del ADPIC (conocida como TRIPS plus o
ADPIC plus)™. Los tratados comerciales bilaterales
(TCBs) negociados por EEUU con
Democratica Popular de Laos y con la Republica Socialista
de Vietnam" también incluyen disposiciones sustantivas

del caracter ADPIC plus.

EEUU ha concluido desde entonces, acuerdos de libre
comercio con Israel®, Australia*, Marruecos” y con pai-
ses de América Central (conocido como CAFTA), inclui-
dos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.” La Republica Dominicana recientemente se
unié al CAFTA. En todos ellos se incluyeron disposicio-
nes especificas sobre DPI. Estados Unidos también ha ini-
ciado negociaciones de libre comercio con los cinco pai-
ses de la Union Aduanera de Africa del Sur (SACU en sus
siglas en inglés),* incluidos Botswana, Lesotho, Namibia,
Sudafrica y Swazilandia; con Bahrein® y con algunos pai-
ses de Medio Oriente.” Negocia, a la fecha de este estu-

Seccion 2102

el comercio son...

la Republica

VOS;

tual;

2001.

Cuadro 1: La Ley de Autoridad de Promocion
Comercial (Ley de Comercio de 2002)

(4) Propiedad intelectual...Los principales objetivos de negocia-
cion de EEUU relativos a propiedad intelectual en relacion con

(A) promover la proteccién adecuada y efectiva de los derechos
de propiedad intelectual, incluso mediante...

(i)(I) asegurar la rapida y total implementacién del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio, referido en la secciéon 101(d)(15)
de la Ley de los Acuerdos de la Ronda Uruguay (19 U.S.C.
3511(d)(15), particularmente con relacién a lograr las obligacio-
nes sobre observancia de ese Acuerdo; y

(I) asegurar que las disposiciones de cualquier acuerdo comer-
cial multilateral o bilateral relativo a propiedad intelectual del
cual sea parte EEUU refleje un nivel de proteccion similar al de
la legislacion de EEUU;

(ii) otorgar proteccion fuerte para tecnologias nuevas y emer-
gentes y nuevos métodos de transmisién y distribucién de pro-
ductos que contengan propiedad intelectual;

(iii) prevenir o eliminar discriminaciones respecto a materias que
afecten la existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento y
observancia de los derechos de propiedad intelectual;

(iv) asegurar que los niveles de proteccion y observancia sigan
el ritmo de los avances tecnoldgicos y especialmente se asegu-
ren que los titulares de derechos cuenten con los medios lega-
les y tecnoldgicos para controlar el uso de sus obras en Internet
y otros medios de comunicacion global, y a prevenir el uso no
autorizado de sus obras; y

(v) contemplar una observancia fuerte de los derechos de pro-
piedad intelectual, incluidos mecanismos administrativos de
observancia, civiles y criminales, accesibles, expeditos y efecti-

(B) asegurar oportunidades de acceso a mercado que sean jus-
tas, equitativas y no discriminatorias, para personas estadouni-
denses que dependen de la observancia de la propiedad intelec-

(C) respetar la Declaracion sobre el ADPIC y la Salud Publica,
adoptada por la Organizacién Mundial de Comercio en la Cuarta
Conferencia Ministerial en Doha, Qatar el 14 de noviembre de

Fuente: http://www.tpa.gov/pl107_210.pdf

** El Tratado de Libre Comercio entre EEUU y
Canada comenz6 a regir el 1° de enero de 1989.
Ver http://wehner.tamu.edu/mgmt.www/nafta/fta/.

'® Reichman, 2003.

" El acuerdo fue firmado el 24 de octubre de
2000. Ver
http://www.sice.oas.org/Trade/usjrd/usjrd.asp.

'® La expresion TRIPS o ADPIC plus se refiere a
la adopcién de compromisos que van mas alla de
lo que se incluy6 o consolid6 en el ADPIC.
Compromisos ADPIC plus pueden implicar: la
inclusion de nuevas areas de DPI; implementa-
cion de estandares mas elevados; y la eliminacion
de opciones permitidas por el ADPIC. Ver Vivas —
Eugui, p 4, 2003.

'* El tratado comercial bilateral (TCB) entre EEUU
y Laos concluyé en 1997 y se firmé en 2003. Ver
http://www.ustr.gov/regions/asia-pacific/2003-04-
bta-laos.pdf. El TCB entre EEUU y Vietnam se
firmé en julio de 2000. Ver
http://www.ustr.gov/regions/asiapacific/text.pdf.

2 Este acuerdo fue firmado el 22 de abril de 1985,

pero la fase final del acuerdo fue completamente
implementada el 1° de enero de 1995. Ver
http://www.us-
israel.org/jsource/US|srael/FTA_Text.html.

2! El acuerdo fue concluido en febrero de 2004 y
firmado en mayo de 2004. Ver
http://www.ustr.gov/new/fta/Australia/text/.

2 Las negociaciones concluyeron el 2 de marzo
de 2004 y el TLC fue firmado el 15 de junio de
2004. Ver el texto del TLC en
http://www.ustr.gov/new/fta/Morocco/text/index.htm

% El CAFTA se firm6 en mayo de 2004. Ver
http://www.ustr.gov/new/fta/cafta/text/index.htm.

2 EEUU y SACU iniciaron negociaciones para un
tratado de libre comercio en Pretoria, Sudafrica el
2 de junio de 2003. Para EEUU seria el primer
tratado de libre comercio en Africa Subsahariana
y la primera vez que los paises de SACU nego-
ciarian conjuntamente este tipo de acuerdos. Esto
se hara bajo el marco de la Ley de Crecimiento y
Oportunidad Africana (African Growth and

Oportunity Act).

* Las negociaciones con Bahrein para un tratado
de libre comercio se iniciaron en enero de 2004 y
concluyeron el 28 de mayo del mismo afo. Ver
“Trade Facts” del 2 de marzo de 2004, disponible
en el sitio web de la Oficina del Representante de
Comercio de los Estados Unidos: www.ustr.gov.

* El 9 de mayo de 2003 EEUU anuncié una pro-
puesta para crear en la proxima década, un area
de libre comercio entre EEUU y varios paises en
Medio Oriente durante. La propuesta consiste en
pasos graduales para incrementar el comercio y
la inversion con EEUU. El primer paso es trabajar
de cerca con paises que quieran ser miembros de
la OMC, de manera de acelerar su accesion
(basicamente Arabia Saudita, Libano, Algeria y
Yemen). Otro paso es fortalecer un marco de
comercio y de inversién con EEUU (Bahrein,
Egipto, Tunez, Argelia y Arabia Saudita firmaron
en julio de 2003; Kuwait y Yemen firmaron en
febrero de 2004). El tercer paso corresponde a
tratados de libre comercio con Israel, Jordania,
Bahrein y Marruecos. Ver USTR 2004.



http://wehner.tamu.edu/mgmt.www/nafta/fta/
http://www.sice.oas.org/Trade/usjrd/usjrd.asp
http://www.ustr.gov/regions/asia-pacific/2003-04-
http://www.ustr.gov/regions/asiapacific/text.pdf
http://www.tpa.gov/pl107_210.pdf
http://www.us-israel
http://www.ustr.gov/new/fta/Australia/text/
http://www.ustr.gov/new/fta/Morocco/text/index.htm
http://www.ustr.gov/new/fta/cafta/text/index.htm

dio, acuerdos comerciales con Tailandia,
Colombia, Perti, Bolivia y Ecuador.”

Panama,

En términos generales, los objetivos oficiales de negociacion
de EEUU en materia de DPI estan claramente enunciados en
la Ley de APC de 2002 (Cuadro 1). En cuanto a Chile, las
demandas principales de EEUU en el capitulo sobre PI estan
resumidas en el Cuadro 4.

1.4 El enfoque de Chile a los Tratados de
Libre Comercio y la Propiedad Intelectual

A comienzos de la década de los noventa el recientemente
elegido gobierno democratico comenzé a desarrollar una
politica comercial basada en tres grandes pilares: (i) la reduc-
cion horizontal y unilateral de aranceles, desde un 15% en
1989 a un 6% en 2003; (ii) una mayor participacion en las
negociaciones comerciales multilaterales y (iii) un compro-
miso de intensificar las negociaciones bilaterales de tratados
de libre comercio. Esta estrategia multidimensional ha sido
caracterizada como la “politica comercial lateral” de Chile,
consistente en acuerdos multilaterales, plurilaterales y bilate-
rales que “han completado el proceso de apertura unilate-
ral...”® Esto significd, en la practica, que cuando Chile con-
cluyo sus negociaciones con EEUU, en diciembre de 2003,
habia negociado acuerdos comerciales importantes y com-
prensivos con un gran numero de paises. Entre 1990 y 1999
Chile negoci6 acuerdos comerciales con todos los paises lati-
noamericanos y con Canada. En el 2002 cerr6 negociaciones
con la UE, EFTA, y la Republica de Corea. De acuerdo a
fuentes oficiales, esta politica consistente de tres gobiernos
consecutivos de la misma coalicion politica, ha contribuido
enormemente a reducir los niveles de pobreza, desde un 47%
en 1989 a un 20% en el afio 2003.”

Chile ha firmado basicamente dos tipos de acuerdos comer-
ciales con sus socios comerciales: los llamados Acuerdos de
Complementacion Economica (ACEs), que son fundamen-
talmente acuerdos de acceso a mercado de primera genera-
cion y Acuerdos de Libre Comercio. Los Acuerdos firmados
con Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, MERCOSUR, Pert
y Venezuela corresponden a la primera categoria, mientras
que aquellos firmados con Canada, México, América
Central, la Republica de Corea, EFTA, la UE y EEUU,
corresponden a la segunda.”

El primer tratado de libre comercio fue firmado con Canada
en diciembre de 1996 y entrd en vigencia el 5 de julio de

1997. Ademas, dos acuerdos anexos fueron firmados con ese
pais en asuntos relacionados con el medio ambiente y labo-
rales.” Aranceles correspondientes al 80% de los bienes tran-
sables fueron eliminados inmediatamente y el programa total
de eliminacion se completd a fines de 2003. Algunos pro-
ductos quedaron sujetos a un programa especial de elimina-
cién que concluira en el afio 2014. El acuerdo también inclu-
y6 disposiciones en materia de inversiones, servicios, reglas
de origen (adaptadas del NAFTA), subsidios, procedimientos
aduaneros, solucion de diferencias y antidumping. El acuer-
do contiene una sola disposicion relacionada con materias de
PI.** Las partes acordaron el reconocimiento mutuo y la pro-
teccion de indicaciones geograficas de la otra parte. En el
caso de Canada, se reconocid al “Pisco Chileno” (Chilean
Pisco) y Chile reconocio el “Whisky Canadiense.”

Por su parte, Chile concluy6 su tratado de libre comercio con
México el 17 de abril 1998, el que entrd en vigor en agosto
de 1999. Este acuerdo reemplazé y profundizé el anterior
ACE de 1991. El tratado de 1999 incluy0 la eliminacion total
de aranceles de mercancias, excepto para productos en sec-
tores especificos como la agricultura y el sector automotriz.
Ademas de mercancias, el acuerdo incluyd disposiciones en
materia de servicios, inversiones, transporte aéreo, teleco-
municaciones, acceso a mercado, reglas de origen, salva-
guardias y PI, entre otros.

A pesar de que el acuerdo contempla un capitulo entero sobre
PI* éste esta basado fundamentalmente en disposiciones
especificas del ADPIC. Esto significo, en la practica, que
Chile anticip6 la implementacion de esas obligaciones res-
pecto del plazo permitido por el articulo 65, del ADPIC*,
principalmente en materia de marcas. A pesar que el tratado
con México esta basado en el ADPIC, otorga una proteccion
mayor en varios aspectos. Por ejemplo, contempla un plazo
de proteccion mas extenso para las marcas (10 afios) compa-
rado con el ADPIC (7 afios).” Otra disposicion ADPIC plus
en materia de marcas es la que se refiere al hecho que las
Partes haran obligatorio el uso de la marca como condicion
para la renovacion del registro.*® Finalmente, se incorporé el
requisito de establecer responsabilidad civil en casos de
actos de decodificacion o trafico de aparatos cuya funcion
principal sea decodificar una sefial satelital codificada porta-
dora de programas.”’ El acuerdo también contempla la pro-
teccion de indicaciones geograficas (IGs) especificas, tales
como “Tequila” y “Mezcal” para México y “Pisco™,
“Pajarete” y “Vino Asoleado” para Chile, asi como el reco-
nocimiento de varias zonas viticolas chilenas como IGs.”

2 Negociaciones con Colombia, Ecuador y Peru
comenzaron los dias 18 y 19 de mayo de 2004.

* Saez y otros, 1999.

* Mensaje al Congreso 2003. Chile-México.

* DIRECON.
" Estos acuerdos relacionados no establecen
sanciones comerciales en caso de infringirlos,

pero incluyen la supervisién obligatoria de los
gobiernos en estos asuntos.

ADPIC.

% Articulo C-11 y Anexo C-11 del Tratado de Libre
Comercio Chile-Canada, DIRECON.

% Capitulo 15 del Tratado de Libre Comercio

* Como pais en desarrollo, Chile tenia plazo
hasta el 1 de enero de 2000 para implementar el

% Articulo 15-19 del TLC Chile-México.
% Articulo 15-21 y Anexo 15-21 del TLC Chile-

6

México.

¥ Articulo 15-12 del TLC Chile-México.

* Sin embargo en el caso de la IG chilena
“Pisco”, México se reservo el derecho a otorgar
proteccion para el mismo producto proveniente de
Per, el que disputa con Chile el uso de la IG.

* Articulo 15-24, Anexo 15-24 y Apéndice 15-24
del TLC Chile-México.



Durante la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en
abril de 1998 los presidentes de Chile, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua acordaron el
inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio.
Estas fueron iniciadas en agosto de 1998 y el acuerdo fue fir-
mado en octubre de 1999. La primera parte del acuerdo esta
dedicada basicamente al comercio de bienes, servicios e
inversiones, mientras que la segunda incluye protocolos bila-
terales con cada pais, los que contienen disposiciones relati-
vas a la reduccion de aranceles, reglas de origen, servicios y
valoracion aduanera. El acuerdo incluye dos memorandums
de entendimiento relativos a asuntos educacionales, cultura-
les y politicos. En materia de PI las Ginicas disposiciones que
se incluyen se refieren al reconocimiento mutuo y a la pro-
teccion de IGs de las otras Partes. No se establecen listas
especificas de IGs sino que se prevé un sistema de proteccion
de las IGs que los paises se notificaran mutuamente.*

En diciembre de 1999, Chile y la Reptiblica de Corea inicia-
ron negociaciones para un tratado de libre comercio después
del compromiso alcanzado por los presidentes Eduardo Frei
y Kim Dae Jung en la Cumbre de Lideres de APEC celebra-
da el ano anterior. Esta era la primera vez que la Republica
de Corea iniciaba negociaciones para un tratado de libre
comercio. Para Chile, la Republica de Corea representaba el
sexto socio comercial, pero los altos aranceles en productos
agricolas eran una gran barrera para las exportaciones chile-
nas. El tratado de libre comercio incluyé numerosas materias
tales como la liberalizacion de bienes, reglas de origen, ser-
vicios, inversiones, telecomunicaciones, competencia, com-
pras de gobierno, transparencia, solucién de diferencias y
DPI. El breve capitulo de DPI incluye disposiciones sobre
marcas, IGs*, observancia (con referencia a las disposiciones
especificas del ADPIC) y un mecanismo de consultas en la
materia. ©

A fines del mismo afio Chile y EFTA* iniciaron conversacio-
nes con miras a celebrar un tratado de libre comercio destina-
do a la creacion de un area de libre comercio entre ambas par-
tes. Las negociaciones comenzaron a fines del afio 2000 y el
Acuerdo se firmo el 26 de julio de 2000, después de seis ron-
das de negociaciones. El acuerdo incluye disposiciones en
materia de bienes, servicios, reglas de origen, compras de
gobierno, politicas de competencia, transparencia, solucion
de diferencias y DPI. Respecto a esto ultimo, se incluyd una
disposicion muy general para proteger los DPI sobre la base
del trato nacional, tal como lo define el propio acuerdo. En un

Cuadro 2: Chile - EFTA

Lista de acuerdos internacionales respecto de los cuales las
Partes acordaron ser miembros:

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) de 1996;

Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y
Fonogramas (TOIEF) de 1996;

El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, Acta de
Washington del 19 de junio de 1970, con enmiendas de 1979 y
modificada en 1984;

Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de
junio de 1957, Acta de Ginebra 1977 y modificado en 1979;

Convencion Internacional para la Proteccion de Nuevas
Variedades de Plantas, Actas de 1978 y 1991;

Las Partes también acordaron adherir al Tratado de Budapest
sobre el Reconocimiento Internacional del Depdsito de
Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de
Patentes de 1977 a mas tardar el 1° de enero 2009.

Fuente:http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/
CL/CL_RUAP/Annexes/Annex_XII.pdf

anexo al mismo, Chile y EFTA acordaron hacerse partes -para
el afio 2007- de varios acuerdos internacionales (Cuadro 2).

El tratado con EFTA contiene disposiciones adicionales
sobre patentes, informacion no divulgada, disefios industria-
les®, IGs y observancia, en conformidad con los estandares
contenidos en el ADPIC.* Este acuerdo comenz6 a regir el 1°
de diciembre de 2004.

Finalmente, las negociaciones entre Chile y la UE se inicia-
ron el 10 de abril de 2000 y fueron seguidas por nueve ron-
das de negociaciones, las que concluyeron en abril de 2002.4
El acuerdo entrd en vigor el 1 de febrero de 2003. Desde esa
fecha, el 85% de los productos chilenos estan libres de aran-
celes, representando el 96% de todas las exportaciones chi-
lenas al mercado de la Comunidad Europea.*

A pesar que el Acuerdo de Asociacion con la UE es princi-
palmente de caracter comercial, hay aspectos institucionales,
politicos y de cooperacion internacional que no habian sido
incluidos en otros acuerdos negociados por Chile. El acuer-
do incluye disposiciones sobre el comercio de bienes, anti-
dumping, medidas en frontera, reglas de origen, medidas
sanitarias y fitosanitarias, vinos y espirituosas, comercio de
servicios, telecomunicaciones, transporte maritimo, servicios
financieros, compras de gobierno, competencia, solucion de
diferencias y DPI.

“ Ver texto del TLC Chile-Centroamérica
http://www.direcon.cl/documentos/Acuerdo_Centro
america.pdf.

" Articulo 3.12 del TLC Chile-Centro América.
Hasta la fecha, las unicas IGs notificadas son
Pisco, Vino Asoleado y Pajarete para vinos y espi-
rituosas chilenas. Debido a que el acuerdo ha
entrado a regir Unicamente para El Salvador y
Costa Rica, Chile ha notificado esas IGs sélo a
esos paises.

“2 En materia de IGs Chile reconocié proteccion
para el “Ginseng Coreano” para ginseng, “Kimchi
Coreano” para kimchi, y “Boscong” para té. Corea
reconocio, al igual que en el TLC Chile-México,
proteccion para Pisco, Vino Asoleado, Pajarete y
varias zonas viticolas chilenas.

“ Las negociaciones terminaron el 24 de octubre
de 2002 y el acuerdo entr6 en vigor el 1 de abril
de 2004. Ver DIRECON.

“ Los miembros de EFTA son Islandia,

Liechtenstein, Noruega y Suiza.

“ En materia de disefios industriales se acord6 un
término de proteccion de 15 afios, contado desde
la presentacion de la solicitud.

“© DIRECON.

‘" DIRECON.

“ Para informacion sobre el impacto del ingreso
de los 10 nuevos miembros a la UE en el acuerdo

Chile-UE, ver http://www.direcon.cl/frame/noti-
cias/documentos/Ampliaci%F3n%20UE.PDF.


http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/
http://www.direcon.cl/documentos/Acuerdo_Centro
http://www.direcon.cl/frame/noti-cias/

Cuadro 3: El Acuerdo de Asociacioén entre Chile
y la UE

Tratados internacionales respecto de los cuales las Partes seran
miembros:

* Las Partes acordaron para el 1° de enero de 2007, conceder y
asegurar una implementacion adecuada y efectiva de las obli-
gaciones derivadas de los siguientes tratados multilaterales

« Lista de acuerdos internacionales de los cuales las Partes
acordaron ser miembros:

* Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA) de 1996;

* Tratado de la OMPI sobre Interpretacién o Ejecucion y
Fonogramas (TOIEF) de 1996;

« El Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes, Acta de
Washington del 19 de junio de 1970, con enmiendas de 1979 y
modificada en 1984;

« Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de
junio de 1957, Acta de Ginebra 1977 y modificado en 1979;

« Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional
de Patentes de 1971, modificado en 1979;

Ademas, para el 1° de enero de 2009 las Partes cumpliran con
las siguientes convenciones:

» Convenio para la proteccion de los Productores de
Fonogramas contra la Reproduccién No Autorizada de sus
Fonogramas (Ginebra, 1971);

* Arreglo de Locarno por el que se establece una Clasificacion
Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Union de
Locarno 1968, modificado en 1979);

» Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994;

También se incluyd una clausula de “mejores esfuerzos™ para
adherir al Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas; al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (Acta de Estocolmo, 1967 y modificado
en 1979); y al Convenio de Viena por el que se establece una
Clasificacién Internacional de los Elementos Figurativos de las
Marcas (Viena 1973, modificado en 1985).

*El articulo 170(d) del Acuerdo de Asociacion entre Chile y las
Comunidades Europeas y sus Estados Miembros sefiala que las Partes
“haran todo lo necesario para ratificar y asegurar lo antes posible una eje-
cucién adecuada y efectiva de las obligaciones derivadas de los conve-
nios multilaterales siguientes...”.

Fuente:http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/Chile/assoc_agr/
text.htm

El titulo VI de la parte IV del acuerdo entre Chile y la UE se
refieren especificamente a materias de Pl y destaca la nece-
sidad de “asegurar(4n) una proteccién adecuada y efectiva de
los derechos de propiedad intelectual, acordes con los mas
altos estandares internacionales,® incluidos los medios efec-
tivos para hacer cumplir tales derechos previstos en los tra-
tados internacionales.””

El acuerdo obliga a Chile y la UE a hacerse parte de diversos
tratados internacionales, para el afio 2007 (Cuadro 3).

Probablemente las disposiciones mas significativas sobre
DPI estan contenidas en el Anexo V, correspondientes al
“Acuerdo sobre el Comercio de Vinos” y en el Anexo VI,
relativo al “Acuerdo sobre el Comercio de Bebidas
Espirituosas y Bebidas Aromatizadas.” Estos anexos inclu-
yen disposiciones sobre proteccion reciproca de IGs relativas
a vinos y espirituosas y la proteccion de expresiones tradi-
cionales (de ambas partes).”

El Anexo V (articulo 5.4) del Acuerdo sobre el Comercio de
Vinos regula la proteccion de las IGs homoénimas. Establece
que en esos casos se dara proteccion a ambas 1Gs, sin que por
ello se induzca a confusion al consumidor respecto del ori-
gen del vino. Ademas, se establece que cuando una IG, pro-
tegida por el acuerdo, sea homonima con el nombre de una
IG no proveniente de las Partes, esta ultima puede ser usada
para describir y presentar un vino del area geografica a que
se refiere el nombre, siempre y cuando: sea usada tradicional
y consistentemente; su uso para ese objetivo esté regulado
por el pais de origen; y que no se induzca a confusion al
publico respecto que el vino se origina en la Parte interesa-
da.

El Acuerdo de Asociacion entre Chile y la UE es también de
caracter ADPIC plus, especialmente en la proteccion de 1Gs.

En sintesis, la finalizacion del TLC fue la culminacion de
una clara politica bilateral y de una disefiada estrategia
comercial, percibida por la sociedad chilena como un gran
logro politico y econémico. Las materias de PI contenidas en
el TLC ya estaban cubiertas por la mayoria de los acuerdos
comerciales bilaterales firmados por Chile. Sin embargo, las
IGs habian sido la mayor preocupacion en gran parte de esos
acuerdos. Pero en el caso de los acuerdos firmados con
México, EFTA y la UE, ademas de profundizar la imple-
mentacion del ADPIC, se adquirieron importantes compro-
misos para la ratificacion de varios tratados multilaterales
administrados por la OMPI. El Anexo A de este informe pro-
vee un panorama mas detallado de la situacion de la PI en
Chile, incluidas sus obligaciones internacionales. El Anexo
B resume las obligaciones adquiridas por Chile en los trata-
dos bilaterales con respecto a la ratificacion de nuevos acuer-
dos.

1.5 Antecedentes del Capitulo de DPI del
TLC

A pesar que, como ya se comentd anteriormente, todos los
tratados de libre comercio negociados por Chile incluian dis-
posiciones sobre PI, aquellas incorporadas en el TLC son

“ El significado y extension de “mas altas normas
internacionales” fue un asunto muy controvertido
en Chile durante las discusiones parlamentarias
sobre el Acuerdo. La misma expresion fue usada
en el Acuerdo entre Sudafrica y la UE.

% Ver articulo 168 del “Acuerdo por el que se
establece una Asociacion entre la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros, por una Parte,

y la Republica de Chile, por la Otra” en
http://www.direcon.cl/frame/acuerdos_internacio-

nales/f_bilaterales.html. Para la version en inglés,

ver http://europa.eu.int/‘comm/trade/issues/bilate-
ral/countries/chile/euchlagr_en.htm.

" Esta es la primera vez que Chile reconoce, en
un acuerdo internacional, la existencia de “expre-
siones tradicionales” como lo han hecho otros

paises al concluir tratados de libre comercio con
la UE.

® Un lenguaje similar es utilizado en el articulo
6.5 del Acuerdo sobre el Comercio en Vinos entre
la UE y Australia. Ver
http://www.ecdel.org.au/eu_and_australia/winea-
greement/wineagreement.htm.


http://www.direcon.cl/frame/acuerdos_internacio-nales/
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilate-ral/
http://www.ecdel.org.au/eu_and_australia/winea-greement/
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/Chile/assoc_agr/

claramente las mas exhaustivas. Ellas van mas alla del
ADPIC en muchos aspectos.

Para EEUU las negociaciones con Chile significaban una
importante oportunidad para consolidar cambios en materia
de PI que algunos grupos industriales domésticos estaban
impulsando, principalmente en el area de nuevas disciplinas
en aspectos de derechos de autor en el ambiente digital y en
el area de proteccion de productos farmacéuticos y agroqui-
micos. La industria de derechos de autor estadounidense,
incluida la del entretenimiento y de software, conjuntamente
con los sectores farmacéuticos de ambos paises, jugaron un
rol clave durante las negociaciones.

El sector farmacéutico doméstico chileno es bastante impor-
tante localmente. La industria nacional satisface el 90% de
las necesidades del sector publico de salud. Es el tnico con
capacidad instalada y genera mas de 6.000 empleos, ademas
de otros 50.000 empleos relacionados debido a la subcontra-
tacion y outsourcing. Por su parte, las compaiiias farmacéu-
ticas extranjeras son simples importadores y distribuidores
de productos generados en el exterior.” El mercado de pro-
ductos farmacéuticos en Chile, alcanza alrededor de US$
600 millones por afio, comparados con los US$ 140.000
millones del mercado estadounidense.*

En términos de solicitudes de patentes, Chile no es un actor
relevante particularmente si se le compara con marcas.
Segun cifras del Departamento de Propiedad Industrial,
2.400 solicitudes de patentes fueron ingresadas en el 2003;
un tercio pertenecian a solicitantes estadounidenses y alrede-
dor de un 13% a inventores chilenos. En 1999 y en el 2002,
se solicitaron 2.814 y 3.100 patentes respectivamente. So6lo
el 5% de esas solicitudes se referian al sector de la salud”
(para mas detalles ver Anexo A).

Comprensiblemente, el sector farmacéutico doméstico chile-
no estuvo particularmente alerta durante las negociaciones
del TLC y expres6 desde el principio su preocupacion por la
inclusion en las negociaciones de temas tales como:

* Aumento en la duracion de la proteccion de patentes;

* Restablecimiento de la proteccion retroactiva (pipeline)
para productos farmacéuticos;

* Prohibicion de importaciones paralelas y agotamiento de
derechos de patentes;

* Limitaciones en asuntos de procedimiento (v.gr. elimi-
nacion de procesos de oposicion);

* Aumento de la proteccion otorgada a la informacién no
divulgada;
« Elevacion de las multas en caso de infraccion;

* Vinculacioén entre permisos sanitarios y concesion de
patentes;

Cuadro 4: Demandas originales de EEUU en el
Capitulo de PI

* Mejor coordinacion entre las autoridades de salud y las autori-
dades del Departamento de Propiedad Industrial para evitar la
concesion de autorizaciones de comercializacion a productos
farmacéuticos similares que eventualmente pudieran infringir
una patente vigente;

* La prohibicion del uso de informacién no divulgada requerida
para aprobar la autorizacion de comercializacion para produc-
tos farmacéuticos y quimicos agricolas similares o competido-
res;

* La implementacién de un sistema adecuado para proteger la
informacion no divulgada conforme con el articulo 39.3 del
ADPIC;

« Establecimiento de una proteccion retroactiva (pipeline) para
productos farmacéuticos;

* El patentamiento de plantas y animales transgénicos;
« Limitaciones a la concesién de licencias obligatorias;

* Limitacién de las excepciones a la patentabilidad por razones
de moralidad, dafio al medioambiente y para métodos de diag-
nostico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento humano
0 animal;

* Limitacién al uso de importaciones paralelas;

« Establecimiento de un mecanismo efectivo que garantizara que
todas las agencias de gobierno usaran Unicamente programas
computacionales autorizados;

* Aclaracion del derecho de reproduccion respecto a copias tem-
porales;

* La prohibicién de solicitar el registro de licencias para marcas
como requisito de validez;

» El aumento de los niveles de observancia por infracciones de
productos digitales;

* Participacion de los gobiernos en la Corporacién de Internet
para la Asignacion de Nombres y Numeros (ICANN por sus
siglas en inglés) y la adopcién de la Politica Uniforme de
Solucién de Controversias en materia de Nombres de Dominio;

* La posibilidad de que los titulares recuperen las ganancias
obtenidas por el infractor;

* El decomiso de productos infractores y de los materiales e

implementos utilizados en la produccion de los productos
infractores; y

« El establecimiento de sanciones penales como desincentivo a
futuras infracciones.

» Limitaciones a la concesion de licencias obligatorias; y

* Alcance de la inversion de la carga de la prueba en mate-
ria de patentes de procedimiento.

Las discusiones preliminares con EEUU se centraron en la
posible cobertura o extension del capitulo de PI. En las ecta-
pas iniciales de las negociaciones Chile entrego a la conside-
racion de EEUU una propuesta basada en el capitulo 15 de
su acuerdo con México. Estados Unidos, por su parte, entre-
g6 una propuesta formal recién en mayo del 2001, cinco
meses después que las negociaciones habian comenzado.

* ASILFA
* Ver http://www.ims-global.com.

° Clasificadas bajo los sectores A-61 y A-62 del
Clasificador Internacional de Patentes.


http://www.ims-global.com

Esta propuesta inicial fue complementada y modificada
durante el curso de las negociaciones.

El grupo negociador de PI del TLC se reunio por primera vez
en enero del 2001. Pareciera ser que desde el principio los
negociadores chilenos trataron de evitar la inclusion de dis-
posiciones que fueran mas alla del ADPIC, principalmente
porque consideraban, como se indicd anteriormente, que
Chile habia avanzado significativamente en la implementa-
cion del ADPIC y en la firma de importantes acuerdos inter-
nacionales en la materia. Sin embargo, para EEUU un acuer-
do comercial sin altos estandares de proteccion en materia de
PI sencillamente no era una opcion. Desde el principio
EEUU sefial6 las areas que consideraba de mayor importan-
cia para alcanzar un acuerdo en materia de PI (Cuadro 4).*
Esas demandas no tenian ninguna relacion con la propuesta
original chilena y sugerian, como se reflejaba en las preocu-

paciones manifestadas por la industria local, que las cuestio-
nes relacionadas con la industria farmacéutica, encabezaban
la lista en la agenda de EEUU.

Curiosamente, a pesar que las negociaciones del TLC se
desarrollaban mientras EEUU negociaba simultaneamente
un acuerdo con Singapur, existen importantes diferencias
entre estos dos tratados de libre comercio, como se destaca-
rd a lo largo de este informe.

La ronda decisiva y final de negociaciones tuvo lugar en
diciembre del 2002 cuando mas de 90 negociadores chilenos
y 140 negociadores estadounidenses de distintos servicios
publicos trabajaron durante nueve dias consecutivos para
finalizar el acuerdo. Fue durante esta ocasion que la mayoria
de los asuntos mas conflictivos fueron resueltos, incluidos
aquellos del capitulo relativo a la PI.

2. Objetivos, aplicacion temporal y principios

generales

2.1. Objetivos

Los objetivos en materia de PI del TLC estan principalmen-
te expuestos en el Preambulo del capitulo 17. Este
Preambulo, tGnico entre los acuerdos comerciales firmados
por EEUU, es un elemento extrafio a la arquitectura general
del Acuerdo. Este es el tnico capitulo en todo el TLC que
tiene un preambulo propio. Por ejemplo, capitulos equiva-
lentes al de PI, tales como el capitulo 10 sobre inversiones,
no cuentan con tal preambulo. Este Preambulo podria suge-
rir un tratado autonomo de la PI entre ambos paises, particu-
larmente porque el TLC comienza con un preambulo general
en el que figura la proteccion de la PI como uno de sus obje-
tivos importantes. El parrafo pertinente en el preambulo
general del TLC, destaca el deseo de estimular la creatividad
y la innovacion y el comercio de bienes y servicios cubiertos
por DPIs. El Preambulo del Capitulo 17 (Cuadro 5), que ya
existia en las etapas iniciales de las negociaciones, es mas
especifico y se refiere -en general- a la necesidad de reducir
las distorsiones y obstaculos al comercio entre las Partes y
que, en este contexto, los sistemas de PI no se conviertan en
barreras al comercio legitimo. Esta clausula se asemeja a una
disposicion equivalente del ADPIC.”

La importancia de este Preambulo es que en caso que surja

una diferencia entre las Partes puede ser usado como fuente
de interpretacion de las disposiciones sustantivas del
Acuerdo. Considerando que el Preambulo no esta destinado
a establecer derechos u obligaciones especificas, es dificil
predecir las circunstancias en las cuales sus disposiciones se
podrian utilizar. Muchas o incluso la mayoria de las disposi-
ciones del TLC, dejan algin espacio para la interpretacion y
en este sentido el Preambulo puede ser relevante en un con-
texto de interpretacion. Las observaciones siguientes respec-
to de los contenidos de este Preambulo pueden contribuir a
una comprension mas general de los objetivos y principios
del TLC.*®

2.1.1. Reduccion de distorsiones y trabas al comercio

La primera clausula del Preambulo sefiala que el objetivo
principal del Acuerdo es “reducir las distorsiones del comer-
cio y los obstaculos al mismo entre las Partes.” Este objetivo
se cumplira, segln la segunda clausula, asegurando “que las
medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos
derechos no se conviertan, a su vez, en obstaculos al comer-
cio legitimo” y por medio de una mayor eficiencia y trans-
parencia en la administracion del sistema, como lo destaca la
clausula siguiente.

% Ver también Cuadro 1, relativo a la APC de
EEUU.

" Ver la primera clausula del Preambulo del

fiol e inglés, ver

ADPIC. Para el texto completo del TLC en espa-

http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/. De aqui en

texto final del Acuerdo.

% Ver UNCTAD-ICTSD Resource Book, Parte
Uno, Capitulo 1.1.

adelante todas las citas han sido tomadas del
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Cuadro 5: Preambulo del Capitulo 17 del TLC

Las Partes,

Deseosas de reducir las distorsiones del comercio y los obstacu-
los al mismo entre las Partes;

Deseosas de mejorar los sistemas de propiedad intelectual de
ambas Partes para dar cuenta de los ultimos avances tecnolégi-
cos y garantizar que las medidas y procedimientos destinados a
hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en
obstaculos al comercio legitimo;

Deseosas de promover una mayor eficiencia y transparencia en
la administracion de los sistemas de propiedad intelectual de las
Partes;

Deseosas de construir sobre las bases establecidas en tratados
internacionales existentes en el campo de la propiedad intelec-
tual, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC) de la Organizaciéon Mundial del Comercio
(OMC) y reafirmando los derechos y obligaciones establecidos
en el ADPIC;

Reconociendo los principios establecidos en la Declaracion rela-
tiva al ADPIC y la Salud Publica adoptada el 14 de noviembre
de 2001 por la OMC en la Cuarta Conferencia Ministerial de la
OMC, celebrada en la ciudad de Doha, Qatar;

Enfatizando que la proteccion y observancia de los derechos de
propiedad intelectual es un principio fundamental de este
Capitulo que ayuda a promover la innovacion tecnologica, asi
como la transferencia y difusiéon de tecnologia para el mutuo
beneficio de los productores y usuarios de tecnologia, y que
incentiva el desarrollo del bienestar social y econdémico;

Convencidas de la importancia de los esfuerzos por incentivar la
inversion privada y publica para investigacion, desarrollo e inno-
vacion;

Reconociendo que la comunidad de negocios de cada Parte
debe ser estimulada para participar en programas e iniciativas
de investigacion, desarrollo, innovacion y transferencia de tecno-
logia implementados por la otra Parte;

Reconociendo la necesidad de lograr un equilibrio entre los
derechos de los titulares y los legitimos intereses de los usua-
rios y de la comunidad en relacion con las obras protegidas;

Acuerdan lo siguiente:
Fuente: http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/17.ipr.PDF

2.1.2. Transparencia®

Este objetivo de transparencia es posteriormente desarrolla-
doenel TLC,

“Articulo 17.1.12: Cada Parte garantizara que todas las
leyes, reglamentos y procedimientos relativos a la protec-
cion u observancia de los derechos de propiedad intelec-
tual, y todas las decisiones judiciales definitivas y resolu-

ciones administrativas de aplicacion general correspon-
dientes a la observancia de tales derechos, se haran por
escrito y seran publicadas, o cuando tal publicacion no sea
factible, puestos a disposicion del publico, en el idioma
del pais, de forma que permita a la otra Parte y a los titu-
lares de los derechos tomar conocimiento de ellos, con el
objeto que la proteccion y la observancia de los derechos
de propiedad intelectual sea transparente. Nada en este
parrafo obligard a una Parte a divulgar informacién con-
fidencial, que impida la aplicacion de la ley o sea de otro
modo contrario al interés publico o perjudique los intere-
ses comerciales legitimos de determinadas empresas
publicas o privadas.”

La disposicion sobre transparencia es en muchos aspectos
parecida a aquella contenida en el ADPIC.* El TLC por su
parte, aclara en una nota que el requisito de publicacion
puede ser satisfecho con so6lo poner a disposicion del publi-
co en Internet, un documento escrito. El principio de trans-
parencia es un principio generalmente aceptado en el dere-
cho internacional. En el contexto del comercio internacional,
la transparencia de la legislacion nacional de PI sirve el obje-
tivo de familiarizar a los operadores econdmicos extranjeros
con la reglamentacion doméstica sobre PI, haciendo por lo
tanto que las transacciones internacionales de productos pro-
tegidos por la PI, sean mas predecibles.

Las ultimas cuatro lineas de la disposicion sobre transparen-
cia del TLC son idénticas a aquellas contenidas en el ADPIC,
el que contempla la tipica excepcion de interés publico, al
reconocer que hay ciertas areas en que la transparencia seria
mas perjudicial que beneficiosa.

2.1.3 La arquitectura internacional de la PI

La cuarta clausula del Preambulo destaca que el TLC se basa
en los fundamentos de la arquitectura internacional de los
acuerdos sobre PI, incluido el ADPIC, “reafirmando los
derechos y obligaciones establecidos en el acuerdo sobre los
ADPIC.” (Ver mas adelante en este documento, la discusion
relativa a la clausula de “no-derogacion”).

2.1.4 E1 ADPIC y la salud publica

La quinta clausula hace una referencia explicita a los princi-
pios establecidos en la Declaracion de Doha sobre el ADPIC
y la Salud Publica.” Esta clausula es de la mayor importan-
cia porque confirma

® Es importante sefialar que ademas de estas
disposiciones especificas sobre transparencia, el
Capitulo 15 del TLC también trata esta materia y
se aplica al Capitulo sobre DPls.

® Articulo 63, ADPIC: “Las leyes, reglamentos,
decisiones judiciales definitivas y resoluciones
administrativas de aplicacién general hechos
efectivos por un Miembro y referentes a la mate-

ria del presente Acuerdo (existencia, alcance,
adquisicion, observancia y prevencién del abuso
de los derechos de propiedad intelectual) seran
publicados o, cuando tal publicacién no sea facti-
ble, puestos a disposicion del publico, en un idio-
ma del pais, de forma que permita a los gobier-
nos y a los titulares de los derechos tomar conoci-
miento de ellos. También se publicaran los acuer-
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dos referentes a la materia del presente Acuerdo
que estén en vigor entre el gobierno o una enti-
dad oficial de un Miembro y el gobierno o una
entidad oficial de otro Miembro.”

" Ver el texto de la Declaracion en
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min
01_s/mindecl_trips_s.htm.


http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min
http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/17.ipr.PDF

“...que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni debera
impedir que los Miembros adopten medidas para proteger
la salud publica. En consecuencia, al tiempo que reitera-
mos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los
ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y debera ser
interpretado y aplicado de una manera que apoye el dere-
cho de los Miembros de la OMC de proteger la salud
publica y, en particular, de promover el acceso a los medi-
camentos para todos”, y también reafirma el “derecho de
los Miembros de la OMC de utilizar, al maximo, las dis-
posiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que prevén fle-
xibilidad a este efecto.”

(Es la Decision relativa a la “Implementacion del Parrafo 6
de la Declaracion de Doha relativa al ADPIC y la Salud
Publica”, adoptada por el Consejo General de la OMC el 30
de agosto de 2003, parte de dicha Declaracion y, por lo
tanto, del Predmbulo del Capitulo 17 de DPIs? Claramente
si, pues ella implementa un aspecto de la Declaracion de
Doha. La Decision podria ser considerada como una parte
integral de la Declaracion Ministerial de Doha, por lo que en
caso que sea necesario interpretar cualquier disposicion del
TLC, la Declaracion de Doha, asi como la Decision, deberi-
an ser tomadas en cuenta.®” Este objetivo general del Acuerdo
explicitado en el Preambulo, debe ser entendido en el con-
texto de sus disposiciones sustantivas y, mas precisamente,
en como los nuevos estandares incorporados en el TLC,
especialmente en patentes y productos regulados, sean con-
sistentes con la Declaracion de Doha.

2.1.5 Promocion de la innovacion, transferencia y
difusion de la tecnologia

La sexta clausula, si bien no idéntica, se asemeja a los obje-
tivos generales establecidos en el articulo 7 del ADPIC, al
destacar que la proteccion y observancia de los DPIs es un

“...principio fundamental de este Capitulo que ayuda a
promover la innovacion tecnologica, asi como la transfe-
rencia y difusion de tecnologia para el mutuo beneficio de
los productores y usuarios de tecnologia, y que incentiva
el desarrollo del bienestar social y econémico.”

La unica diferencia formal con el ADPIC es que una clausu-
la separada y final enfatiza

“la necesidad de lograr un equilibrio entre los derechos de
los titulares y los legitimos intereses de los usuarios y de
la comunidad en relacion con las obras protegidas.”

Finalmente, las clausulas séptima y octava se refieren a la
importancia de la inversion publica y privada y el papel de la
comunidad de negocios en la investigacion, innovacion y
transferencia de tecnologia.

2.1.6 Practicas anticompetitivas y cooperacion bila-
teral

El TLC incorpora otros dos objetivos aislados. El primero se
refiere a las practicas anticompetitivas que pueden ser aso-
ciadas al ejercicio de los DPIs. A este respecto reconoce que

“Articulo 17.13: Ninguna disposicion de este Capitulo
impedira a una Parte que adopte medidas necesarias para
prevenir practicas anticompetitivas que pudieran resultar
del abuso de los derechos de propiedad intelectual con-
templados en este Capitulo.”

La redaccion del TLC se asemeja a aquella del NAFTA% pero
sigue mas de cerca la terminologia y conceptos que se
encuentran en el ADPIC.®

La explotacion de los DPIs podria dar lugar a la posibilidad
de practicas anticompetitivas, ya sea individualmente por una
empresa 0 por practicas concertadas o por acuerdos entre
empresas. Una definicion e implementacion adecuada de las
politicas publicas para lidiar con este problema, representa
uno de los criterios mas importantes para el funcionamiento
eficiente de cualquier sistema de PI. Para prevenir o controlar
dichas practicas varios paises han dictado legislaciones anti-
monopolio u otro tipo de régimen legal en la que se sancio-
nan algunas o la mayoria de las posibles conductas anticom-
petitivas. La aproximacion que se adopte depende de las con-
diciones particulares de los mercados nacionales, de las tradi-
ciones legales locales y de consideraciones de interés publico.
En esta materia EEUU tiene una larga tradicion para tratar la
interrelacion entre DPIs y politicas de competencia.® Chile en
cambio, tiene solo reglas incipientes en esta materia.”’

2 Ver el texto de la Decision en
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/imple
m_para6_s.htm.

% En el recientemente firmado TLC entre EEUU y
Marruecos, se adjunté una carta al Acuerdo recor-
dando el entendimiento con EEUU, relativo a “la
implementacion de las disposiciones del Capitulo
15 del Acuerdo (que) no afectan la facultad de
ninguna de las Partes para adoptar medidas
necesarias para proteger la Salud Publica, para
promover en acceso a medicamentos para todos.
Esto afectara particularmente, casos tales como
el HIV/SIDA tuberculosis, malaria, y otras epide-
mias, asi como circunstancias de extrema urgen-
cia o emergencia nacional. En caso que las dis-
posiciones del Capitulo 15 sean contrarias a una
modificacién que ha entrado en vigor para las
partes del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio de la OMC (1994) (el Acuerdo
sobre los ADPIC), las Partes acuerdan iniciar
inmediatamente consultas con el objeto de modifi-
car el Capitulo 15 del Acuerdo, como sea perti-
nente a la luz de la enmienda al Acuerdo sobre
los ADPIC”.

% Articulo 1704, NAFTA: Control de practicas o
condiciones abusivas o contrarias a la competen-
cia: “Ninguna disposicion de este capitulo impedira
que cada una de las Partes tipifique en su legisla-
cién interna practicas o condiciones relativas a la
concesion de licencias que, en casos particulares,
puedan constituir un abuso de los derechos de
propiedad intelectual con efecto negativo sobre la
competencia en el mercado correspondiente.
Cada una de las Partes podra adoptar o mantener,
de conformidad con otras disposiciones de este
Tratado, las medidas adecuadas para impedir o
controlar dichas practicas o condiciones.”
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% Articulo 8.2, ADPIC: “Podra ser necesario apli-
car medidas apropiadas, siempre que sean com-
patibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo,
para prevenir el abuso de los derechos de propie-
dad intelectual por sus titulares o el recurso a
practicas que limiten de manera injustificable el
comercio o redunden en detrimento de la transfe-
rencia internacional de tecnologia.”

 Roffe, 1998.

 La Ley de Propiedad Industrial (Ley N° 19.039,
de 24 de enero de 1991), sefiala por ejemplo que:
“las licencias obligatorias sélo pueden ser otorga-
das cuando el titular de la patente ha cometido
abuso monopdlico segun lo decrete la Comision
Antimonopolios establecida en el Decreto Ley
N°211 de 1973, la que sera el érgano responsable
para determinar que existe una infraccién y para
tomar una decisién al respecto.”


http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/imple

Las disposiciones pertinentes del ADPIC, incorporadas por
defecto en el TLC son el Articulo 8.2 y el Articulo 40. El
Articulo 8.2 es parte de las “Disposiciones Generales y
Principios Baésicos” de la Parte I del Acuerdo. Deberia ser
leido como un complemento al primer parrafo del Articulo 8,
autorizando a las Miembros a adoptar medidas para proteger
la salud publica y la nutricion y para promover el interés
publico en sectores de vital importancia para su desarrollo
socioecondmico y tecnologico. La Seccion 8 de la Parte I,
sobre “Control de Practicas Anticompetitivas en las licencias
contractuales”, consiste en el Articulo 40. Mientras que los
parrafos 1 y 2 de esta disposicion tratan la regulacion sus-
tantiva relativa a las practicas anticompetitivas en materia de
licencias, los parrafos 3 y 4 se refieren a cuestiones sobre
observancia.®

En resumen, el TLC no innova en esta materia y deja a las
Partes absoluta libertad para legislar al respecto. Las unicas
limitaciones podrian encontrarse entre los principios genera-
les del ADPIC, mencionados anteriormente.

El TLC también se refiere a la cooperacion técnica bilateral,
la que es crucial para hacer cumplir los DPIs entre paises con
distintos grados de desarrollo. Esta cooperacion parece esen-
cial para lograr resultados reales y efectivos en la observan-
cia de la PI, como son los deseos expresos de las Partes. Sin
embargo, en el TLC no hay obligaciones efectivas para cum-
plir este objetivo, limitdndose a un nivel de compromiso mas
bien leve de financiar actividades especificas de coopera-
cion. Este asunto fue levantado y discutido en las fases fina-
les de la negociacion. Se estimd que era importante aumen-
tar la cooperacion técnica debido precisamente a las asimé-
tricas condiciones economicas y de desarrollo de las Partes.

El TLC se refiere a las obligaciones de ambas partes de

Articulo 17.1.14: “...cooperar(an), segun términos mutua-
mente acordados, y sujeto a la disponibilidad de fondos
asignados, por medio de:

(a) proyectos de educacion y difusion acerca del uso de la
propiedad intelectual como instrumento de investigacion
e innovacion, asi como respecto de la observancia de la
propiedad intelectual;

(b) la adecuada coordinacion, capacitacion, cursos de
especializacion e intercambio de informacion entre las
oficinas de propiedad intelectual y otras instituciones de
las Partes; y

(c) aumentar el conocimiento, desarrollo e implementa-
cion de los sistemas electronicos usados para la adminis-
tracion de la propiedad intelectual.”

Esta disposicion no tiene precedente en tratados de libre
comercio, excepto en CAFTA en el que estd vinculado al
Comité para la Creacion de Capacidades Relacionadas con el
Comercio, creado en ese mismo Acuerdo.”

Cuadro 6: Disposiciones transitorias

Articulo 17.1

2. Antes del 1 de enero de 2007, las Partes deberan ratificar o
adherir al Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
(1984).

. Antes del 1 de enero del 2009, las Partes deberan ratificar
adherir a:

la Convencion Internacional sobre la Proteccion de Nuevas
Variedades de Plantas (1991);
el Tratado sobre Derechos de Marcas (1994); y
el Convenio sobre la Distribuciéon de Sefiales Portadoras de
Programas Transmitidas por Satélite (1974).
. Las Partes haran esfuerzos razonables para ratificar o adhe-
rir a los siguientes acuerdos, de conformidad con su legisla-
cion interna:

el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000);

el Acuerdo de la Haya sobre el Depésito Internacional de
Disefios Industriales (1999); y

el Protocolo referente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (1989).

Articulo 17.12: Disposiciones finales

1. Salvo disposicion en contrario en este Capitulo, cada Parte le
dara vigencia a las disposiciones de este Capitulo en la fecha
de entrada en vigor de este Tratado.

. En aquellos casos en que la plena implementacion de las
obligaciones contenidas en este Capitulo, requieran que una
Parte modifique su legislacién interna, o de recursos econémi-
cos adicionales, estas modificaciones y recursos econémicos
deberan estar en vigor o disponibles, tan pronto como sea
posible, y bajo ninguin evento mas tarde de:

(a) dos afos a contar de la entrada en vigor de este Tratado,
en lo referente a las obligaciones establecidas en el articulo
17.2 sobre marcas de fabrica o de comercio, en los articulos
17.4(1) a 17.4(9) sobre indicaciones geograficas, los articulos
17.9(1), 17.9(3) a 17.9(7) sobre patentes, y los articulos
17.5(1) y 17.6(1) sobre copias temporales;
(b) cuatro afios a contar de la entrada en vigor de este
Tratado, en lo referente a las obligaciones del articulo 17.11
sobre observancia (incluidas las medidas en frontera), y el
articulo 17.6(5) en lo referente al derecho de comunicacién al
publico, y transmisiones digitales no interactivas, para los
artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fono-
gramas; y
(c) cinco afos a contar de la entrada en vigor de este Tratado,
en lo referente a las obligaciones del articulo 17.7(5) sobre
medidas tecnoldgicas efectivas.

Fuente: http://www.ustr.gov/new/fta/Chile/final/17.ipr.PDF

2.2. Ambito temporal de aplicacion

2.1.1 Entrada en vigor

El TLC aborda la cuestion de la entrada en vigor de sus dis-
posiciones y las modificaciones a la legislacion interna cuan-
do el Acuerdo lo requiera. Como regla general, a la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo cada Parte dard cumplimiento
a las disposiciones sobre DPIs del TLC. El Cuadro 6 entrega
detalles sobre los casos en que las Partes han contemplado
plazos adicionales para implementar, respectivamente, algu-
nas de las obligaciones.

% Ver UNCTAD-ICTSD. Resource Book, Parte
Tres.

 Articulo 19.4, CAFTA.
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Una fuente ha dicho que las disposiciones transitorias del
TLC han sido fuertemente criticadas por la industria esta-
dounidense basandose en que los plazos otorgados a Chile
han sido innecesariamente largos, los que constituyen, segun
su punto de vista, una de sus “principales deficiencias, sin las
cuales el Acuerdo seria muy fuerte.”” Conforme a la misma
fuente, Chile obtuvo un plazo de gracia de cuatro afios desde
la entrada vigor del Acuerdo para implementar las disposi-
ciones sobre observancia, estando ya obligado en muchas de
estas situaciones por el ADPIC. Ademas, Chile tendria dos
afios para implementar las disposiciones sobre “copias tem-
porales” al haber reconocido un derecho exclusivo para la
reproduccion de este tipo de copias en cualquier manera o
forma. Nuevamente, de acuerdo a la misma fuente, esto no
habria sido necesario porque el TLC simplemente clarifica lo
que ya era una obligacion en los acuerdos sobre derechos de
autor de los que Chile es parte. Algo similar parece aplicarse
a la obligacion de Chile de otorgar una proteccion en contra
de la elusion de medidas tecnoldgicas de proteccion, ya con-
tenidas en el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor
(TODA) y en el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones y
Ejecuciones y Fonogramas (TOIEF) (mas conocidos como
los Tratados de la OMPI de Internet) de los que son parte
tanto Chile como los EEUU. Una pregunta sin clara respues-
ta es si Chile podria cumplir con el TODA y el TOIEF antes
de expirar los cinco afios del periodo de transicion (ver punto
4 del Cuadro 6) y después implementar las disposiciones mas
estrictas del TLC.

2.2.2. Situaciones anteriores al TLC

Para actos y situaciones que ocurrieron antes que el TLC
entrara en vigor”' el propio Acuerdo reconoce tres escenarios
distintos, los que estan basados en principios paralelos con-
tenidos en el ADPIC.”

Actos ocurridos con anterioridad al TLC

El primer escenario se refiere a actos ocurridos antes de la
entrada en vigor del TLC.” Esta disposicion es la misma que
su equivalente en el ADPIC (Articulo 70.1), pero levemente
modificada para acomodar su redaccion a las circunstancias
especificas del TLC. En consecuencia, no parece haber nin-
guna diferencia legal entre ambas disposiciones.” Como no
hay distinciones o excepciones respecto a qué actos se apli-
ca la disposicion, deberia entenderse que se refiere a cual-
quier tipo de actos de forma general, que concurrieron antes
del 1 de enero del 2004, fecha de entrada en vigor del TLC.
La cuestion que surge se refiere a las consecuencias de actos
que siendo anteriores a la entrada en vigor del acuerdo, sub-
sisten mas alla de esa fecha.

Estos actos continuados pueden ser considerados -para la
parte que sobreviene después de la fecha de aplicacion-

como actos que ocurren después de la aplicacion®, tal como
se sugiere en las conclusiones y en la interpretacion conteni-
da en el caso de la OMC Canada-Periodo de proteccion
mediante patente. El Organo de Apelacion concluyd que el
ADPIC (Articulo 70.1) no podia ser interpretado de manera
de excluir derechos existentes, tales como los derechos de
patente, aun cuando esos derechos hubieran surgido por
actos ocurridos antes de la fecha de aplicacion del ADPIC.
La misma logica también deberia ser aplicada en el caso del
TLC pues este principio de no-retroactividad esta basado en
una disposicion similar del ADPIC (Cuadro 7).

Materia existente al momento de la entrada en vigor del
TLC

El segundo escenario se refiere a toda la materia susceptible
de ser protegida existente a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo.” El TLC establece obligaciones respecto a toda la
materia existente a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo
y que era protegida por una Parte a esa fecha o que cumple,
o posteriormente pueda cumplir con el criterio de proteccion
bajo los términos del TLC. Esta disposicion es similar a
aquellas establecidas en otros acuerdos comerciales reciente-
mente suscritos por EEUU.

La materia susceptible de ser protegida incluye todo aquello
que podria protegerse bajo las distintas categorias de DPI
reconocidas en el TLC, es decir, invenciones (patentes), mar-
cas (marcas registradas), indicaciones geograficas (IGs),
obras literarias y artisticas (derechos de autor), derechos de
los artistas y productores de fonogramas (derechos conexos),
sefiales satelitales portadoras de programas codificados, pro-
ductos regulados e informacion no divulgada.

El mayor efecto tedrico de esta disposicion respecto de las
patentes, es que reconoce una proteccion “pipeline.” Sin
embargo, esto no altera la situacion legal en Chile por que la
Ley de Propiedad Industrial de 1991 extendid su ambito de
patentabilidad a todo tipo de productos y procesos. Puede,
sin embargo, tener un impacto en la proteccion de la infor-
maciéon no divulgada relativa a productos farmacéuticos y
agroquimicos. En efecto, de acuerdo con el TLC (articulo
17.10.1), como se explica mas adelante, la informacion no
divulgada relativa a la seguridad y eficacia de un producto
farmacéutico o agroquimico que utiliza una nueva entidad
quimica, sera protegida por al menos cinco afios desde la
fecha de aprobacion del producto farmacéutico y de diez
afios desde la fecha de aprobacion del producto agroquimico.
De acuerdo al TLC, la informacioén no divulgada relativa a
estos productos, que esta siendo protegida en EEUU, tam-
bién deberia ser protegida en Chile.

En materia de derechos de autor y derechos conexos, las
obligaciones respecto a obras y fonogramas existentes se

™ [FAC — 3 — Chile, p. 21.

" EI TLC entr6 en vigor el 1 de enero del 2004.
"2 Articulos 70.1, 70.2 y 70.3, ADPIC.

”# Articulo 17.1.9, TLC “Este Capitulo no genera

obligaciones relativas a actos realizados antes de
la fecha de entrada en vigor de este Tratado.”

™ Es también similar al NAFTA (Articulo 1720.1),
CAFTA (Articulo 15.1.3.) y al TLC entre EEUU y
Marruecos (Articulo 15.1.10). EI TLC entre EEUU

y Australia no tiene tal disposicién, como tampoco
la tiene el TLC entre EEUU y Singapur.

”* Daniel Gervais, 1998, p.268.
7 Articulo 17.1.10, TLC.
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Cuadro 7: El caso de la OMC Canada-Periodo de
proteccion mediante patentes

En este caso el panel fue establecido para considerar los recla-
mos hechos por EEUU sobre el término de proteccién de las
patentes contemplado en la Ley de Patentes de Canada, el que
EEUU consideraba inconsistente con las obligaciones de Canada
bajo el ADPIC. La medida en cuestion en la disputa era la seccién
45 de la Ley de Patentes canadiense, bajo la cual, antes del 1° de
octubre de 1989 Canada concedia una proteccion de 17 afios
desde la fecha de concesion de la patente. Canada modificé la
ley para que desde octubre de 1989 la proteccion para patentes
fuera de 20 afios desde la solicitud de la patente. Sin embargo,
no se establecié ningiin mecanismo en la ley para permitir la tran-
sicion de un sistema al otro. En consecuencia, la seccion 44 de la
Ley de Patentes establecia una nueva regla para las solicitudes
que se hicieran después del 1° octubre de 1989, mientras que la
seccion 45 mantenia la regla de un plazo de proteccion de 17
afos desde la concesion de la patente para solicitudes que se
hubieran hecho antes del 1° de octubre de 1989, con lo que coe-
xistian dos términos de proteccion. Canada sefialaba que la regla
de irretroactividad del articulo 70.1 del ADPIC, respecto a actos
que hubieran ocurrido antes de la fecha de aplicacion del ADPIC
no prima por sobre la regla del articulo 70.2 del mismo Acuerdo,
respecto a “materia” que estuviera protegida en la fecha de apli-
cacioén del Acuerdo. Canada también apeld el fallo del panel en
cuanto a que Canada debia aplicar la obligacion del articulo 33 a
inventos que, al primero de enero de 1996, fecha de aplicacion
del ADPIC para Canada, estaban protegidos mediante patentes, a
pesar de que estas patentes eran el resultado de “actos ocurridos
con anterioridad al 1° de enero de 1996”. Ademas, Canada se
apoyd en el articulo 28 de la Convencion de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (CVDT), la que establece que las obliga-
ciones de un tratado no operan en el sentido de obligar a una
parte con relacion a ningun acto, hecho o situacion anterior a la
entrada en vigor del acuerdo para esa Parte. Desde el punto de
vista de Canada, el articulo 70.1 del ADPIC confirma la regla de
irretroactividad de la CVDT.

El Organo de Apelacion rechazé los argumentos de Canada
sefialando que

“la proteccién concedida con arreglo a la antigua Ley con res-

pecto a las invenciones constituye una “situacién que no ha

dejado de existir’ en la fecha de aplicacién del Acuerdo sobre

los ADPIC para el Canada, esta situacion no puede relacionar-

se con los “actos realizados” antes de esa fecha y, por lo tanto,

estar abarcadas por el parrafo 1 del articulo 70 del Acuerdo”.
El Organo de Apelacion también sefialé que un “acto” es algo que
“esta hecho”, y el uso de la frase “actos que ocurrieron con ante-
rioridad” en el articulo 70.1 del ADPIC, sugiere que lo que fue
hecho fue completado o finalizado. Esto deberia excluir situacio-
nes, incluidos derechos y obligaciones existentes, que no hayan
terminado o concluido.

“el titulo del articulo 70, “Proteccién de la materia existente”, con-
firma contextualmente que la finalidad del articulo 70 consiste en
incluir en el ambito de aplicacién del Acuerdo sobre los ADPIC
“materias” que, en la fecha de aplicacion del Acuerdo para un
Miembro, existan y satisfagan los criterios pertinentes para su
proteccion en el marco del Acuerdo. Una interpretacion en contra-
rio reduciria en gran medida el ambito de aplicacion de las otras
disposiciones del articulo 70, en particular las disposiciones esta-
blecidas en el parrafo 2 de dicho articulo”.

Fuente: OMC, Canada-Periodo de proteccién mediante patentes, ver
http://wto.org.

determinaran” de conformidad con el Convenio de Berna.”

Un asunto delicado se refiere a la ampliacion del plazo de
proteccion de las patentes para compensar las demoras injus-
tificadas durante el proceso de su otorgamiento o como
resultado de las demoras ocurridas durante el proceso de
concesion del permiso de comercializacion,” discutido en
otras secciones de este informe. La pregunta que surge es si
una solicitud de patente que fue ingresada antes de la con-
clusion del TLC y cuyo proceso de concesion ha tomado mas
de cinco afos desde la fecha de la solicitud, podria benefi-
ciarse o no del aumento del término, debido al principio del
TLC relativo a “toda la materia susceptible de proteccion
existente en el momento de su entrada en vigor.” O si el titu-
lar de un producto farmacéutico patentado que ha sufrido
injustificadamente una reduccioén del término de proteccion
como resultado de la aprobacion del permiso de comerciali-
zacion, cuyo proceso se inicié antes de la conclusion del
TLC, podria también beneficiarse de este principio. Una
interpretacién pro-proteccion es que si las demoras siguen
existiendo después de la entrada en vigor del TLC, este prin-
cipio deberia aplicarse.

Materia que se encuentre en el dominio publico
Finalmente, el tercer escenario® se refiere a la falta de obli-
gacion de restaurar la proteccion a aquella materia suscepti-
ble de ser protegida y que a la fecha de entrada en vigor del
TLC haya caido en el dominio publico. Este caso deberia
tener efecto principalmente en obras literarias y artisticas que
se encuentren en el dominio publico, pero cuyo término de
proteccion ha sido menor a 70 afios.®

2.3. Principios Generales

2.3.1 Estandares minimos

La primera disposicion del capitulo 17 establece el principio
de estandares minimos. La disposicion sefiala que

17.1.1 “Cada Parte aplicara las disposiciones de este
Capitulo y podré prever en su legislacion interna, aunque
no estara obligada a ello, una proteccion mas amplia que
la exigida por este Capitulo, a condicion de que tal pro-
teccion no infrinja las disposiciones del mismo.”

La disposicion en el TLC se asemeja, palabra por palabra a
aquella contenida en el ADPIC.* Sin embargo, el TLC no
incluye una importante frase del ADPIC que reconoce que
los Miembros podran establecer libremente el método mas
adecuado para aplicar las disposiciones del Acuerdo en el
marco de su propio sistema y practica. En relacion a este
principio general cabe destacar lo siguiente:

* El requisito de implementar un acuerdo internacional esta

7 Articulo 17.7.7, TLC.

8 Articulo 18 de Berna, con relacion al Articulo
70.2 del ADPIC.

" Articulo 17.9.6 y Articulo 17.10.2 (a), TLC.
® Articulo 17.1.11, TLC.

8 Una disposicion similar, con algunas excepcio-
nes, aparece en el NAFTA (Articulo 1720.3), en el

TLC EEUU-Australia (Articulo 17.1.9 sin excepcio-
nes), CAFTA (Articulo 15.1.2 sin excepciones) y
en el TLC EEUU-Singapur (Articulo 16.1.6 (b) sin
excepciones).

% El Articulo 1 del ADPIC sefiala: “Los Miembros
aplicaran las disposiciones del presente Acuerdo.
Los Miembros podran prever en su legislacion,
aunque no estaran obligados a ello, una protec-
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cién mas amplia que la exigida por el presente
Acuerdo, a condicién de que tal protecciéon no
infrinja las disposiciones del mismo. Los
Miembros podran establecer libremente el método
adecuado para aplicar las disposiciones del pre-
sente Acuerdo en el marco de su propio sistema y
practica juridicos.”


http://wto.org

implicito en la obligacion de cumplirlo de buena fe. La
obligacion de cumplir de buena fe (“pacta sunt servanda’)
estd reconocida en la Convencion de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (CVDT)® y por el Derecho
Consuetudinario. El TLC sefiala que cada Parte “aplicara
las disposiciones” del Acuerdo reiterando la obligacion
legal internacional basica."

El TLC confirma el principio de la aplicacion de estanda-
res minimos y que, por consiguiente, las Partes pueden,
aunque no estan obligadas a ello, a prever una proteccion
mas amplia de PI que la exigida por el TLC. De hecho, el
TLC va mas alla de los estandares minimos establecidos
por el ADPIC. Esto por si mismo es perfectamente compa-
tible con el ADPIC, el que dio libertad a los miembros de
la OMC para adoptar estandares de proteccion mas eleva-
dos precisamente sobre la base de este principio.

Sin embargo, como se sefialé anteriormente, el TLC no
hace ninguna referencia al “método de libertad de imple-
mentacion” reconocido en el ADPIC. En el ADPIC cada
miembro de la OMC decide si adoptard una determinada
legislacion o regla administrativa para su implementacion
0, si en cambio, se apoyara en el texto del Acuerdo como si
fuera parte de su legislacion interna.

Atin mas importante, el ADPIC autoriza a cada Miembro a
implementar sus disposiciones de la manera que estime mas
apropiada, con la condiciéon de que la implementacion sea
conforme con los términos del Acuerdo. En el caso del TLC
sera importante considerar, a la luz del principio de no-dero-
gacion, discutido mas adelante, si las Partes conservaron el
principio de “libertad de implementacion” a que se hizo refe-
rencia mas arriba. Una explicacion simple para esta omision
en el TLC de este importante principio del ADPIC es que el
TLC, como se describe en distintas secciones de este infor-
me, establece modalidades especificas de implementacion de
algunas de sus disposiciones sin dejar mucha libertad a las
Partes para decidir sobre el mejor método para hacerlo.®

2.3.2 La clausula de no-derogacion

Un principio importante del TLC que rige la forma como
debe ser interpretado, sefiala que

17.1.5: “Ninguna disposicion de este Capitulo relativo a
los derechos de propiedad intelectual ira en detrimento de
las obligaciones y derechos de una Parte respecto de la

otra en virtud del ADPIC o tratados multilaterales de pro-
piedad intelectual concertados o administrados bajo los
auspicios de Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).”*

Es la primera vez que este principio de no-derogacion apare-
ce en los acuerdos comerciales firmados por EEUU. No se
encuentra en NAFTA ni en los tratados celebrados por este
pais con Jordania, Singapur y Australia, pero si en el
CAFTA.®

E1 ADPIC® contiene una disposicion similar que se refiere a
“obligaciones” y no a “derechos,” en relacion a tratados
administrados por la OMPI. Como lo sefialan otras fuentes,*
el objeto de esta disposicion es asegurar que las partes de
estos acuerdos no tomen el ADPIC como una excusa para no
cumplir sus compromisos fuera de la OMC, cuando ellos
vayan mas alla de los estandares minimos del ADPIC. En el
caso de las Comunidades Europeas (CE)-Bananos, el infor-
me del panel de la OMC relativo, entre otros, al nivel de sus-
pension de las concesiones aplicadas a la CE, se refirio al
Articulo 2.2 del ADPIC. Al respecto el informe observa:

“Se puede entender que esta disposicion se refiere a las
obligaciones que las partes contratantes del Convenio de
Paris, el Convenio de Berna, la Convencion de Roma y el
Tratado IPIC que también son Miembros de la OMC tie-
nen entre si en el marco de esos cuatro tratados. Esto sig-
nificaria que, en virtud de la conclusion del Acuerdo sobre
la OMC, por ejemplo, los miembros de la Union de Berna
no pueden sustraerse a las obligaciones existentes entre
ellos en el marco del Convenio de Berna. Por ejemplo, el
hecho de que el parrafo 1 del articulo 9 del Acuerdo sobre
los ADPIC incorpore a ese Acuerdo los articulos 1 a 21
del Convenio de Berna, con excepcion del articulo 6bis no
significa que los miembros de la Uniéon de Berna estén
exentos de la obligacion de garantizar los derechos mora-
les que les impone el Convenio de Berna.”

En cuanto a la referencia del TLC a “derechos” — y no sélo a
“obligaciones” — la primera vez que aparece una disposicion
similar en el contexto de acuerdos internacionales sobre pro-
piedad intelectual, es en el Tratado sobre el Derecho de
Patentes (TDP), de la OMPI’":

Articulo 15(2): “a) Nada de lo dispuesto en el presente
Tratado restringirad las obligaciones existentes entre las
Partes Contratantes en virtud del Convenio de Paris; b)
Nada de lo dispuesto en el presente Tratado restringira los

& \er Articulo 26 de la Convencién de Viena
sobre el Derecho de los Tratados.

% \er UNCTAD-ICTSD, Resource Book, Parte
Uno, Capitulo 1.2.

% Ver mas adelente la discusion al respecto, en la
parte relativa a observancia de los DPIs.

% Existen 23 acuerdos concluidos o administrados
bajo los auspicios de la OMPI sobre materia de
PI. Ver los textos de estos acuerdos en

http://www.wipo.int/treaties/es/index.html. Uno, Capitulo 1.3.

¥ En CAFTA la referencia a tratados concluidos o
administrados bajo los auspicios de la OMPI esta
limitada a aquellos respecto de los cuales ambas

partes son miembros (ver Articulo 15.1.6).

% Articulo 2.2, ADPIC “Ninguna disposicién de las
Partes | a IV del presente Acuerdo ira en detri-
mento de las obligaciones que los Miembros pue-
dan tener entre si en virtud del Convenio de
Paris, el Convenio de Berna, la Convencion de
Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual
respecto de los Circuitos Integrados.”

% Ver UNCTAD — ICTSD Resource Book, Parte

% Ver Comunidades Europea — Régimen para la
Importacién, Venta y Distribucion de Bananos
(WT/DS27/ARB/ECU) citado en UNCTAD —

ICTSD Resource Book, Parte Uno, Capitulo 1.3.

" El Tratado sobre el Derecho de Patentes (TDP)
— aun no en vigencia — fue aprobado el 1° de
junio de 2000 en la Conferencia Diplomatica cele-
brada en Ginebra entre el 11 de mayo y el 2 de
junio de 2000. El objeto de este instrumento es
armonizar procedimientos formales en las solicitu-
des de patentes nacionales y regionales. El trata-
do entrara en vigor tres meses después de que el
décimo instrumento de ratificacion o accesion sea
depositado con el Director General de la OMPI
por los estados. Para el 15 de enero de 2004
siete estados habian depositado los instrumentos
de ratificacion o accesion.
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derechos de que gozan los solicitantes y titulares en virtud
del Convenio de Paris.”.

Es necesario hacer notar, sin embargo, que la referencia a
“derechos” esta hecha en un contexto distinto al del TLC. El
principio de no-derogacion en el TDP se refiere a derechos
de los solicitantes y titulares de patentes y no a las Partes de
un tratado como es el caso en el TLC.

En términos mas generales, ;jcomo deberia entenderse este
principio de no-derogacion? ;cudl es su ambito de aplica-
cion?

Durante la Ronda Uruguay la relacion entre el ADPIC y
algunos acuerdos de la OMPI (basicamente los Convenios de
Paris, Berna y Roma) fue discutida extensamente. El princi-
pio en el TLC parece ir mas alla del ADPIC” y genera una
aun mas compleja red de interrelaciones entre los derechos y
obligaciones contenidos en el TLC y en el ADPIC con aque-
llos derechos y obligaciones contemplados en los tratados
concluidos o administrados bajo los auspicios de la OMPI.

Como se sefial6 anteriormente, el principio de no-derogacion
en el TLC tiene un ambito de cobertura mas amplio que el
ADPIC. Segun fuentes informales, inicialmente, la redaccion
de esta disposicion era similar a aquella del ADPIC.” Por lo
tanto, se limitaba a “obligaciones” en virtud de las conven-
ciones de Paris, Berna y Roma y el Tratado sobre Circuitos
Integrados. Durante las negociaciones la redaccion fue modi-
ficada para incluir todas las demas convenciones de la
OMPI, asi como el ADPIC.

En sintesis, el principio de no-derogacion en el TLC:

* Se extiende a todas las materias relativas a PI y no so6lo
a las Partes I a IV del ADPIC, relativas a disposiciones
generales y principios basicos, normas relativas a la
existencia, alcance y ejercicio de los DPIs, observancia
de la propiedad intelectual y adquisicion y manteni-
miento de los DPIs y procedimientos contradictorios
relacionados.

Se extiende a “derechos” y no so6lo a “obligaciones”
como la disposicion equivalente en el ADPIC.

Se aplica, ademas de al ADPIC, a los tratados multilate-
rales de propiedad intelectual concertados o administra-
dos bajo los auspicios de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual. Varias preguntas pueden surgir
respecto a esta ultima frase. ;Cuadles son los tratados
“multilaterales™ concertados o administrados bajo los
auspicios de la OMPI? ;Incluye a los tratados que son
administrados conjuntamente por la OMPI y por otras
organizaciones internacionales, como la Convencion de

Roma? (Esta incluida la Convencion de UPOV?
(Deberian incluirse tratados que atin no estan en vigor?
Es dificil dar en este momento una respuesta clara a
estas preguntas, pero pareciera ser que la disposicion
estd limitada a todos los tratados de la OMPI de los cua-
les ambos paises son Partes.”

Apunta hacia la no-derogacién de ningun derecho u
obligacion de una Parte respecto de la otra derivado de
esos tratados internacionales. Salvo disposicion en con-
trario, el principio de no-derogacion deberia permitir a
las Partes preservar todos aquellos derechos y obligacio-
nes establecidos en el ADPIC y en las convenciones
concertadas o administradas bajo los auspicios de la
OMPI presentes y futuras, de las que tanto EEUU como
Chile sean parte. Por lo tanto, limitaciones permitidas
por el ADPIC para otorgar licencias obligatorias, por
ejemplo, que no se encuentren expresamente menciona-
das en el capitulo del TLC, quedan incolumes en con-
formidad con otras disposiciones del Acuerdo, como se
sefiala en este informe. La confirmacion de que las licen-
cias obligatorias quedan incélumes deriva, entre otras,
de la referencia al Articulo 31 del ADPIC, que hace el
capitulo sobre inversiones del TLC.”

Parece, en todo caso, tener “al menos una utilidad poten-
cial desde el punto de vista de la solucion de diferencias.””’

2.3.3. Los principios de trato nacional y de la nacién
mas favorecida

El trato nacional y la nacion mas favorecida (NMF) son prin-
cipios fundamentales del sistema legal del comercio interna-
cional, incluido el ADPIC. ;Como se aplican estos principios
en el TLC?

Trato nacional

El trato nacional ha sido un principio rector de los acuerdos
comerciales, incluido el Acuerdo General de Aranceles y
Comercio de 1947 (GATT 1947). También es una pieza clave
del ADPIC. Ha sido un aspecto fundamental de los tratados
administrados por la OMPI, remontandose al Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883.
Para el TLC, este principio apunta a la no-discriminacion
entre nacionales chilenos y estadounidenses en materia de PI.

Parece ser que EEUU no ha seguido un enfoque similar
sobre este punto en los distintos acuerdos de libre comercio,
como es el caso de los suscritos con Jordania, Singapur,
Australia y CAFTA. Por ejemplo, las excepciones al trato
nacional establecidas para los usos secundarios de fonogra-
mas por medios de comunicacion analdgicos y radiodifusion

“ Articulo 2.2, ADPIC.

% De acuerdo a informacién disponible, una pro- rales.

nacional, promueve solamente acuerdos multilate-

sumergirse en discusiones legales técnicas sobre
el rol de la clausula de no-derogacion, en las cir-

puesta original sobre este punto era igual al arti-
culo 2.2 del ADPIC. Su redaccion cambié en la
ultima fase de la negociacion.

 La referencia a tratados “multilaterales” parece
algo extrafia. La OMPI, como organizacion inter-

% Esto fue aclarado en CAFTA (Articulo 15.1.7).

% El Articulo 31 del ADPIC es mencionado expre-
samente por el Articulo 10.5.3 (b) del TLC en rela-
cion con los requisitos de desemperio.

o Abbott, 2004, sefala que es contraproducente
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cunstancias sefialadas. La pregunta no es si y
cémo los abogados discurren sobre los detalles
de interpretacion del derecho internacional publi-
co, sino cuales son las politicas subyacentes de
los gobiernos respectivos.



libre e inalambrica, aparecen solamente en los acuerdos cele-
brados con Australia y Chile.”® En el Acuerdo con Singapur
las tasas para cintas virgenes estan expresamente considera-
das como “beneficios”, pero no hay una explicacion similar
en los otros acuerdos.

La disposicion sobre trato nacional del TLC senala que

17.1.6: “Con respecto a todas las categorias de propiedad
intelectual comprendidas en este Capitulo, cada Parte
otorgara a las personas de la otra Parte un trato no menos
favorable que el que otorgue a sus propias personas con
respecto a la proteccion y goce de dichos derechos de pro-
piedad intelectual y los beneficios que se deriven de los
mismos. Sin embargo, con respecto a usos secundarios de
fonogramas por medio de comunicaciones analdgicas y
radiodifusion libre inaldmbrica, una Parte podra limitar
los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes o pro-
ductores de la otra Parte a los derechos que sus personas
reciban dentro de la jurisdiccion de la otra Parte.”.

La primera parte de esta disposicion estd basada fundamen-
talmente en el ADPIC.” Esto significa que, al igual que en
este ultimo Acuerdo, los extranjeros “pueden gozar de un
mejor trato que los nacionales.”'® Esta redaccion no es la
misma que la definicion original de trato nacional, contenida
en el Articulo 2 del Convenio de Paris, que se refiere mas
bien a “la misma” proteccion.'”

La principal diferencia formal entre el ADPIC y el TLC, en
la primera parte de esta disposicion, se refiere a la extension
del principio de trato nacional. En el TLC, el trato nacional
se extiende no s6lo a la “proteccion” de los DPIs incluidos
en el Capitulo, sino también al “goce”'”” de dichos derechos
“y a cualquier beneficio derivado de esos derechos.”'®

El hecho de haber agregado estos dos nuevos conceptos en
el TLC podria dar la impresion de que el goce de los DPIs
derivado de esos derechos no estaria cubierto por el princi-
pio de trato nacional del ADPIC. Esto no parece ser el caso.
La amplia definicion de “proteccion” establecida en la nota
3 del Articulo 3 del ADPIC incluye materias relativas a la
existencia, adquisicion, alcance, mantenimiento y observan-
cia de los derechos de propiedad intelectual asi como aque-
llas materias relativas al uso de DPIs. Por ende, uno podria
concluir que el concepto de “goce” de DPIs ya estaba inclui-
do en el concepto de “uso” de esos derechos.

Excepciones al trato nacional
En el ADPIC el principio de trato nacional reconoce una
serie de excepciones.

La primera categoria de excepciones se refiere a aquellas
establecidas en los Convenios de Paris, Berna y Roma y en
el Tratado de Washington.'™

Un segundo grupo de excepciones esta contemplado en el
mismo ADPIC y se refiere a artistas intérpretes y ejecutantes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusion.
Para estos titulares, la obligacion de trato nacional solo se
aplica a los derechos establecidos en el ADPIC.

Una tercera categoria de excepciones, tomada casi textual
del ADPIC'”, se refiere a aquellas expresamente establecidas
en el TLC. Al respecto el acuerdo sefiala que,

17.1.7: “Cada Parte podra derogar lo dispuesto en el
parrafo 6 respecto de sus procedimientos judiciales y
administrativos, incluida la designacion de un domicilio
legal o el nombramiento de un agente dentro de la juris-
diccion de esa Parte, solamente cuando dicha derogacion
sea necesaria para conseguir la observancia de leyes y
reglamentos que no sean incompatibles con las disposi-
ciones de este Capitulo, y cuando tales practicas no se
apliquen de manera que constituyan una restriccién encu-
bierta del comercio.”

17.1.8: “Los parrafos 6 y 7 no se aplicaran a los procedi-
mientos para la adquisicion o mantenimiento de los dere-
chos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos
multilaterales concertados bajo los auspicios de la
OMPT”.

(Era necesario incorporar una disposicion sobre trato nacio-
nal en el TLC ademas de la establecida en el ADPIC?

El principio de trato nacional en el TLC puede estar justifi-
cado en el sentido que la intencidon de las Partes era clara-
mente limitar las excepciones al trato nacional que podrian
utilizar, en conformidad con los convenios de Paris, Berna,
Roma, el Tratado de Washington y el ADPIC. Pero, si ese
fuera caso, ;qué ocurre con el principio de no-derogacion
discutido anteriormente y la posibilidad de las Partes de
recurrir a las limitaciones establecidas en el ADPIC?
(Pueden esas excepciones al trato nacional ser consideradas
como “derechos otorgados a las Partes bajo el ADPIC”? Si la

% Ver acuerdos de EEUU con Australia (Articulo
17.1.6), CAFTA (Articulo 15.1.8), Jordania
(Articulo 4.3), y Singapur (Articulo 16.1.3).

° Articulo 3, ADPIC.
% Gervais, 1998, p.48.

°! Esta diferencia parece tener una explicacion
histérica en la firma de un acuerdo de Pl entre
EEUU y la Republica de Corea a fines de los
afos ochenta, en el que existia la posibilidad de
que los extranjeros tuvieran un mejor trato que los
nacionales. El Articulo |ll del GATT de 1947, tiene
una aproximacion similar al hablar de trato “no
menos favorable” lo que significa que bienes
importados pueden tener un mejor trato que los

bienes producidos domésticamente. Por ejemplo,
EEUU requiere de un registro del derecho de
autor para interponer una demanda por infraccion
al derecho de autor de obras estadounidenses.
Pero, porque el Convenio de Berna sefiala que el
derecho de autor no puede estar sujeto a formali-
dades, no es necesario registrar las obras extran-
jeras para demandar por infraccién de derechos
de autor. Por lo tanto, EEUU otorga a sus nacio-
nales un trato menos favorable que aquel otorga-
do a los extranjeros.

%2 \Ver también Articulo 5.2 del Convenio de
Berna.

' De acuerdo al Blacks Law Dictionary “goce”
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significa “1.Posesién y uso, especialmente de
derechos o propiedad. 2. El ejercicio de un dere-
cho.

' Para el Convenio de Paris (articulo 2) las dis-
posiciones relativas a procedimientos administrati-
vos Yy judiciales y a la jurisdiccion y aquellos relati-
vos a la designacion de un domicilio legal o el
nombramiento de un agente, califican como
excepciones al principio sobre trato nacional.
Para mas detalles, ver OMC, Beneficiario de y
excepciones al trato nacional, pp. 2-3. Ver tam-
bién UNCTAD-ICTSD Resource Book, Parte Uno,
Capitulo 1.4.

' Articulos 3.2 'y 5, ADPIC.



respuesta fuere afirmativa, entonces las limitaciones al trato
nacional contenidas en el ADPIC no deberian entenderse
derogadas.

2.3.4. El principio de la NMF

El trato nacional, como se discuti6 anteriormente, es un prin-
cipio fundamental del sistema comercial internacional. El
principio sobre NMF se aplica a terceras partes como resul-
tado de ser las dos Partes miembros de la OMC y mas espe-
cificamente es una consecuencia del principio de no-deroga-
cion.'

En general, la aplicacion del principio sobre NMF para la
proteccion de los DPIs es una innovacion en el contexto mul-
tilateral. E1 ADPIC lo consagra por primera vez en materia
de DPI al establecer la extension inmediata e incondicional
para los nacionales de otros miembros de

Articulo 4: “...toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad
que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier
otro pais.”

En el caso EEUU — Havana Club'”, el Organo de Apelacion
de la OMC elabor6 al respecto, destacando que:

“Al igual que la obligacion del trato nacional, la obliga-
cion de otorgar el trato de la nacion mas favorecida es
desde hace tiempo una de las piedras angulares del siste-
ma mundial de comercio. Desde hace mas de 50 afos, la
obligacion del trato de la nacién mas favorecida del arti-
culo I del GATT de 1994 ha sido capital y ha resultado
imprescindible para garantizar el éxito de un sistema
mundial de comercio de mercancias basado en normas. A
diferencia de lo que ocurre con el principio de trato nacio-
nal, no hay en el Convenio de Paris (1967) ninguna dis-
posicion que establezca una obligacion de conceder el
trato de la nacion mas favorecida con respecto a los dere-
chos relativos a marcas de fabrica o de comercio u otros
derechos de propiedad industrial. No obstante, quienes
elaboraron el ADPIC decidieron ampliar la obligacion de
dar el trato de la nacién mas favorecida a la proteccion de
los derechos de propiedad intelectual abarcados por dicho
Acuerdo. Como piedra angular del sistema mundial de
comercio, la obligacién de conceder el trato de la nacion
mas favorecida merece que se le dé, en lo que respecta a
los derechos de propiedad intelectual abarcados por el
ADPIC, la misma importancia que se le ha atribuido en el
caso del comercio de mercancias en el marco del GATT.

Se trata, en suma, de un elemento fundamental.” (Parrafo
297).

El ADPIC reconoce excepciones al principio sobre NMF.
Una de estas excepciones se refiere a toda ventaja, favor, pri-
vilegio o inmunidad que se deriven de acuerdos internacio-
nales relativos a la proteccion de la propiedad intelectual que
hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del
Acuerdo sobre la OMC.'™ Dos condiciones adicionales debe-
rian cumplirse en este caso: dicho acuerdo debe notificarse a
la OMC' y no puede constituir “una discriminacion arbitra-
ria o injustificable contra los nacionales de otros
Miembros.”""® No hay sin embargo, una definicion de qué es
lo que constituye una “discriminacion arbitraria o injustifica-
ble” contra los nacionales de otros Miembros.

El claro sentido de este principio es que cualquier ventaja,
favor, privilegio o inmunidad otorgada por un Miembro de la
OMC a los nacionales de cualquier otro pais (no necesaria-
mente un Miembro de la OMC), después del 1° de enero de
1995, se extendera inmediata e incondicionalmente a los
nacionales de cualquier otro Miembro de la OMC.

Como no existe una definicion en el ADPIC de qué es lo que
constituye una ventaja, favor, privilegio o inmunidad para la
proteccion de la PI, hay incertidumbre sobre su exacto signi-
ficado. En algunos casos este sentido puede ser facilmente
establecido, por ejemplo, respecto de los plazos de protec-
cion de alguna de las categorias de DPIs; pero en cuestiones
no cuantitativas la situacion puede ser distinta.

Aparentemente, durante las negociaciones del TLC, Chile
sefialdé su preocupacion sobre los efectos que el principio
sobre NMF tendria respecto a las disposiciones ADPIC —
plus, que serian automaticamente extendidas a todos los
demas Miembros de la OMC. Este asunto fue discutido en
varias de las rondas de negociaciones, pero para EEUU este
no era motivo de preocupacion pues estaba negociando sobre
la base de su propia proteccion doméstica.

En resumen, como resultado del principio sobre NMF - un
“pilar” del sistema internacional de comercio - las ventajas,
favores, privilegios e inmunidades establecidas en el TLC
entre Chile y EEUU se otorgan “inmediata ¢ incondicional-
mente”, en los términos establecidos en el ADPIC, a los
nacionales de los demas Miembros de la OMC.

% Los capitulos sobre inversiones y servicios con-
templan una referencia expresa al principio sobre
NMF. Ver articulos 10.3 y 11.3, TLC.

' OMC, Estados Unidos — Havana Club
(WT/DS176/AB/R).

1995.

%8 El ADPIC entr6 en vigor el 1° de enero de

® Las 41 notificaciones hechas hasta la fecha por
los distintos Miembros de la OMC sobre el articu-
lo 4(d) del ADPIC, estan disponibles en el sitio

top_e/TRIPS_e/inte17_e.htm.

"° Para algunas de las notificaciones sobre el arti-
culo 4(d) del ADPIC hechas hasta la fecha, ver
UNCTAD - ICTSD Resource Book, Parte Uno,
Capitulo 1.4.

web de la OMC: http//www.wto.org/english/tra-
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3. EITLC y las normas sobre propiedad

intelectual

3.1 Introduccion

El TLC trata de ciertas disciplinas fijando estandares de pro-
teccion sobre la PI por lo general mas elevados que aquellos
contenidos en el ADPIC. Las siguientes secciones describen
sus principales rasgos. Para las disciplinas que no han sido
reguladas expresamente en el TLC seguiran prevaleciendo
las disposiciones del ADPIC y de los otros acuerdos interna-
cionales de los que ambas Partes sean miembros. Por ejem-
plo, el TLC no se refiere a los dibujos y disefios industriales,
como tampoco a los esquemas de trazado de circuitos inte-
grados regulados en el ADPIC. Para esos temas, y en virtud
del principio de no-derogacién discutido anteriormente,
seguiran rigiendo las disposiciones pertinentes del ADPIC.
Mas aun, como se destaca en este informe, el TLC no sélo
fija estandares de proteccion mas elevados que aquéllos del
ADPIC, sino que también trata materias no reguladas del
todo por dicho Acuerdo, como es el caso de los nombres de
dominio, la proteccion contra la elusién de medidas tecnolo-
gicas de proteccion y la limitacion de responsabilidad de los
proveedores de servicios por Internet (conocidos como ISPs
por sus siglas en inglés).

3.2 Patentes y productos regulados
3.2.1 Patentes

Las disposiciones sobre patentes del TLC han sido objeto de
comentarios y critica. Por ejemplo, en un articulo publicado
en Le Monde Diplomatique, enfocado en el impacto del TLC
en la salud publica, Carlos Correa ha caracterizado el TLC
como un “mal negocio para Chile.”"

(Como le fue a Chile en esta materia?

Comparado con el ADPIC, la seccion sobre patentes del TLC
es relativamente breve. Sin embargo, ella estd complementa-
da por una importante seccion sobre productos regulados. La
seccion sobre patentes trata principalmente sobre la patenta-
bilidad, las excepciones, la proteccion de plantas, la revoca-
cion y las posibles demoras en la concesion de una patente.
El texto breve, pero significativo, sobre las patentes de
invencion en el TLC, se explica por el hecho que respecto de
aquellas materias no especificamente tratadas, los principios

y estandares del ADPIC rigen la relacion entre las Partes.

En lo relativo al agotamiento de derechos de patentes el TLC
no se pronuncia. Tradicionalmente EEUU ha promovido un
régimen de agotamiento nacional y en los tratados bilaterales
firmados con Singapur, Australia y Marruecos la posibilidad
de realizar importaciones paralelas puede al menos ser res-
tringida contractualmente.'”

Materia patentable y excepciones
Sobre la patentabilidad, las disposiciones relevantes del TLC
disponen:

Articulo 17.9.1: “Cada Parte otorgara patentes para cual-
quier invencion, sean de productos o de procedimientos,
en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean suscepti-
bles de aplicacion industrial. Para los efectos de este arti-
culo, una Parte podra considerar las expresiones “activi-
dad inventiva” y “susceptibles de aplicacion industrial”
como sindnimos de las expresiones “no evidentes” y “uti-
les” respectivamente”.

Articulo 17.9.7: “Ninguna Parte usara la divulgacion
publica como motivo para no otorgar la patente por falta
de novedad o de actividad inventiva, si la divulgacion
publica (a) fue hecha o autorizada por, o deriva de, el soli-
citante de la patente; y (b) se produce dentro de los doce
meses anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud
en la Parte.”

El TLC practicamente reproduce una disposicion similar del
ADPIC' e incluso incorpora su nota al pie de pagina al cuer-
po principal del tratado. Este informe no es el lugar mas ade-
cuado para tratar en detalle los requisitos de patentabilidad
tal como lo prescribe el ADPIC y lo reproduce el TLC'™,
pero si lo es para subrayar algunos principios generales rela-
tivos a los requisitos de patentabilidad, pertinentes para
entender este ultimo acuerdo.

El TLC contiene el requisito fundamental de que las patentes
se otorgaran para las invenciones de todo tipo de productos o
de procedimientos y prohibe distinciones en los campos tec-
nolodgicos a los que la invencion se refiere. Ademas, el TLC
no obliga expresamente a la Partes a proteger los “segundos
usos” de un producto.

" Correa, marzo 2004.

"2 \ler acuerdos bilaterales con Singapur (articulo
16.7.2), Australia (articulo 17.9.4) y Marruecos
(articulo 15.9.4).

" Articulo 27.1, ADPIC: “Sin perjuicio de lo dis-
puesto en los parrafos 2 y 3, las patentes podran

obtenerse por todas las invenciones, sean de pro-
ductos o de procedimientos, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entra-
fien una actividad inventiva y sean susceptibles
de aplicacién industrial. Sin perjuicio de lo dis-
puesto en el parrafo 4 del articulo 65, en el parra-
fo 8 del articulo 70 y en el parrafo 3 del presente

articulo, las patentes se podran obtener y los
derechos de patente se podran gozar sin discrimi-
nacion por el lugar de la invencién, el campo de
la tecnologia o el hecho de que los productos
sean importados o producidos en el pais.”

"4 Para mas detalles ver UNCTAD-ICTSD
Resource Book, Parte Dos, Capitulo 2.5.
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Sin alterar los criterios ya establecidos en el ADPIC, Ia soli-
citud de patente debe satisfacer los requisitos basicos de
novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial. E1 TLC,
al igual que el ADPIC, no define el término “invencion”;
solo sefiala los requisitos que debe cumplir una invencion
para ser patentable. Esto otorga una libertad considerable a
las Partes para determinar qué debe considerarse como una
invencion y, si asi lo desean, excluir de la patentabilidad
cualquier sustancia que exista en la naturaleza por ser un
mero “descubrimiento” y no una “invencién.” El TLC tam-
poco definid, a diferencia de CAFTA, el significado de “apli-
cacion industrial.” CAFTA, importando un concepto de la
ley estadounidense'”, prescribe que

“Cada Parte proveerd que una invencidén reclamada es
susceptible de aplicacion industrial si posee una utilidad
especifica, sustancial y creible.”"

El TLC senala que ni los requisitos de novedad ni de activi-
dad inventiva se veran afectados si la divulgacion publica de
la invencion fue autorizada por o realizada por el solicitante
de la patente, siempre que ella se produzca dentro de los doce
meses anteriores a la presentacion de la solicitud de la paten-
te.l]7

El TLC, en esta materia, no reproduce enteramente la dispo-
sicion pertinente del ADPIC, al omitir la referencia a que las
patentes se podran obtener y los derechos de patente se
podran gozar sin discriminacion del lugar de la invencion, el
campo de la tecnologia o el hecho de que los productos sean
importados o producidos en el pais. Aparentemente esta omi-
sion no deberia tener mayores implicancias pues las Partes
estan obligadas a los principios tanto de no-derogacion, del
TLC, como de no-discriminacion del ADPIC."® Tal como se
discutird mas adelante, lo que sorprende es la forma selecti-
va que se utiliz6 en el TLC para reproducir algunas disposi-

ciones del ADPIC y omitir otras.

Comparandolo con el ADPIC, la disposicion pertinente del
TLC se limita a reproducir parcialmente el primer parrafo del
articulo 27, pero no incluye las disposiciones relativas a las
excepciones a la patentabilidad establecidas en el articulo
27.2 y27.3" de ese acuerdo. En CAFTA, por el contrario, se
hace referencia especifica a las excepciones a la patentabili-
dad al referirse expresamente al articulo 27.2 y 27.3 del
ADPIC."™ Los otros acuerdos bilaterales firmados reciente-
mente por EEUU siguen caminos distintos.”' Esta omision
en el TLC, no la tinica como se menciond anteriormente, no
tiene una explicacion clara y definitiva.

De acuerdo con un punto de vista, compartido por quienes
participaron en la negociacion, podria recurrirse a las excep-
ciones especificas del ADPIC, no incluidas en el TLC, por
via del principio de no-derogacion discutido anteriormente.
Si efectivamente las Partes hubieran renunciado a la posibi-
lidad de contemplar excepciones, la disposicion relativa a la
proteccion de patentes para plantas, que se discute a conti-
nuacion, seria superflua. De hecho la omision de la disposi-
cion pertinente del ADPIC es relativa, porque el TLC trata
sobre la proteccion de plantas en una norma separada, pero
no hace lo mismo con la proteccion de animales la que esta
sometida a una excepcion facultativa bajo el ADPIC (articu-
lo 27.3.b). Claramente en este caso la disposicion pertinente
del ADPIC se aplica apoyando el argumento de que en asun-
tos no tratados expresamente en el TLC los principios y
reglas del ADPIC no se entienden derogados en la relaciéon
entre las Partes.

Un punto de vista alternativo siembra dudas respecto al sig-
nificado de la omision que al menos crea gran ambigiiedad
respecto a las excepciones a la patentabilidad.'®

"® Las Directrices de la Oficina de Patentes y
Marcas de EEUU establecen que la invencion
debe revelar o divulgar una utilidad especifica,
substancial y creible.

"¢ Morin 2004.

"7 Segun Morin, 2004, “Estados Unidos es uno de
los pocos paises que ofrece un periodo de 12
meses de gracias antes de la solicitud de registro
de la patente, durante el cual el inventor puede
usar, vender y divulgar su invencién sin compro-
meter su novedad”.

"8 Morin, 2004, explica esta omision, también pre-
sente en CAFTA, de la siguiente forma: “Una
posible explicacion reside en el hecho que la
legislacion estadounidense contiene una serie de
medidas que podrian ser consideradas de iure o
de facto, como discriminatorias por un panel inter-
nacional de arbitros. Estas incluyen los procedi-
mientos de la Comisién Internacional de
Comercio de EEUU relativos a inversion extranje-
ra; los procedimientos de examen fast-track para
biotecnologias; la no consideracion de la comuni-
cacion oral fuera de EEUU para establecer el
estado de la técnica; y los derechos excepciona-
les otorgados a las invenciones farmacéuticas”.

" Articulo 27.2 ADPIC: “Los Miembros podran

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

Articulo 27.3 ADPIC: “Los Miembros podran
excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagndstico, terapéuticos y qui-
rurgicos para el tratamiento de personas o anima-
les;

b) las plantas y los animales excepto los microor-
ganismos, y los procedimientos esencialmente
biolégicos para la produccion de plantas o anima-
les, que no sean procedimientos no biolégicos o
microbiolégicos. Sin embargo, los Miembros otor-
garan proteccion a todas las obtenciones vegeta-
les mediante patentes, mediante un sistema efi-
caz sui generis o mediante una combinacion de
aquéllas y éste. Las disposiciones del presente
apartado seran objeto de examen cuatro afios
después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre
la OMC”.
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20 Articulo 15.9.2 CAFTA: “Nada en este Capitulo
se entendera como que impide a una Parte
excluir de la patentabilidad invenciones segun se
establece en los Articulos 27.2 y 27.3 del Acuerdo
ADPIC. No obstante lo anterior, cualquier Parte
que no otorgue proteccién mediante patentes a
las plantas a la fecha de entrada en vigor de este
Tratado, realizara todos los esfuerzos razonables
para otorgar dicha proteccion mediante patentes.
Cualquier Parte que otorgue proteccién mediante
patentes a plantas o animales a la fecha, o des-
pués de la entrada en vigor de este Tratado,
debera mantener dicha proteccion.

2! Por ejemplo, los acuerdos con Jordania,
Singapur y Australia sélo permiten las excepciones
del articulo 27.2 y 3(a) del ADPIC, por lo que exclu-
yen las excepciones para plantas y animales. El
acuerdo con Marruecos, en una redaccion ambi-
gua, permite la excepcién del articulo 27.2 y nada
dice sobre aquella del articulo 27.2(a) del ADPIC.
Posteriormente establece proteccién para plantas y
animales mediante patentes. Mas aun, ese acuer-
do sefala que “se otorgaran patentes para cual-
quier nuevo uso o método para usar un producto,
incluidos nuevos usos de un producto conocido
para el tratamiento de plantas y animales”.

22 Correa, marzo 2004.



Proteccion de plantas'™

Varios paises regulan la proteccion de plantas bajo el sistema
de patentes. En algunos casos no estan de por si excluidas de
la patentabilidad, mientras que en otros se regula mediante
una legislacion sui generis.'* Algunos paises prevén protec-
cion para todo tipo de plantas sin considerar su método de
reproduccion, mientras que otros (v. gr. la Republica de
Corea) protegen mediante patentes sélo las plantas que se
reproducen asexuadamente.'”

En EEUU existen tres leyes diferentes que regulan la protec-
cion de plantas. La primera de ellas es la Ley sobre Patentes
de Utilidad (Utility Patent Act, Title 35 U.S.C. § 101) en la
que la materia susceptible de ser protegida es cualquier
invencion (producto o proceso) que cumpla los criterios de
novedad, no-obviedad, utilidad y divulgacion. La segunda
corresponde a la Ley sobre Patentes de Plantas (Patent Plant
Act, Title 35 U.S.C. § 161), la que otorga proteccion para
cualquier planta reproducida asexuadamente que sea distinti-
va y nueva, incluidos hibridos y almacigos descubiertos
recientemente. Finalmente, la tercera corresponde a la Ley
de Proteccion de Variedades Vegetales (Plant Variety
Protection Act, Title 7 U.S.C. § 2327), que protege a las nue-
vas variedades de plantas reproducidas de manera sexuada
siempre que posean rasgos de distincion, uniformidad y esta-
bilidad.

Chile, por su parte, protege las plantas mediante un sistema
sui generis'* basado principalmente en la version de 1978 de
la Convencion de la Union Internacional para la Proteccion
de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV)™?; pero bajo el
TLC se comprometi6 a adherir, para el 1° de enero de 2009,
al Acta de la UPOV de 1991.

El TLC no tiene una obligacion expresa de proteger plantas
mediante el sistema de patentes. Pero contempla una clausu-
la de “mejor esfuerzo” para que cada Parte, mediante un pro-
ceso transparente y participativo, pueda desarrollar y propo-
ner una legislacion, dentro de los cuatro afios siguientes a la
entrada en vigor del TLC, que otorgue proteccion mediante
patentes para plantas que sean nuevas, entrafien una activi-
dad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial.'®
Esta disposicion no tiene ninguna limitacion respecto al tipo
de plantas que debieran incluirse dentro de la proteccion de
patentes (reproducidas sexuada o asexuadamente). Segun
esta norma, que en la practica se aplica s6lo a Chile, no obli-
ga a reconocer a las plantas como materia susceptible de ser
protegida por una patente, sino que al compromiso de iniciar
un proceso legislativo con tal efecto.

Durante las negociaciones Chile se resistio a cambiar su
actual sistema de proteccion para permitir el otorgamiento de
patentes de plantas sin antes llevar a cabo un exhaustivo exa-
men al respecto. El resultado fue el ambiguo compromiso
reflejado en el texto. Esta obligacion del “mejor esfuerzo”
pareceria terminar una vez que el proyecto de legislacion
pertinente sea sometido a las autoridades correspondientes.
La opinion de quienes participaron en la negociacion es que
si la legislacion no es aprobada, seguiran rigiendo las dispo-
siciones del ADPIC en esta materia. Esto no responde a la
pregunta sobre las posibles consecuencias para Chile, en su
relacion con EEUU, si en definitiva no se aprueba la legisla-
cion propuesta. De todos modos, el actual sistema chileno es
compatible con el ADPIC.

Una comparacion del TLC con otros acuerdos firmados por
EEUU demuestra que en el NAFTA, en una disposicion
parecida a la del ADPIC, las plantas y animales pueden ser
excluidos de la patentabilidad.” En los acuerdos CAFTA y
en el de EEUU con Singapur se incluyeron disposiciones
similares. Sin embargo, en CAFTA, una Parte que no otorga
proteccion para plantas a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo, estd obligada a hacer esfuerzos razonables para
otorgar esa proteccion mediante patentes. Ademas, segin ese
mismo Acuerdo, cualquier Parte que otorgue proteccion de
patentes para plantas en o después de la entrada en vigor del
Acuerdo, debera mantener esa proteccion.

Excepciones Limitadas
El TLC, transcribiendo los ADPIC™, sefiala,

Articulo 17.9.3 “Cada Parte podrd prever excepciones
limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una
patente, a condicion de que tales excepciones no atenten
de manera injustificable contra la explotaciéon normal de
la patente, ni causen un perjuicio injustificado a los legiti-
mos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta
los intereses legitimos de terceros.”

Las patentes otorgan un derecho “exclusivo”, esto es, el
derecho de impedir que otros utilicen la invencién sin la
autorizacion de su titular. El poder de mercado otorgado por
las patentes y los importantes beneficios que el titular de la
patente puede obtener, constituyen uno de los elementos
esenciales de la concesion de patentes. Sin embargo, estas
concesiones no son absolutas. Bajo la mayoria de legislacio-
nes de patentes estos derechos no pueden ser ejercidos res-
pecto de determinados actos efectuados por terceros. Esto
significa que bajo ciertas circunstancias especificas, pueden
existir excepciones a los derechos exclusivos. Estas excep-

2 Van Overwalle, 1999.
24 Ver series de la OMC IP/W/125 y addenda 1 a
24 “Revision del articulo 27.3(b) del ADPIC”.

% En EEUU, la proteccién para patentes de plan-
tas reproducidas asexuadamente esta contenida
en el Titulo 35 U.S.C. Code § 161.

2 Ver Ley 19.342 de Chile, que Regula Derechos
de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales.
27 La Union Internacional para la Proteccién de
Nuevas Variedades Vegetales (UPOV) (estableci-
da por la Convencién Internacional para la
Proteccion de Nuevas Variedades Vegetales) es
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una organizacién intergubernamental indepen-
diente. La Convencién fue firmada en 1961 y revi-
sada en Ginebra en 1972, en 1978 y 1991.

"2 Articulo 17.9.3 del TLC.
"2 Articulo 1709.3(b) del NAFTA.
'* Articulo 30, ADPIC.



ciones no deben confundirse con las exclusiones a la paten-
tabilidad, discutidas anteriormente. Las excepciones, limita-
das, discutidas aqui, se aplican una vez que la patente ha sido
otorgada.

Las excepciones a los derechos de patentes operan automati-
camente, en el sentido de que no es necesario obtener la auto-
rizacion expresa de un ente de gobierno o de un tribunal (lo
que si ocurre con las licencias obligatorias) para llevar a cabo
el acto exceptuado. En consecuencia, las excepciones pueden
ser invocadas por un tercero en cualquier momento durante
la vigencia de la patente como defensas en caso de supuestas
infracciones."

El TLC permite que se establezcan excepciones a los dere-
chos de patente, pero les impone ciertas condiciones. Al
igual que en el caso del ADPIC, las excepciones a los dere-
chos exclusivos deben cumplir tres condiciones:

* Deben ser “limitadas”'¥?;

* No deben atentar “de manera injustificable contra la
explotacion normal de la patente”, y;

* No deben causar “un perjuicio injustificado a los legiti-
mos intereses del titular de la patente, teniendo en cuen-
ta los intereses legitimos de terceros.”

En el caso de la OMC, Canada - Proteccion Mediante Patente
de los Productos Farmacéuticos (Cuadro 7), el panel fue de
la opinion que estas condiciones “son acumulativas, ya que
cada una de ellas constituye un requisito separado e inde-
pendiente que ha de cumplirse. El incumplimiento de cual-
quiera de las tres condiciones hace que no se autorice la
excepcion”. El panel agregd que:

“Evidentemente, cada una de las tres condiciones ha de
interpretarse en funcion de las demas. Hay que presumir
que cada una de las tres significa algo diferente de las
otras dos, pues de lo contrario habria una redundancia.
Normalmente, el orden en que figuran las condiciones
hace pensar que una excepcidon que cumpla la primera
condicion puede no obstante incumplir la segunda o la ter-
cera, y que una excepcion que cumpla las dos primeras

condiciones puede todavia incumplir la tercera. La sinta-
xis del articulo 30 apoya la conclusion de que una excep-
cion puede ser “limitada” y con todo no satisfacer una o
ambas de las otras dos condiciones. El orden en que apa-
recen las condiciones lleva ademas a pensar que una
excepcion que no atente “de manera injustificable contra
la explotacion normal de la patente” puede no obstante
causar “un perjuicio injustificado a los legitimos intereses
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del titular de la patente”.

Una tipica excepcion que se ajusta a este criterio es la excep-
cion Bolar que se discutira mas adelante en este informe.

Revocacion
Entre sus muy selectivas disposiciones sobre patentes, el
TLC trata la revocacion y la cancelacion de las patentes:

Articulo 17.9.5: “Una Parte podra revocar o anular una
patente solamente cuando existan razones que pudieran
haber justificado el rechazo al otorgamiento de la patente.”

Aparentemente las unicas causales de revocacion serian que
la invencion fuera conocida, obvia o no susceptible de apli-
cacion industrial. Una nota aclara que el fraude en la obten-
cion de la patente puede también ser causal de revocacion.
Uno podria preguntarse si estas son las unicas causales de
revocacion o si las Partes estan facultadas para establecer
distintas razones para la cancelacion, como podria ser una
conducta desleal* o una declaracion falsa. De hecho, otros
acuerdos bilaterales recientes han sido mas permisivos y han
ampliado las causales de revocacion reconocidas en el TLC.
Por ejemplo, CAFTA™ y los acuerdos de EEUU con
Australia permiten esas dos causales de revocacion, mientras
que el acuerdo de EEUU con Singapur fue incluso mas alla,
al establecer que la patente podia revocarse, ademas de por
fraude o declaracion falsa, por razones de modificaciones
insuficientes o no autorizadas a las especificaciones de la
patente o la falta de divulgacion de la invencion.

Un asunto relacionado que podria surgir en el caso del TLC
es si las Partes pueden rechazar una patente por otras razones
distintas a la falta de algun requisito de patentabilidad esta-
blecido en el ADPIC y reproducidos en el TLC. Por ejemplo,

1 Ver UNCTAD-ICTSD, Resource Book, Parte
Dos, Capitulo 2.5.

%2 Esta redaccion, que el ADPIC tom¢ prestada
del articulo 9(2) de la Convencién de Berna,
requiere que se determine qué es “injustificable”
en ciertas circunstancias y cuando “atenta” contra
la explotacién “normal” de la patente. Ver discu-
sion al respecto mas adelante en la parte relativa
a derechos de autor.

% Parrafo 7.21. El informe del comité de redac-
cion del articulo 9(2) de la Convencién de Berna,
de la cual se saco esta redaccion, concluydé que
medidas que no estan en conflicto con la “explo-
tacion normal” pueden sin embargo perjudicar los
“intereses legitimos” del titular del derecho de
autor. El informe es citado en el parrafo 7.72 del
informe del panel entre la CE y Canada.

** A pesar de que en EEUU la sancién por esta
conducta hace que la patente no pueda hacerse

efectiva, algunas cortes han fallado que casos de
conducta desleal (patentes submarinas) pueden
servir para entablar una demanda por conducta
antimonopdlica en contra del titular de la patente.
Ver Discovision Assoc. V. Disc Mfg. Inc, 42
U.S.P.Q2d 1749 (D. Del. 1997) y Merges y otros
2000.

% Articulo 15.9.4 CAFTA: “Sin perjuicio del
Articulo 5.A.(3) del Convenio de Paris, cada Parte
establecera que una patente puede ser revocada
o anulada Unicamente por las razones que hubie-
sen justificado el rechazo al otorgamiento de una
patente. Sin embargo, una Parte también podra
establecer que el fraude, falsa representaciéon o
conducta injusta, podra constituir la base para
revocar o anular una patente o considerarla ine-
fectiva”. La industria estadounidense reaccioné a
esta disposicion en los siguientes términos:
“CAFTA restringe, en el articulo 15.9.4, las causa-
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les para la revocacion de una patente a aquellos
referidos a la patentabilidad de una invencién. Sin
embargo, IFAC-3 esta desilusionado que no se
requiera a los paises de CAFTA que también con-
templen que el fraude, las declaraciones falsas y
las conductas injustas sirvan de base para revo-
car, cancelar o hacer inefectiva una patente, hace
un llamado al gobierno de EEUU para que trabaje
con los paises de CAFTA en la implementacion
de esta disposicion de forma que sea compatible
con la practica estadounidense. Por ejemplo, la
posibilidad de que la patente se haga inefectiva
deberia limitarse a conductas impropias que sean
materiales a la patentabilidad de la invencion. Ya
que los paises de CAFTA son parte del Convenio
de Paris, IFAC-3 llama la atencién a que la refe-
rencia a las obligaciones contenidas en el articulo
5.A(3) del Convenio de Paris no agrega ni dismi-
nuye las obligaciones contenidas en el articulo
15.9.4 del TLC”. Ver IFAC-3 CAFTA.



(tienen las Partes libertad para establecer en su legislacion
que cuando se solicite una patente el solicitante debe divul-
gar el origen de los recursos genéticos incorporados en la
invencion? ;O que se obtuvo el consentimiento fundado y
previo de los titulares de los recursos genéticos? Estas son
preguntas relevantes a la luz de la discusion que tiene lugar
sobre la compatibilidad de los principios de la Convencion
de la Diversidad Biologica (CDB) con el ADPIC vy si ello
debiese incorporarse en la legislacion nacional. Al menos en
el TLC no hay disposiciones expresas y especificas que
excluyan la posibilidad de exigir estos requisitos.

Ademas, el ADPIC (articulo 29) no excluye la posibilidad de
establecer el requisito de divulgacion al permitir a los
Miembros exigir a los solicitantes que indiquen la mejor
forma de llevar a efecto la invencion.

Carlos Correa critica las disposiciones sobre revocacion de
una patente del TLC, entre otras razones, porque restringe la
autoridad reconocida en el Convenio de Paris para cancelar-
la en aquellos casos en que la concesion de una licencia obli-
gatoria no sea suficiente para evitar abusos que resulten del
ejercicio de los derechos exclusivos de la patente o por la
falta del pago anual de tasas.”** Cabe agregar al respecto que
no hay impedimentos en el TLC a que las Partes otorguen
licencias obligatorias en conformidad con el articulo 31 del
ADPIC. Cosa diferente es la forma en que la concesion de
una licencia obligatoria pueda estar condicionada por otras
disposiciones del TLC, como se discutird mas adelante en
este informe.

En sintesis, el TLC deja mas dudas que respuestas claras a
las disposiciones sobre revocacion y cancelacion de patentes.

Demoras en la concesion de patentes

El TLC contempla la extension del término de una patente
para compensar las demoras injustificadas durante el proce-
so de concesion:

Articulo 17.9.6: “Cada Parte, a solicitud del titular de la
patente, ajustara el plazo de una patente para compensar las
demoras irrazonables que se produzcan en el otorgamiento
de la patente. Para los efectos de este parrafo, una demora
irrazonable se entendera que incluye una demora en la emi-
sion de la patente superior a cinco afios contados a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud en la Parte, o de tres
afios desde que el requerimiento de examen para la solicitud
haya sido hecho, cualquiera de ellos que sea posterior, a con-
dicion de que los periodos atribuibles a las acciones del soli-
citante de la patente no sean incluidos en la determinacion de
tales demoras.”

Esta disposicion tiene su origen en la Ley de Competencia de
Precios de Medicamentos y Restauracion del Término de las
Patentes de 1984 (Drug Price Competition and Patent Term

Restoration Act of 1984, también conocida como Hatch —
Waxman Act), la que junto con conceder un aumento del tér-
mino de proteccion por demoras administrativas en la agen-
cia de Administracion de Alimentos y Medicamentos (FDA
por sus siglas en inglés), otorga una extension del término
por demoras habidas durante el proceso de concesion de la
patente."’

Un analisis mas detallado de esta disposicion del TLC sobre
el aumento del término de proteccion de la patente sugiere lo
siguiente:

* EI TLC no otorga una extension automatica del término
de la patente por demoras injustificadas. La extension
s6lo se producira una vez que el titular de la patente lo
solicite.

El TLC establece que se entendera por demora injustifi-
cada aquélla superior a cinco afios contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud en la Parte, o de tres
afios desde el requerimiento de examen de la solicitud.
Esto significa que si transcurren menos de cinco afios
entre la presentacion o solicitud de examen y la conce-
sion de la patente, no habra extension. Sélo al término de
los cinco o tres afios, segun sea el caso, se empezaran a
contar las demoras.

No es necesario contabilizar los periodos de tiempo atri-
buibles a las acciones del solicitante de la patente para
determinar las demoras que se hayan producido. Por
ende, al término de los cinco afios contados desde la
solicitud o de tres afios desde la solicitud de examen de
la patente, las Partes pueden deducir las demoras atri-
buibles al titular de la patente.

Segun fuentes chilenas, el hecho de haber establecido
los plazos de cinco y tres afios pueden ser explicados por
el proceso de aprobacion de patentes farmacéuticas en
Chile, el que dura en promedio, menos de cinco afios,
incluidas las acciones del solicitante. Por lo tanto, segiin
estas fuentes, la extension del término de la patente, rara
vez se aplicara.

* A pesar de que el antecedente inmediato de esta disposi-
cion sobre el aumento del término de proteccion es la ley
Hatch — Waxman , en el caso del TLC se aplica a todo
tipo de invenciones y no solo a patentes vinculadas con
productos farmacéuticos. Su ubicacion en el tratado esta
en la parte que trata sobre patentes en general, por lo que
cabe hacerse la pregunta si las Partes podrian restringir
su aplicacion sélo a ciertos tipos de productos, como
ocurre en EEUU. Precisamente, la ley Hatch — Waxman
limita la extension

“a patentes de productos (o procesos para hacer o
usar el mismo) que sean productos farmacéuticos para
humanos, aparatos médicos, aditivos para alimentos y

%6 Correa, marzo 2004.

7 Title 35 U.S.C. § 156.
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aditivos de colores, sujetos a regulacion de la
Administracion de Alimentos y Medicamentos.”"**

* El TLC establece que el titular de la patente sera com-
pensado por demoras, pero no dice nada respecto a como
se calculara la compensacion o las limitaciones que se
impondrian a esa compensacion. Se concedera un tiem-
po equivalente al que se perdid por las demoras efecti-
vas en el proceso de aprobacion o se concedera otro tipo
de compensacion? El TLC tampoco establece limites al
tiempo adicional que se otorgara para compensar. En la
legislacion de EEUU el tiempo adicional se limita a
cinco afios.

Como se sefiala en este informe, el término de protec-
cion de la patente puede también ser extendido para
compensar por la “reduccion irrazonable del plazo de la
patente, resultante del proceso de autorizacion de comer-
cializacion.” En el caso de EEUU existe una estrecha
relacion entre ambas extensiones del término de protec-
cion (v.g. el plazo efectivo de duracion de la patente,
incluida la extension, no puede superar los 14 afios™
después de la aprobacion del medicamento nuevo por la
FDA)."™ En el caso de Chile, esto debera ser regulado
por su legislacion interna.

Otros acuerdos comerciales firmados por EEUU contie-
nen disposiciones similares a las del TLC, difiriendo
solo en los afios que deben considerarse como demoras
injustificadas. En vez de cinco y tres afios respectiva-
mente, los acuerdos con Singapur y Australia establecen
cuatro y dos afios respectivamente, mientras que
CAFTA es idéntico al TLC."!

Excepcion reglamentaria

Como parte de las excepciones limitadas a los derechos
exclusivos del titular de la patente discutidos anteriormente,
el TLC autoriza a hacer uso de lo que se conoce como la
“excepcion Bolar” o “excepcion reglamentaria”, bajo ciertas
circunstancias

Articulo 17.9.4: “Si una Parte autoriza la utilizacion de una
materia protegida por una patente vigente por parte de un
tercero, para apoyar la solicitud de autorizacion de comer-
cializacion o permiso sanitario de un producto farmacéuti-
co, la Parte debera establecer que ningtin producto fabrica-
do en virtud de dicha autorizacion podra ser fabricado,
usado o vendido en el territorio de la Parte, excepto para
cumplir con los requisitos de obtencion de la autorizacion

de comercializacion o permiso sanitario y, si la exporta-
cién es permitida, el producto so6lo sera exportado fuera del
territorio de la Parte para el proposito de cumplir con los
requerimientos para emitir la autorizacion de comerciali-
zacion o permiso sanitario en la Parte exportada.”

El objeto de la excepcion Bolar es acelerar el ingreso de
medicamentos genéricos en el mercado, tan pronto como
expire el término de proteccion de la patente de un producto
innovador. Permite a los productores de medicamentos gené-
ricos manufacturar el medicamento durante el término de
proteccion, sin considerar que se esta cometiendo una infrac-
cion a la patente. De lo contrario, el productor de medica-
mentos genéricos tendria que esperar hasta que expire la
patente para comenzar a fabricar la copia y recién a partir de
ese momento podria solicitar la aprobacion del medicamen-
to a las autoridades de salud. Esto significaria -de hecho- una
extension del término de proteccion de la patente, pues los
productos competidores tendrian que esperar varios afios
para ingresar al mercado.

La excepcion Bolar tiene su origen en la legislacion estadou-
nidense. De hecho, la legislacion fue creada después que la
Corte del Circuito Federal fall6 que un productor de medica-
mentos genéricos infringid una patente valida cuando impor-
t6 el medicamento patentado y comenzd a hacer pruebas, a
pesar de que el objeto era unicamente solicitar la aprobacion
sanitaria del medicamento por parte de la FDA.'* El
Congreso de los EEUU reacciond aprobando la ley Hatch —
Waxman '¥, la que autoriza esta excepcion.'* En Chile no
existe una disposicion equivalente que autorice tal excep-
cion.”™ La excepcion Bolar aclara lo que ya es practica
comun en muchos paises que buscan facilitar el acceso a
medicamentos y aumentar la competencia en este sector.

La disposicion del TLC que trata esta materia contempla dos
situaciones distintas. La primera permite a un tercero utilizar
la materia protegida por la patente para obtener la autoriza-
cién sanitaria o permiso de comercializacion de un producto
farmacéutico. La segunda permite a un tercero utilizar la
materia protegida por la patente cuando el producto sea
exportado, pero Ginicamente para cumplir los requisitos para
que se otorgue el permiso sanitario o autorizacion de comer-
cializacion en el pais de exportacion.

ElI TLC, de cierto modo, refleja la facultad de hacer uso de la
excepcion administrativa por los Miembros de la OMC tal
como fuese confirmada por la decision del panel Canada -

% Chisum 2001 § 16.04[5] (1997).
% Title 35 U.S.C. § 156(c)(3).

“ Ver Chisum 2001, p.1210, sobre Merck & Co.,
Inc. V. Kessler, 80 F.3d 1543, 1547 (Fed. Cir.
1996). Merck también sefialé que “si el término de
proteccion de la patente ha recibido un aumento,
a la patente no se le puede conceder otro aumen-
to, ni siquiera para otro medicamento cubierto por
la patente cuya aprobacion haya sido demorada
por procedimientos en la FDA”.

ese otro pais.

" En el caso del acuerdo entre EEUU y Singapur
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existe otra disposicion relativa a una extension del
término de proteccién de cinco afios cuando la
concesion de una patente se ha basado en el
examen efectuado en otro pais. La extension se
concedera cuando a su vez se haya concedido en

“2 Roche Products, Inc. V. Bolar Pharmaceutical
Co. 733 F2d 858 (Fed. Cir. 1984).

%3 La Ley de Competencia de Precios de
Medicamentos y Restauracion del Términos de
las Patentes de 1984, entre otras cosas, incorpo-

ré el Title 35 U.S.C. § 271(e)(1), el que exime de
responsabilidad la fabricacién, venta o uso de una
invencion patentada con el Unico objeto de entre-
gar informacién a la FDA.

“ En el mismo sentido, el Circuito Federal lo con-
firmé en Telectronics Pacing Systems, Inc. v.
Ventritex, Inc., 982 F.2d 1520, 1525 (Fed. Cir.
1992).

s En Chile, hasta ahora, la excepcién Bolar no ha
sido una demanda de la industria farmacéutica
local.



Proteccion  Mediante
Farmacéuticos.'*

3.2.2 Productos regulados

Junto con la disposicion sobre la extension del término de
proteccion de la patente para compensar las demoras injusti-
ficadas, a las que se hizo referencia anteriormente, las medi-
das relativas a productos regulados son sin duda una de las
areas mas controvertidas del Capitulo de PI del TLC. Esta

Patente de

los Productos

Cuadro 8: Productos regulados en recientes
tratados de libre de comercio de EEUU

El tratado de libre de comercio con Jordania (articulo 4.22)
exige proteccion para los datos o analisis de prueba no divulga-
dos, presentados para la obtencién del permiso de comerciali-
zacion para productos farmacéuticos o quimicos agricolas que
utilicen nuevas entidades quimicas cuya elaboracién “suponga
un esfuerzo considerable”. No hay nada que impida la utiliza-
cion de dicha informacion para la solicitud de un permiso de
comercializacion en favor de un tercero.

seccidn trata principalmente de la proteccion y posible uso
de la informacion no divulgada, relativa a la seguridad y efi-
cacia de productos farmacéuticos y agroquimicos que utili-
zan nuevas entidades quimicas, conocidos como productos
regulados.

Desde las negociaciones del NAFTA'Y EEUU ha tenido
como aspecto importante de su agenda negociadora lo relati-
vo a la proteccion especial para productos farmacéuticos y
agroquimicos. En NAFTA, las disposiciones respectivas se
refieren a “datos sobre experimentos o datos de otro tipo”
que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia
de productos con “nuevos componentes quimicos”, cuando
la generacion de tales datos “implique un esfuerzo conside-
rable.” Ninguna otra persona que no sea quien entrego la
informacion puede fundamentar la solicitud de aprobacion
de un permiso de comercializacién para un producto farma-
céutico en esa informacion, durante un periodo razonable, no
menor de cinco o diez afos, respectivamente.

EEUU no ha tenido el mismo enfoque en esta materia con
sus distintos socios comerciales (ver Cuadro 8). Con Chile,
el tema de los productos regulados fue un asunto muy con-
trovertido durante toda la negociacion y fue motivo de inten-
sas discusiones a partir de la segunda mitad de las mismas.
Las implicancias politicas y econdémicas fueron analizadas
en la primera parte de este estudio. En Chile, los represen-
tantes de las industrias nacional y extranjera no pudieron lle-
gar a una solucion mutuamente acordada sobre como resol-
ver este sensible punto a pesar de los esfuerzos de los fun-
cionarios gubernamentales. Todo indica que en las Gltimas
etapas de la negociacion la industria farmacéutica interna-
cional hizo un gran esfuerzo y presiond fuertemente para
lograr un resultado favorable que reflejara sus preocupacio-
nes originales.

Segun fuentes chilenas, las propuestas originales de EEUU
sobre este tema eran mucho mas elaboradas y tenian un
ambito de proteccion mucho mas amplio que el que en defi-
nitiva se negocié e incorpor6 en el TLC. Chile incluyo
importantes limitaciones a estas disposiciones en la etapa
final de la negociacion.

El tratado con Singapur (articulo 16.8.1) va un poco mas alla
reconociendo que,

“Si una Parte exige la presentacion de informacion relativa a
la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos o quimi-
cos agricolas como condicién para aprobar la comercializa-
cion de esos productos, la Parte no permitira que terceros
que no cuenten con el consentimiento de la parte que ha
entregado la informacion, comercializar el mismo producto o
un producto similar sobre la base de la autorizaciéon concedi-
da a la Parte que entregé dicha informacion por un periodo
de al menos cinco afios desde la fecha de aprobacion del
producto farmacéutico y diez afios desde la fecha de aproba-
cion para un producto quimico agricola”. Notese que la pro-
teccién no se limita a productos con nuevas entidades quimi-
cas.

El acuerdo de EEUU con Australia tiene un conjunto de compli-
cadas disposiciones que distinguen entre productos farmacéuti-
cos y quimicos agricolas. El acuerdo establece que

“si una Parte exige como condicion para aprobar la comercia-
lizacion de un producto farmacéutico nuevo, la presentacion
de informacién o datos de prueba no divulgados relativos a la
seguridad y eficacia del producto, la Parte no permitira que
terceros sin el consentimiento de la persona que entregé
dicha informacién, comercialicen el mismo producto o uno
similar sobre la base de (1) la informacién o (2) la aprobacion
otorgada a la persona que entregd esa informacion por un
periodo de al menos cinco afios desde la fecha de aproba-
cion en la Parte.” (articulo 17.10.1(a)).

Para productos quimicos agricolas el acuerdo sefala que,

“si una Parte exige como condicion para aprobar la comercia-
lizacion de un producto quimico agricola, incluidos ciertos
nuevos usos de un mismo producto, la presentacion de infor-
macién o datos de prueba no divulgados relativos a la seguri-
dad y eficacia del producto, la Parte no permitira que terceros
sin el consentimiento de la persona que entreg6 dicha infor-
macion, comercialicen el mismo producto o uno similar sobre
la base de (1) la informacién o (2) la aprobacién otorgada a
la persona que entregd esa informacion por un periodo de
diez afios desde la fecha de aprobacién del nuevo producto
quimico agricola en la Parte.” (articulo 17.10.1(b)).

El acuerdo de EEUU con Australia define producto nuevo como,

“...el que no contiene una entidad quimica que haya sido
aprobada previamente en la Parte” (articulo 17.10.1(d)). El
acuerdo también contiene disposiciones sobre la proteccién
de “nueva informacion clinica (distinta de aquella relativa a
bioequivalencia)” y a “evidencia de una aprobacion anterior
del producto en otro territorio que sea esencial a la aproba-
cién del producto farmacéutico.” (articulo 17.10.2).

%6 Abbott 2004 comentando la disposicion equiva-
lente de CAFTA sefiala que esa disposicion esta-
blece que “el permiso de comercializacion se
puede hacer efectivo sélo una vez que expire la
patente. Bajo el Acuerdo sobre los ADPIC, la
expiracion no el unico mecanismo autorizado para
usar una invencion sin la autorizacion del titular
de la patente, incluidas las autorizaciones otorga-

das en virtud de una licencia obligatoria. El sub-
parrafo 5 no parece contemplar la aprobacion de
un medicamento para la exportacion bajo la
Decisién para Implementar el Parrafo 6. Ademas,
los casos en que no se infringe o la patente es
invalida deberian permitir la comercializacién una
vez que se haya otorgado el permiso sanitario.
Dichos derechos estan autorizados en la legisla-
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cion estadounidense bajo la excepcién Bolar o
reglamentaria. También, la interpretacion que el
subparrafo 5 hace del articulo 30 del Acuerdo
sobre los ADPIC deberia tener en cuenta las limi-
taciones establecidas en el articulo 17.10”.

7 Articulo 1711.5 NAFTA.



Proteccion de informacion no divulgada
La primera parte de la disposicion pertinente del TLC sefiala que,

Articulo 17.10.1: “Si una Parte exige la presentacion de
informacién no divulgada relativa a la seguridad y efica-
cia de un producto farmacéutico o quimico agricola, que
utilice una nueva entidad quimica que no haya sido pre-
viamente aprobada, para otorgar la autorizacion de comer-
cializacion o permiso sanitario de dicho producto, la Parte
no permitird que terceros, que no cuenten con el consenti-
miento de la persona que proporcioné la informacion,
comercialicen un producto basado en esa nueva entidad
quimica, fundados en la aprobacion otorgada a la parte
que presento la informacion. Cada Parte mantendra dicha
prohibicién, por un periodo de a lo menos cinco afios con-
tado a partir de la fecha de aprobacion del producto far-
macéutico y de diez afios contado desde la fecha de apro-
bacién del producto quimico agricola. Cada Parte prote-
gera dicha informacion contra toda divulgacion, excepto
cuando sea necesario para proteger al publico.”

En algunos paises es una practica comtin que la informacion
relativa a la seguridad y eficacia de un producto sometido a
la entrega de un permiso sanitario o autorizacion de comer-
cializacion sea, por lo general, presentada por la primera per-
sona que solicitd ese permiso o autorizacion. Quienes poste-
riormente soliciten un permiso o autorizacidon para un pro-
ducto igual o similar se beneficiaran de la informacion entre-
gada por el primer solicitante y la autoridad pertinente basa-
ra su aprobacion en esa informacion entregada por el primer
solicitante.

El objeto de la disposicion del TLC es precisamente evitar
esta practica y obligar a la persona que solicite un permiso
sanitario o autorizacion de comercializacion a que entregue a
la autoridad su propia informacién confidencial relativa a la
seguridad y eficacia de un producto farmacéutico o agroqui-
mico.

Esta importante disposicion del TLC sugiere los siguientes
comentarios:

* Se trata de la aplicacion del articulo 39.3 del ADPIC, de
un modo particular, que en la practica expande su cober-
tura. E1 ADPIC obliga a los Miembros de la OMC, como
condicion para aprobar la comercializacion de productos
farmacéuticos o agroquimicos que utilizan nuevas enti-
dades quimicas, a proteger los datos de pruebas u otros
datos no divulgados cuya elaboraciéon suponga un
esfuerzo considerable, contra todo uso comercial desle-
al. El uso por la autoridad competente de la informacion
proporcionada por el primer solicitante del permiso de
comercializacion para un producto especifico, no podria
ser considerado como uso comercial desleal.

Se refiere a “informacion no divulgada”, lenguaje que
parece estar mas cercano al NAFTA." Esto fue percibi-
do por la parte chilena como un importante logro en la
negociacion porque la propuesta original de EEUU se
referia unicamente a “informacién”, fuera o no divulga-
da."” Ademas, como el TLC no define qué se entiende
por informacién no divulgada, deberia aplicarse lo esta-
blecido en el ADPIC (articulo 39.2). Esto es en si mismo
una importante limitacion al ambito de aplicacion del
articulo 17.10.1. Sin embargo, el concepto de “informa-
cion no divulgada” del TLC parece ser mas amplio que
el concepto de “datos no divulgados” (como por ejemplo
establecido en CAFTA) o “datos o pruebas no divulga-
das” (como por ejemplo establecido en el acuerdo de
EEUU con Australia y Jordania), pero no tan restringido
como la simple “informacion” (como es el caso del
acuerdo celebrado por EEUU con Singapur).

El estandar de proteccion del TLC se aplicara solo a los
casos en que los productos farmacéuticos o agroquimi-
cos utilicen una nueva entidad quimica. Cuando emple-
en entidades quimicas conocidas, la disposicién no
deberia aplicarse. Nuevamente, esto podria considerarse
un logro para Chile, pues la propuesta original de EEUU
trataba de productos farmacéuticos o agroquimicos que
utilizaran o no nuevas entidades quimicas.” La Partes
son libres entonces para definir qué es una “nueva enti-
dad quimica.”

La prohibicion de utilizar esta informacion no divulgada
debera mantenerse al menos durante cinco afios desde la
aprobacion del producto farmacéutico y diez afios desde
la aprobacion del producto agroquimicos. Este periodo
de proteccion ha sido desde larga data una postura esta-
dounidense respecto a la implementacion del articulo
39.3 del ADPIC y fue promovida sin éxito durante las
negociaciones de la Ronda de Uruguay.

(Deberia seguir aplicandose la proteccion de la informa-
cion no divulgada por el periodo de cinco y diez afios si
es que la informacion se hace publica, pierde su valor
comercial o no ha sido objeto de medidas razonables
para mantenerla secreta?”' Es dificil esgrimir que las
Partes seguirdan obligadas a negar una autorizacioén de
comercializacion que se base en esa informacioén, una
vez que la informacion haya sido hecha publica. La
redaccion del TLC sugiere que los periodos de protec-
cion de la informacion se aplican unicamente a “infor-
macion no divulgada” y no a “informacion divulgada.”

Cada Parte protegerd dicha informacion no divulgada
contra toda divulgacion “excepto cuando sea necesario
para proteger al publico.” No hay mayores explicaciones
respecto al ambito de cobertura de esta disposicion por
lo que seran las legislaciones nacionales las que deter-

8 Articulo 1711.5 NAFTA.

9 Ver articulo 16.8.1 del TLC entre EEUU y
Singapur, y el articulo 15.10.1 del TLC entre
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EEUU y Marruecos, los que no limitan la informa-
cién a que no esté divulgada.

productos con nuevas entidades quimicas.
' Articulo 39.2, ADPIC.

' Nuevamente, Singapur no limité la proteccién a



minaran cuando se produce esta situacion. Las mismas
expresiones son usadas en el articulo 39.3 del ADPIC.

Otras obligaciones relativas a informacion no divulgada
La segunda parte de la seccion relativa a productos regula-
dos'” contempla otras tres importantes obligaciones respecto
de productos farmacéuticos que son objeto de una patente:

* Se otorgara una extension del término de proteccion de
la patente para compensar al titular por la disminucién
injustificada del término de proteccion, resultante del
proceso de autorizacion de comercializacion. El TLC no
define qué se entiende por “disminucion injustificada
del plazo de la patente”, como si en el caso de la exten-
sion del término de la patente (articulo 17.9.6) analizada
anteriormente. En este caso, la definicion debera prove-
erla la legislacion interna de cada Parte. E1 TLC no esta-
blece igualmente limites a esta extension. Debera enten-
derse que a cada Parte (como ocurre en EEUU) le
corresponde establecer un periodo razonable para com-
pensar la disminucién injustificada del término de pro-
teccion.

Se pondra a disposicion del titular de la patente la iden-
tidad de cualquier tercero que solicite la autorizacion de
comercializacion durante el término de proteccion de la
patente. El TLC no establece ninguna formalidad para la
disponibilidad de la informacién por lo que seran las
legislaciones nacionales las que determinaran la forma
de hacerlo. Esto es simplemente un mecanismo de publi-
cidad y transparencia para que los titulares de patentes
estén informados de las solicitudes de terceros, para que,
de ser necesario, puedan acudir oportunamente a la jus-
ticia para ejercer sus derechos.

Una Parte no otorgara la autorizacion de comercializa-
cion a ningln tercero antes de la expiracion del término
de proteccion de la patente, salvo con el “consentimien-
to o aquiescencia” del titular de la patente.
Efectivamente, esto significa un aumento en la protec-
cion otorgada al titular de la patente, que va mas alla del
ADPIC. Este “vinculo” entre autorizaciones de comer-
cializacion y el consentimiento o aquiescencia del titular
crea una serie de ambigiiedades y puede plantear dudas,
entre otras, sobre la posibilidad de ejercitar las flexibili-
dades permitidas por el ADPIC, como la posibilidad de
otorgar licencias obligatorias.'” Cabe agregar que los

acuerdos comerciales entre EEUU y Australia, CAFTA,
Jordania y Singapur no distinguen entre “autorizacién de
comercializacion” y “permiso sanitario” como si lo hace
el TLC.™

En CAFTA este “vinculo” de la autorizacion de comerciali-
zacion con el consentimiento o aquiescencia del titular de la
patente es aiin mas explicito e incluso incluye referencias a
autorizaciones de comercializacion “en otro pais”, algo no
previsto en el TLC. Refiriéndose a CAFTA, Abbott concluye
que

“Sin embargo, la disposicion mas problematica desde el
punto de vista de las flexibilidades del ADPIC es el arti-
culo 15:10(3)(a) que sefiala que un tercero (productor
genérico) no podra obtener la autorizacion de comerciali-
zacion cuando se base en evidencia o informacion relati-
va a la seguridad y eficacia de un producto que fue pre-
viamente aprobado, tal como la evidencia de aprobacion
de comercializacion previa en el territorio de una Parte o
en otro pais, y no se permitira a ese tercero comercializar
el producto durante el término de proteccion, salvo con el
consentimiento o aquiescencia del titular de la patente.”*

3.3 Derechos de autor y derechos
conexos’

El TLC podria ser el primer acuerdo comercial bilateral sus-
crito por EEUU en que los derechos de autor son tratados
separadamente de los derechos conexos.'”” Esto podria expli-
carse por el hecho que a los paises que son miembros de la
Convencion de Roma se les exige tratar los derechos de autor
separadamente de los derechos conexos para preservar las
diferencias entre autores y titulares de derechos conexos. El
acuerdo que EEUU negoci6 simultaneamente con Singapur
se refiere a estos derechos conjuntamente, al igual que en el
caso mas reciente de Marruecos. Este ultimo enfoque parece
ser el favorecido por la industria estadounidense como lo
ilustra el siguiente comentario sobre CAFTA:

“La industria esta satisfecha de que la formula usada con
Chile no fue repetida y se espera que ella no se perpetue
en el futuro. En opinion de la industria, los productores de
fonogramas y los intérpretes no deberian ser relegados a
una ciudadania de segunda clase bajo los regimenes de
derechos ‘conexos’ o ‘vecinos’. En su opinidn, el TLC
con Chile perpetua esta dicotomia.”**

%2 Articulo 17.10.2, TLC.
%3 Correa, 2004.

** De hecho, hay dos disposiciones que se refie-
ren a los productos regulados. La primera (articu-
lo 17.10.1), sefala que la proteccién es otorgada
a la informacién no divulgada para la concesion
de autorizaciones de comercializacién o permisos
sanitarios. La segunda disposicion (articulo
17.10.2), establece la relacién entre productos
regulados y patentes, refiriéndose exclusivamente
a “autorizaciones de comercializacion”. Una inter-
pretacion légica deberia llevar a la conclusién que

las Partes quisieron decir que “autorizacion de
comercializacion” y “permiso sanitario” no son lo
mismo. Una expresién de lo anterior podria ser la
interpretaciéon que si una Parte solo otorga permi-
sos sanitarios (o sea, simplemente certifica la segu-
ridad y eficacia de un producto), las disposiciones
del articulo 17.10.2 (que se refiere a autorizacion de
comercializacion) no deberia aplicarse. Sin embar-
go, como se sefialé anteriormente en este informe,
las disposiciones del TLC de esta seccién provie-
nen del articulo 39.3 del ADPIC, el que se refiere
solo a autorizaciones de comercializacion.
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' Abbott, 2004.

6 En este informe se habla de derechos de autor
para referirse tanto a derechos de autor como a
derechos conexos.

*” NAFTA los trata separadamente pero limita los
derechos conexos a los productores de fonogra-
mas. A pesar de Canada y México ser partes de
la Convencion de Roma, Canada se hizo parte
recién en 1998.

** IFAC-3-CAFTA, 2004.



Mientras que tanto EEUU como Chile han suscrito las con-
venciones tradicionales en materia de derechos de autor,
incluidos el reciente Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor (TODA) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion
o Ejecucion y Fonogramas (TOIEF), solo Chile es parte de la
Convencién de Roma sobre la Proteccion de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y
los Organismos de Radiodifusion de 1961. Este tratamiento
diferente en el TLC entre derechos de autor y derechos cone-
x0s™ también refleja, en cierta medida, los diferentes enfo-
ques hacia el derecho de autor seguidos por un lado, por los
EEUU, y por el otro por Chile, mas cerca de la tradicion
continental europea.'”® Como se analiza en esta parte del
informe, a pesar que el TLC reduce las diferencias entre
derechos de autor y derechos conexos, persisten atin muchas
diferencias entre ambos sistemas.

A diferencia del ADPIC y de la Convencion de Roma, el
TLC no regula los derechos de los organismos de radiodifu-
sion; solo se refiere a los derechos de los artistas intérpretes
y ejecutantes y a los productores de fonogramas. El TLC
tampoco trata de los derechos morales.

3.3.1. Derechos de Autor

Ambito de proteccion

Respecto a la materia susceptible de proteccion, el TLC no
innova respecto al Convenio de Berna o el ADPIC. Por lo
tanto, el TLC se aplica a obras literarias y artisticas, tal como
lo entiende el Convenio de Berna', incluidos los programas
de informatica y compilaciones de datos en conformidad con
el ADPIC'” y con el TODA.'® No se contempla la proteccion
para las bases de datos no originales como en la UE'* 0 como
ha sido propuesto en el borrador de texto del ALCA.'*

Derechos de Reproduccion
Respecto a los derechos conferidos, el TLC otorga a los autores,

Articulo 17.5.1: “...el derecho de autorizar o prohibir toda
reproduccion de sus obras, de cualquier manera o forma,
ya sea permanente o temporal (incluido su almacena-
miento temporal en forma electronica)”.

Este derecho de reproduccion se basa en el Convenio de
Berna'*, el que otorga al autor un derecho de reproduccion
sobre su obra “por cualquier procedimiento y bajo cualquier

forma” y en la Declaracion Concertada relativa al articulo
1(4) del TODA, el que establece que el derecho de repro-
duccidn establecido en el Convenio de Berna es “totalmente
aplicable(s) en el entorno digital, en particular a la utilizacion
de obras en forma digital.” Sin perjuicio que la Declaracion
Concertada'®” agrega que el almacenamiento de una obra pro-
tegida en formato digital en un soporte electronico constitu-
ye una reproduccion, nada establece sobre copias tempora-
les, como las que se hacen en la memoria RAM de un com-
putador, algo que fue extensamente discutido durante las
negociaciones del TODA, pero que no se incluyo en el texto
definitivo. En este punto el TLC va mas alla del Convenio de
Berna y del TODA en cuanto aclara que las copias tempora-
les en formato electronico estan sometidas al derecho de
reproduccion. Pero una nota al texto principal del TLC per-
mite la aplicacién de excepciones y limitaciones especificas
en el ambiente digital:

Nota al articulo 17.7.3: “...Para las obras que no sean pro-
gramas de computador, y otras materias, dichas limitacio-
nes y excepciones podran incluir reproducciones tempo-
rales que sean transitorias o accesorias y que forman parte
integrante y esencial de un proceso tecnoldgico y cuya
unica finalidad es permitir: (a) la transmision licita en una
red entre terceros por parte de un intermediario; o (b) un
uso licito de una obra u otra materia protegida y que no
tenga por si misma una significaciéon econémica indepen-
diente. ”

Debido a lo fundamental de las copias temporales en el
ambiente digital, la posibilidad expresa de contar con excep-
ciones respecto al derecho de reproduccion, sometidas a la
tradicional “regla de los tres pasos”,'® puede ser importante
al momento de establecer politicas nacionales apropiadas de
derechos de propiedad intelectual. La rapida evolucion de las
tecnologias emergentes en esta area explica la necesidad de
crear excepciones para copias temporales. Por ejemplo,
EEUU ha lidiado con este asunto creando excepciones limi-
tadas, tales como permitir hacer copias para el mantenimien-
to o reparacion de un computador o exceptuando pequefias
copias incidentales a la transmision por red llamadas “copias
buffer.” Por lo tanto, otras copias temporales, distintas de
aquellas expresamente exceptuadas, deben seguir el examen
de uso honesto (fair use) de la Seccion 107 de la Ley de

9 Hay una tercera seccion dentro del TLC con el
subtitulo de “Obligaciones comunes al derecho de
autor y derechos conexos”.

'®0 La separacioén entre derechos de autor y dere-
chos conexos en el mismo capitulo no es casual.
Al discutir el tratamiento dado a los derechos de
autor y derechos conexos en el ADPIC, Bercovitz,
2000, destaca que conceptual y sistematicamen-
te, se consiguié un importante efecto hacia la
homogenizacion de los derechos de autor y dere-
chos conexos al tratarlos conjuntamente en la
misma seccién (ADPIC Parte Il, Seccion 1).

*1 Articulo 2, Berna.
"6 Articulo 10, ADPIC.

' Articulos 4 y 5 respectivamente, TODA.

' Un proyecto que estableceria proteccién para
bases de datos no originales ha sido introducido
recientemente en el Congreso de EEUU. HR
3261 “Ley de Apropiacién Indebida de Bases de
Datos y Colecciones de Informacion” (DCIMA por
sus siglas en inglés).

' Una propuesta en el articulo 5.3(m) del borra-
dor de texto del ALCA incorporaria por referencia
un “Tratado sobre Elementos de Bases de Datos
no Protegibles por el Derecho de Autor”. Este tra-
tado auin no existe, pero una conferencia de la
OMPI preparé en 1996 un borrador para ser dis-
cutido mas adelante.
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%6 Articulo 9.1, Berna.

'*” La Declaracién Concertada al articulo 1(4) del
TODA es la unica declaracion que no fue adopta-
da por unanimidad en el TODA y el TOIEF.

' | a llamada regla de los tres pasos permite a
las Partes circunscribir “las limitaciones o excep-
ciones impuestas a los derechos exclusivos a
determinados casos especiales que no atenten
contra la explotacion normal de la obra ni causen
un perijuicio injustificado a los intereses legitimos
del titular de los derechos”. Ver articulo 13 del
ADPIC.



Derechos de Autor de EEUU. La UE por otra parte, ha
incluido una excepcion amplia en su Directiva'® con un len-
guaje similar al de la nota del TLC.

Dicha nota de pie de pagina del TLC establece que la excep-
cion no se aplicara a programas de computador, lo que no
significa que las Partes no pueden contemplar excepciones
para ese tipo de obras. Simplemente significa que de existir
excepciones para programas de computador, ellas estaran
sujetas a la regla de los “tres pasos” incorporada en el TLC."

La industria estadounidense ha sefialado que el lenguaje de
esta nota del TLC seria inconsistente con la ley y la jurispru-
dencia de los EEUU vy crearia un peligroso precedente para
la industria. Segun esta vision se introducirian en el TLC
conceptos ajenos a la legislacion de EEUU, tales como “tran-
sitorias” e “incidentales” y someteria el derecho de repro-
duccidn a un examen “economico” y de “duracion.”’’”" Sin
embargo, la nota no establece la obligacion de adoptar una
excepcion para copias temporales, por lo que EEUU puede o
no decidir implementarla. Simplemente la nota sefiala que
las Partes tienen la facultad de incluir esta excepcion en su
legislacion nacional.

Finalmente, ni CAFTA ni los acuerdos celebrados por EEUU
con Australia, Singapur, Marruecos o Jordania contienen una
disposicion similar a la del TLC sobre excepcion de copias
temporales al derecho de reproduccion.

Derecho de comunicacion al publico

El TLC trata el derecho de comunicacion al ptiblico'” en los
mismos términos que el TODA.'” Por lo tanto, este derecho
incluye todo tipo de obras'’* comunicadas al publico por
medios alambricos o inalambricos, sin perjuicio de las dis-
posiciones contenidas en el Convenio de Berna que regulan
este derecho. Este amplio derecho de comunicacion no se
encuentra cubierto por el ADPIC.

Sin embargo, el TLC establece que los autores tienen el dere-
cho de autorizar o prohibir la comunicaciéon al publico,
incluida

Articulo 17.5.2: “...1a puesta a disposicion del publico de
sus obras de tal forma que los miembros del publico pue-
dan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento

que cada uno de ellos elija.”

Esto significa que las Partes deberan contemplar un derecho
exclusivo para comunicaciones interactivas. Esta disposicion
del TLC no incluye las comunicaciones privadas, tales como
el envio de correos electronicos con contenidos protegidos
por derechos de autor.

Derecho de distribucion

Respecto al derecho de distribucion'”, el TLC practicamente
reproduce la disposicion del TODA sobre el derecho exclu-
sivo de puesta a disposicion del publico del original y copias
de las obras mediante la venta u otra transferencia de propie-
dad," pero omite la disposicion sobre el agotamiento de
derechos previstos en esa misma disposicion. Esta ultima
prescribe que:

“Nada en el presente Tratado afectara la facultad de las
Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las
hubiera, en las que se aplicara el agotamiento del derecho
del parrafo (1) después de la primera venta u otra transfe-
rencia de propiedad del original o de un ejemplar de la
obra con autorizacion del autor.”'”’

Es necesario sefalar, sin embargo, que las Partes son libres
para establecer un régimen de agotamiento nacional o inter-
nacional. Esta conclusion se basa, entre otros, en la aplica-
cion del principio de no-derogacion discutido anteriormente.
Mientras que Chile en su legislacion de aplicacion'™ del
TLC, junto con establecer el derecho de distribucion dispuso
un régimen de agotamiento internacional de derechos,
EEUU, por su parte, tradicionalmente, ha aplicado un régi-
men de agotamiento nacional.'”

Comparando el TLC con los otros acuerdos bilaterales sus-
critos por los EEUU, el CAFTA no regula el tema del agota-
miento de derechos, mientras que el acuerdo con Australia
transcribio la disposicion pertinente del TODA en una nota al
articulo relativo a la puesta a disposicion del publico. El
borrador de capitulo del ALCA, por su parte, contiene un par
de disposiciones que limitarian las flexibilidades permitidas
por el ADPIC, el TODA y el TOIEF. Una de las propuestas
en el ALCA simplemente prohibe las importaciones parale-
las al otorgar un derecho de importacion a los autores, artis-
tas intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas.

' Ver articulo 5 de la Directiva 2001/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de
mayo de 2001 relativa a la armonizacién de deter-
minados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la informacion.

" Articulo 17.7.3 del TLC: “Cada Parte circunscri-
bira las limitaciones o excepciones impuestas a
los derechos a determinados casos especiales
que no atenten contra la explotacion normal de
la obra, interpretacion o ejecucion o del fonogra-
ma ni causen un perjuicio injustificado a los inte-
reses legitimos del titular de los derechos.”

" |FAC-3 Chile, p.9.

2 Articulo 17.5.2, TLC: “Sin perjuicio de lo dis-
puesto en los articulos 11(1)(ii), 11bis(1)(i) y (ii),
11ter(1)(ii), 14(1)(ii), y 14bis(1) del Convenio de
Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas (1971) (Convenio de Berna), cada Parte

otorgara a los autores de obras literarias y artisti-
cas, el derecho de autorizar o prohibir la comuni-
cacion al pablico de sus obras por medios alam-
bricos o inalambricos, comprendida la puesta a
disposicién del publico de sus obras de tal forma
que los miembros del publico puedan acceder a
estas obras desde el lugar y en el momento que
cada uno de ellos elija”.

™ Ver articulo 8 y la Declaracion Concertada,
TODA.

™ El Convenio de Berna no contempld un dere-
cho amplio de comunicacion al publico que com-
prendiera todo tipo de obras. Por el contrario,
establecio este derecho soélo para cierto tipo de
obras y para cierto tipo de comunicaciones,
dejando fuera otro tipo de obras (V. Gr. Obras
fotograficas).

7 Articulo 17.5.3, TLC: “Cada Parte otorgara a los
autores de obras literarias y artisticas, el derecho
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de autorizar la puesta a disposicion del publico
del original y de las copias de sus obras median-
e venta u otra transferencia de propiedad.”

" Articulo 6.1, TODA.
7 Articulo 6.2, TODA.

" Ver Ley 19.914, articulos 3.6, 3.10, 3.12, publi-
cada el 19 de noviembre de 2003.

™ Tradicionalmente EEUU ha prohibido las
importaciones paralelas aplicando el principio de
territorialidad del derecho de autor (Corte de
Apelaciones del Noveno Circuito en BMG v.
Perez), pero en un caso mas reciente la Corte
Suprema de EEUU permitié importaciones parale-
las si los productos fueron manufacturados en
EEUU (Quality King Distribuitors, Inc. v. L"Anza
Research International, Inc.). Titulo 17 U.S.C. §
109 con relacion al Titulo 17 U.S.C § 602.

-



Una disposicion muy similar se introdujo en el acuerdo cele-
brado entre los EEUU y Jordania. Un derecho de importa-
cion también fue incorporado en el NAFTA y en el acuerdo
comercial entre los EEUU y Vietnam. Esta tendencia esta en
sintonia con la vision de la industria estadounidense, como
se ha sefialado en el informe reciente sobre CAFTA'® y en el
informe sobre Chile del Comité Asesor Funcional de la
Industria (IFAC, por sus siglas en inglés)."®!

Una propuesta alternativa en el ALCA adopta una posicion
intermedia entre el agotamiento nacional e internacional.
Sugiere un sistema regional de agotamiento de derechos des-
pués de un periodo de transicion de cinco afios.

Finalmente, el derecho de distribucion se aplica so6lo a las
copias fijadas que pueden ponerse en circulacion por medios
tangibles.'” No regula la distribucion de copias electronicas.
Algunos han argumentado que las limitaciones al derecho de
distribucion, tales como la doctrina del agotamiento o de la
“primera venta”, no se aplican a la transmision digital de
copias electronicas legitimas, pues el remitente siempre
mantendria en su poder una copia de la obra.'® Surge la duda
si las Partes ain tienen margen para aplicar limitaciones al
derecho de distribucidn de copias electronicas, cuando junto
con enviar una copia electronica el remitente borra o destru-
ye la copia original en su computador. Esto podria conside-
rarse una transferencia de propiedad, al igual que vender un
libro en el mundo analdgico. Pareciera ser que porque esta
disposicion, y su nota de pie de pagina, estan limitadas al
derecho de distribucion (limitadas a objetos tangibles), las
Partes podrian establecer un derecho digital de “primera
venta.”

Duracion de la proteccion

De manera consistente con el Convenio de Berna (“los pai-
ses de la Unidn tienen la facultad de conceder plazos de pro-
teccion mas extensos que los previstos en los parrafos prece-
dentes”)™®, el TLC aumenta el término de proteccion en vein-
te afios para la mayoria de las obras, desde el término esta-
blecido en el ADPIC de la vida del autor mas cincuenta afos,
hasta la vida del autor mas setenta afos.'®

En aquellos casos en que el término de proteccion esta cal-

culado sobre una base distinta a la vida de una persona natu-
ral, como es el caso de obras cuyo autor es una persona juri-
dica, la duracion de la proteccion no puede ser inferior a
setenta afios desde el final del afio calendario de la primera
publicacion autorizada de la obra, o faltando dicha publica-
cion autorizada, dentro de los cincuenta afos siguientes a la
creacion de la obra, no pudiendo ser inferior a setenta afios
contados desde el fin del afo calendario en que se creo la
obra. En el TLC, en consecuencia, EEUU acepto6 términos de
proteccion menores a aquellos establecidos en su propia
legislacion doméstica. De hecho, en los EEUU cuando el
plazo de la obra debe ser calculado sobre una base distinta a
la vida de una persona natural, la duracion no sera inferior a
noventa y cinco afios desde el fin del afio calendario de la pri-
mera publicacion autorizada de la obra, o faltando dicha
publicacion autorizada, dentro de veinticinco afios desde la
creacion de la obra y no inferior de ciento veinte afios desde
el fin del afo calendario de la creacion de la obra, interpreta-
cién o ejecucion, o fonograma. En general la industria cele-
bré como un avance el resultado obtenido en el TLC y pos-
teriormente reflejado en CAFTA."™

Para las obras fotograficas, la regla general en la mayoria de
los paises sigue siendo, segiin el Convenio de Berna'¥’ y en
consecuencia del ADPIC, la proteccion de veinticinco afios
desde la creacion de la obra. Las partes del TODA acordaron
modificar el estandar contenido en el Convenio de Berna-
ADPIC al establecer que “no se aplicaran las disposiciones
del Articulo 7(4) del Convenio de Berna.”"® Por lo tanto, el
término de proteccion para obras fotograficas pasd desde
veinticinco afios desde la creacion de la obra, a la vida del
autor mas cincuenta afios, que es la regla general en el
Convenio de Berna. El TLC nuevamente extendi6 el término
de proteccion mas alla del establecido en el TODA; esta vez
en veinte afios. En breve, como resultado de la regla general
del TLC sobre duracion de la proteccion de los derechos de
autor, destacada mas arriba, las obras fotograficas tienen una
proteccion de setenta afios. Cabe apuntar que los EEUU ya
protegia este tipo de obras con el nuevo estandar establecido
por el TLC, mientras que Chile solo las protegia por la vida
del autor mas cincuenta afios.

80 “Desafortunadamente, el texto no contiene una
disposicion...que permita al titular del derecho de
autor impedir las importaciones paralelas de sus
productos manufacturados fuera de un pais
miembro de CAFTA que no estan destinados a
ser distribuidos en ese pais. La imposibilidad de
haber obtenido esa importante proteccion es una
deficiencia del texto de derechos de autor”. IFAC-
3-CAFTA, en p 11.

'8! “Desafortunadamente, el texto no contiene una
disposicion como la de la ley estadounidense
(17U.S.C. § 602) que permita al titular del dere-
cho de autor impedir las importaciones paralelas
de sus productos manufacturados fuera de Chile
cuando no estan destinados a ser distribuidos en
ese pais. La imposibilidad de haber obtenido esa
importante proteccién es una deficiencia del texto
de derechos de autor”. IFAC-3-Chile, en p 12.

®2 Nota 10, articulo17.5.3, TLC: “Las expresiones
“copias” y “original y copias”, sujetas al derecho
de distribuciéon de conformidad con este parrafo,
se refieren exclusivamente a las copias fijadas
que se pueden poner en circulacion como objetos
tangibles, esto es, para este efecto, “copias” sig-
nifica ejemplares”.

s Ademas de copias en los computadores del
remitente y del receptor, se hacen copias transito-
rias en las redes computacionales entre los com-
putadores del remitente y el receptor. Por lo tanto,
el derecho de reproduccion también estaria invo-
lucrado, por lo que para este derecho también
deberian existir excepciones si se permite un
adoctrina de la primera venta digital.

'® Articulo 7.6 del Convenio de Berna.
®5 Articulos 9.1y 12, ADPIC.
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'8 “En un logro significativo, y continuando con los
precedentes establecidos en los TLCs con
Singapur y Chile, los paises de CAFTA han acor-
dado acercar sus términos de proteccion a los de
EEUU - a vida del autor mas 70 afios para la
mayoria de obras. Mientras que la industria preten-
dia que el término de proteccién para fonogramas
y obras audiovisuales se extendiera de 50 afios
desde la publicacion a un término igual al de los 95
afos de la ley de EEUU, se logré un compromiso
en 70 afios. Llamamos a que los futuros acuerdos
eleven ese término a los 95 afios completos (arti-
culo 15.5.4).” IFAC-3-CAFTA, 2004, p 11.

7 Articulo 7.4, Convenio de Berna.
88 Articulo 9, TODA.



Llama la atencioén que la posicion negociadora de los EEUU
para extender el término de proteccion a los derechos de
autor fuese impulsada al mismo tiempo que la Corte
Suprema de los EEUU consideraba la constitucionalidad de
la Ley de Extension del Término de Proteccion para los
Derechos de Autor (CTEA, por sus siglas en inglés). El jui-
cio involucraba, por una parte, a grandes compaiiias del
entretenimiento y por la otra a una coalicion de editores de
Internet y académicos.' Finalmente, la Corte Suprema de
EEUU confirmo la legislacién contra las acusaciones de
inconstitucionalidad. Editores de Internet que buscaban
publicar, entre otros, antiguos dibujos animados de Mickey
Mouse, clasicos del Jazz y novelas de F. Scott Fitzgerald,
argumentaban que la extension del término de proteccion en
veinte afos era contraria a la Constitucion, la que establece
que los derechos de autor seran reconocidos solamente “por
un tiempo limitado.” El principal argumento de quienes se
oponian a la extension era que ésta tendria el efecto de retra-
sar la entrada en el dominio publico de obras creadas bajo un
régimen anterior mas corto. Desde que a los autores de obras
existentes no se les estaba otorgando ningun incentivo para
crear, la extension tenia el efecto principal de limitar la entra-
da de obras al dominio publico, lo que era contrario a los
objetivos de la clausula sobre la propiedad intelectual de la
Constitucion de los Estados Unidos."’

En el contexto latinoamericano un niimero importante de
paises ha extendido la duracion de la proteccion de los dere-
chos de autor a niveles equivalentes a los del TLC. Por ejem-
plo, México reconoce una proteccion por toda la vida de
autor mas setenta y cinco aflos; mientras que Brasil, Ecuador
y Peru lo extienden a la vida del autor mas setenta afios.
Estos términos extendidos de duracion de la proteccion pue-
den explicarse, al menos en Brasil y México, por las impor-
tantes industrias culturales de esos dos paises. Economias
mas pequefias y sin importantes industrias culturales necesi-
tan evaluar los costos que acarrea el aumento en veinte afios
de los términos minimos de duracién establecidos en el
ADPIC y su impacto sobre el dominio piblico de miles de
obras, interpretaciones y ejecuciones y fonogramas.

3.3.2. Derechos conexos

Ambito de proteccion

Como se sefiald anteriormente, en el TLC los derechos cone-
xos estan tratados separadamente de los derechos de autor.
Esto no significa que no haya similitudes entre ellos. De
hecho, para el derecho de reproduccién y el derecho de dis-
tribucion (puesta a disposicion del publico) ellos estan trata-
dos de la misma forma para autores, artistas intérpretes'' y
ejecutantes y productores de fonograma. En cuanto a las
regulaciones relativas a los derechos de reproduccion y dis-
tribucion para artistas intérpretes y ejecutantes y productores
de fonograma, la terminologia del TLC tiene su fuente en el
TOIEF."

En cuanto al derecho de comunicacion al publico'” para los
derechos conexos, como se discutidé anteriormente, el estan-
dar del TLC es el mismo que para los derechos de autor.
Junto con establecer el derecho de comunicacion para inter-
pretaciones y ejecuciones fijadas* o fonogramas,'” incluida
la comunicacidn interactiva, el TLC mantiene las excepcio-
nes y limitaciones autorizadas por otros tratados. Las Partes
pueden contemplar excepciones para la

Articulo 17.6.5 (b): “radiodifusion o comunicacion al
publico de interpretaciones o ejecuciones o fonogramas a
través de comunicaciones analdgicas y radiodifusion libre
inalambrica, y las excepciones y limitaciones a dicho
derecho respecto de esas actividades, sera materia de
legislacion interna. Cada Parte podra adoptar excepciones
y limitaciones, incluyendo licencias obligatorias, al dere-
cho de autorizar o prohibir la radiodifusion o comunica-
cion al publico de las interpretaciones o ejecuciones o
fonogramas con respecto a otras transmisiones no interac-
tivas de acuerdo con el articulo 17.7(3). Dichas licencias
obligatorias no perjudicaran el derecho del artista intér-
prete o ejecutante o del productor de un fonograma de
recibir una remuneracion equitativa.”

En Chile, la ley le entrega a los artistas y productores de fono-
gramas' un derecho de remuneracion equitativa para la radiodi-
fusion'”” de sus interpretaciones, ejecuciones, y fonogramas,
mientras que EEUU no reconoce el mismo derecho a los artistas.

'® El profesor de Stanford, Lawrence Lessig enca-
bezo6 el caso. Ver Lessig, 2004.

" Ver Eldred et al. v. Ashcroft 537 U.S. 2003 y
comentarios en el UNCTAD-ICTSD, Resource
Book, Parte Dos, capitulo 2.1. Para mayor infor-
macion sobre el caso y sobre los esfuerzos para
derogar el CTEA, ver http://eldred.cc/.

*' El TLC tiene varias definiciones en el articulo
17.6.8. Son las mismas del articulo 2 del TOIEF,
el que a su vez es muy similar a las definiciones
del Convenio de Roma, con algunas variaciones
necesarias para que sean aplicables en la era
digital. De esta forma “artistas intérpretes o ejecu-
tantes significa todos los actores, cantantes,
musicos, bailarines u otras personas que repre-
senten un papel, canten, reciten, declamen, inter-
preten o ejecuten en cualquier forma obras litera-
rias o artisticas o expresiones del folclore”.

2 Articulos 7, 8, 11y 12, TOIEF.

1% “Comunicacion al publico de una interpretacion
o ejecucion o de un fonograma significa la trans-
mision al publico, por cualquier medio que no sea
la radiodifusién, de sonidos de una interpretacién
0 ejecucion o los sonidos o las representaciones
de sonidos fijadas en un fonograma. Para los
efectos del articulo 17.6(5), se entendera que
“comunicacion al publico” incluye también hacer
que los sonidos o las representaciones de soni-
dos fijados en un fonograma resulten audibles
para el publico”.

% “Fijacién significa la incorporacién de sonidos,
o la representacion de éstos, a partir de la cual
puedan percibirse, reproducirse 0 comunicarse
mediante un dispositivo”.

% “Fonograma significa toda fijacion de los soni-
dos de una ejecucion o interpretacion o de otros
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sonidos, o de una representaciéon de sonidos que
no sea en forma de una fijacién incluida en una
obra cinematografica o audiovisual”.

% “Productor de fonogramas significa la persona
natural o juridica que toma la iniciativa y tiene la
responsabilidad econémica de la primera fijacién
de los sonidos de una ejecucion o interpretaciéon u
otros sonidos o las representaciones de sonidos”.

¥ “Radiodifusién significa la transmisién inalam-
brica de sonidos o de imagenes y sonidos o de
las representaciones de éstos, para su recepcién
por el publico; dicha transmision por satélite tam-
bién es una “radiodifusion”; la transmisién de
sefales codificadas sera “radiodifusién” cuando
los medios de descodificacion sean ofrecidos al
publico por el organismo de radiodifusion o con
su consentimiento”.


http://eldred.cc/

El TLC destaca que el goce y ejercicio de los derechos de
los artistas y productores de fonogramas no estd sometido a
ninguna formalidad. Esto es similar en el TOIEF", lo que
corresponde por su parte a una disposicion paralela del
Convenio de Berna'”, también incorporada en el ADPIC.>*

Duracion de la proteccion

En una disposicion parecida a aquella de la seccion sobre
derechos de autor, a los artistas y productores de fonogra-
mas se les otorga un término minimo de setenta afios conta-
dos desde el fin del afio calendario de la primera publicacion
autorizada de la interpretacion, ejecucién o fonograma o,
faltando dicha publicacion autorizada dentro de cincuenta
afios desde la fijacion de la interpretacion, ejecucion o fono-
grama, un minimo de setenta afios desde el fin del afio calen-
dario desde la fijacion de la interpretacion, ejecucion o del
fonograma.

Esta disposicion se aplica cuando el término debe ser calcu-
lado sobre una base distinta a la de la vida de una persona
natural. Esto seria por lo general el caso de obras colectivas,
obras por encargo en los EEUU y programas de computador
y obras cinematograficas en Chile.

En resumen, este aumento del término de la proteccion se
traduce a que en menos de diez afios, la duracion de la pro-
teccion para los derechos conexos ha aumentado: de veinte
afios después de la fijacion, la interpretacion o ejecucion o
la radiodifusion, -reconocidas por la Convencion de Roma-
a cincuenta afios desde la fijacion o interpretacion o ejecu-
cion -bajo el ADPIC-, a los setenta afios consagrados en el
TLC. A pesar que EEUU ya otorgaba términos de proteccion
aun mas largos®', la Ley de Propiedad Intelectual de Chile
otorgaba solo cincuenta afios a los artistas, intérpretes y eje-
cutantes y a los productores de fonogramas.*? Chile ha
modificado la duracion de la proteccion para ajustarlos al
TLC mediante la ley de diciembre del 2003 que puso en
vigor el Acuerdo. En estas materias el TLC no contemplaba
disposiciones transitorias.

3.3.3. Obligaciones comunes a los derechos de autor
y derechos conexos

Menos explicitamente que en CAFTA y que en el acuerdo de
EEUU con Australia, el TLC disminuye las asimetrias entre
los derechos de autor y los derechos conexos. Como se
seflalo anteriormente, Chile sigue la tradicién continental

europea en la que a los autores, como creadores originales
de las obras, les es reconocida una proteccion mas fuerte
que a los artistas y productores de fonogramas. Esta dicoto-
mia no fue bienvenida por la industria estadounidense, la
que en una comparacion con CAFTA coment6:

“El texto de CAFTA incluye una disposicion (articulo
15.5.3.) que establece claramente que no hay ninguna
jerarquia entre los derechos reconocidos a los autores y
aquellos reconocidos a los productores de fonogramas.
Esta es una correcta aclaracion de disposiciones peligro-
sas contenidas en algunas leyes de derechos de autor lati-
noamericanas (como la chilena) y establece un buen pre-
cedente para otros paises latinoamericanos y para el
ALCA.®

Autorizaciones
La disposicion relativa a autorizaciones sefiala que:

Articulo 17.7:“Cada Parte establecera que, cuando fuera
necesaria la autorizaciéon tanto del autor de una obra
incorporada en el fonograma y de un artista intérprete o
ejecutante o productor propietario de derechos sobre el
fonograma, no dejara de existir la necesidad de la autori-
zacion del autor debido a que también es necesaria la
autorizacion del artista intérprete o ejecutante o del pro-
ductor. Asimismo, cada Parte establecera que, cuando
fuera necesaria la autorizacion tanto del autor de una obra
incorporada en el fonograma y de un artista intérprete o
ejecutante o productor propietario de derechos sobre el
fonograma, no dejara de existir la necesidad de la autori-
zacion del artista intérprete o ejecutante o del productor
debido a que también es necesaria la autorizacion del
autor.”"

Antes de la entrada en vigor del TLC, en diciembre del
2003, la Ley de Propiedad Intelectual de Chile atin disponia
que cuando el interés de un autor se contraponia con el inte-
rés del productor del fonograma, respecto a la ejecucion
publica del fonograma, el derecho del autor siempre preva-
leceria sobre el del productor. Con la aprobacion de la ley de
implementacion esta jerarquia fue eliminada.”®

Derechos patrimoniales

El TLC, en lo que nuevamente parece ser un acercamiento
entre los derechos de autor y los derechos conexos, estable-
ce la libertad de contratacion respecto de los derechos patri-

"% Articulo 20, TOIEF.
" Articulo 5.2, Berna.

modificé la ley de derechos de autor. Para obras
cuyo autor es una persona juridica, para obras

determinados derechos afines.
23 |FAC-3-CAFTA, 2004, p 11.

hechas por encargo y para obras anénimas y

20 E| Articulo 62.1, ADPIC permite a los Miembros
exigir formalidades como condicién para la adqui-
siciéon y mantenimiento de todos los DPIs en el
Acuerdo, salvo para los derechos de autor y dere-
chos conexos cubiertos por el Acuerdo.

cion.

2" EEUU cuenta con un complicado sistema de
contabilizacién de la duracién de los derechos de
autor, dependiendo si las obras fueron creadas
antes o después de ciertas fechas en que se

seudonimas, el plazo sera el menor entre 95 afios
desde la publicacién y 120 afios desde la crea-

22 En 1993 la UE también aumenté los términos
de proteccién para derechos conexos a 50 afios.
Ver Directiva del Consejo 93/98/CEE de 29 de
octubre de 1993 relativa a la armonizacion del
plazo de proteccion del derecho de autor y de

»4 Esta disposicion es idéntica a la Declaracion
Concertada del articulo 1, TOIEF.

25 E| articulo 65.2 de la Ley de Propiedad
Intelectual de Chile (Ley 17.336) también refleja
esta jerarquia: “Ninguna de las disposiciones de
esta ley relativa a los derechos conexos podra
interpretarse en menoscabo de la proteccion que
ella otorga al derecho de autor.”
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moniales, en oposicion a los derechos morales.*® También
seflala que el licenciatario y el empleador, en el caso de obras
por encargo, tendran la facultad de ejercer los mismos dere-
chos que el creador original de la obra (licenciante y emple-
ador). La disposicion pertinente establece que:

Articulo 17.7.2: “cualquier persona propietaria de cual-
quier derecho econdémico, es decir, no de un derecho
moral, podrd, libre y separadamente, transferir tal dere-
cho mediante un contrato; y cualquier persona que haya
adquirido o sea propietario de tales derechos econémicos
en virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo
que implican la creacion de obras, interpretacion o ejecu-
cion o fonogramas, podra ejercer tales derechos a nombre
propio y gozar plenamente de los beneficios que de ellos
se deriven.”

Sin embargo, a pesar de la aparente libertad de contratacion
y la regla general de que el empleador podra ejercitar libre-
mente tales derechos, el TLC agrega que las Partes pueden
establecer

“cudles contratos de empleo que implican la creacion de
una obra, interpretacion o ejecucion o fonograma, en
ausencia de un acuerdo por escrito, implican una transfe-
rencia de los derechos econdmicos en virtud de la ley, y
limites razonables respecto de las disposiciones estableci-
das en el parrafo 2(a), para proteger los intereses de los
titulares originarios, tomando en consideracion los legiti-
mos intereses de los cesionarios.” (Enfasis del autor) 7

La importancia de esta disposicion es que ella refleja las ten-
siones entre el sistema del common law de los EEUU y el
sistema continental europeo que inspira el sistema legal de
Chile:

* En EEUU, bajo la doctrina de “obras hechas por encar-
go” (works made for hire), el empleador o la persona
para la cual se hace la obra es considerado el autor,
excepto cuando “las partes han expresamente acordado
lo contrario por escrito en un instrumento firmado por
ellas.”® En Chile, a diferencia de los EEUU, la regla
general es que la autoria pertenece siempre al creador
original de la obra, excepto en casos muy limitados tales
como programas de computador, obras cinematograficas
y obras hechas por funcionarios de gobierno. En el TLC,
las Partes mantuvieron la facultad de determinar en qué
contratos se transferiran automaticamente los derechos
desde el empleado al empleador.

* Las Partes preservaron igualmente un poder reducido
para limitar, razonablemente, la libertad de contratacion.

Esto se explica porque en Chile, ademas de los derechos
morales, algunos derechos econdmicos o patrimoniales
son inalienables, como el droit de suite para pintores,
escultores, y dibujantes para percibir al menos el 5% de
las futuras ventas de sus obras.*”

* Ni el NAFTA ni el CAFTA contienen disposiciones que
limiten la libertad de contratacién o de transferencia
automatica de autoria la que queda en manos del emple-
ador. A pesar de que el acuerdo entre los EEUU vy
Australia no contempla el droit de suite*’, dejo la opcion
abierta al referirse expresamente al Convenio de Berna.

Limitaciones o excepciones
El TLC permite limitaciones y excepciones a los derechos en
el

Articulo 17.7.3.: “determinados casos especiales que no
atenten contra la explotacion normal de la obra, inter-
pretacion o ejecucion o del fonograma ni causen un per-
juicio injustificado a los intereses legitimos del titular de
los derechos.”

en el mismo sentido que la “regla de los tres pasos” estable-
cida respectivamente, en el ADPIC (articulo 13), el
Convenio de Berna (articulo 9.2), el TODA (articulo 19) y el
TOIEF ( articulo 16).*"

Respecto a las excepciones y limitaciones en el ambiente
digital, el TLC reproduce la Declaracion Concertada respec-
to de los articulos 10 y 16 del TODA y el TOIEF, pero va mas
alla de la Declaracion al permitir expresamente copias tem-
porales que son transitorias o incidentales y son una parte
integral y esencial de un proceso tecnologico y

“cuya unica finalidad es permitir: (a) la transmision licita
en una red entre terceros por parte de un intermediario; o
(b) un uso licito de una obra u otra materia protegida y
que no tenga por si misma una significacion econémica
independiente.”"

Como se sefiald anteriormente, la nota de pie pagina citada
toma su redaccion de la Directiva Europea sobre Derechos
de Autor. El importante efecto de esta excepcion a los dere-
chos exclusivos es que, sujeto a esos requisitos, las copias
temporales no estaran sometidas al examen estricto de la
“regla de los tres pasos.” Esta excepcion fue calificada por la
industria estadounidense como una “excepcion peligrosa al
importantisimo derecho de reproduccion, una excepcion que
podria tener serias consecuencias para los titulares de dere-
chos que hacen negocios en Internet.”””"

Por otro lado, cabe agregar que no existen restricciones en el

26 Chile otorga una fuerte proteccion a los dere-
chos morales mediante su ley de propiedad inte-
lectual (articulos 14-16), mientras que EEUU
cuenta con una proteccién federal limitada unica-
mente para obras de artes visuales (Title 17
U.S.C. §§ 101, 106 A) y mediante leyes estatales
(la mayoria de los estados se basan ya sea en la
ley de California o la de Nueva York).

7 Articulo 17.7.2(b), TLC.

22 \/er definicién de “obra por encargo” en el Titulo
17 U.S.C. § 101 y “titularidad del derecho de
autor” en el Titulo 17 U.S.C. § 201.

29 Nétese que la Seccion 986 del Codigo Civil de
California también contempla el droit de suite para
artistas que viven en ese estado.
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1% Articulo 17.4.6(b) del TLC EEUU — Australia.

2" Ver discusion en UNCTAD — ICTSD, Resource
Book.

22 Nota 17, TLC.
23 |FAC-3-Chile, 2003.



TLC al uso de las flexibilidades de las “Disposiciones
Especiales Relativas a los paises en Desarrollo” contenidas
en el Anexo del Convenio de Berna, como ocurre en el caso
del acuerdo entre EEUU y Vietnam que al respecto dispone:

“Ninguna Parte puede otorgar licencias de traduccion o
reproduccion permitidas por el Apéndice del Convenio de
Berna cuando las necesidades legitimas de copias o tra-
ducciones de la obra en el territorio de esa Parte pueden
ser satisfechas por acciones voluntarias del titular, salvo
por obstaculos creados por medidas de la misma Parte.”

Adquisicion y administracion de programas de computador
para uso del gobierno

El TLC confirma que los organismos de gobierno deben uti-
lizar s6lo programas de computador autorizados. Con ese
propdsito, las Partes emitiran instrumentos legales adecua-
dos para regular activamente la adquisicion y administracion
de programas de computacion para dicho uso gubernamen-
tal. Tales medidas podran consistir en procedimientos tales
como el registro y la elaboracion de inventarios de los pro-
gramas incorporados a los computadores de los organismos
e inventarios de las licencias existentes de programas de
computador.

El contenido de esta obligacion ha hecho que surjan ciertas
preocupaciones respecto a su significado y consecuencias
exactas. Podria entenderse esta obligacion como privilegian-
do el uso exclusivo de programas propietarios en oposicion a
aquellos programas de codigo abierto. Otros, por el contra-
rio, estiman que esta lectura no es la apropiada ya que en
todo caso los programas de cddigo abierto también operan
sobre la base de autorizaciones (licencias) y en la esfera del
derecho de autor.**

Elusion de medidas tecnologicas efectivas

El TLC establece reglas muy estrictas en contra de la elusion
de medidas tecnologicas de proteccion (TPMs por sus siglas
en inglés) usadas por los autores, artistas y productores de
fonogramas para proteger sus obras, interpretaciones, ejecu-
ciones y fonogramas, amparados por derechos de autor y
derechos conexos.

Las disposiciones sobre TPMs van mas alla de aquellas con-
tenidas en el TODA?" y del TOIEF?, los que simplemente
seflalan que las partes “proporcionaran proteccion juridica
adecuada y recursos juridicos efectivos” en contra de la elu-
sion de TPMs, dando a las Partes libertad para decidir la
forma en que aplicaran las disposiciones y si es que estable-
ceran sanciones civiles y/o criminales a los infractores.

El TLC establece reglas muy detalladas que apuntan a otor-
gar proteccion juridica adecuada y recursos juridicos efecti-
vos para combuatir la elusion de medidas tecnoldgicas efecti-
vas.””” En una disposicion clave del Acuerdo, las Partes se
comprometen a

Articulo 17.7.5: “cualquier persona que a sabiendas,
elude sin autorizacion del titular del derecho o de la ley de
conformidad con este Tratado, cualquier medida tecnolo-
gica efectiva que controle el acceso a una obra, interpre-
tacion o ejecucion, o fonograma protegida, sera responsa-
ble civilmente y, en circunstancias apropiadas, serd objeto
de responsabilidad penal, o dicha conducta podra ser con-
siderada una agravante de otro delito. Ninguna Parte esta
obligada a imponer responsabilidad civil o penal a una
persona que eluda medidas tecnologicas que protejan los
derechos exclusivos del derecho de autor o derechos
conexos en una obra protegida, pero no controlan el acce-
so a la obra.”"®

La terminologia y las disposiciones sobre las medidas tecno-
logicas efectivas tienen su origen en el polémico US Digital
Millennium Copyright Act (DMCA)*”, el que

“nominalmente pretendia aplicar los Tratados de Internet
de la OMPI de 1996 en la ley Estadounidense, pero que de
hecho fue mucho mas alla de lo que esos tratados estable-
cian.”?

Las estrictas disposiciones del TLC en esta materia estable-
cen sanciones civiles y criminales para la manipulacion de
medidas sobre antipirateria que controlan el acceso a obras y
fonogramas. También establece la responsabilidad civil y
cuando se trata de un acto doloso y con objetivos comercia-
les prohibidos, la responsabilidad penal por la fabricacion,

2 La industria estadounidense califico esta obli-
gacion como “un requisito importantisimo”. “EEUU
ya emitié una Orden Ejecutiva y es critico para
todos los gobiernos, incluidos los miembros de
CAFTA que aseguren que su uso de software
esté licenciado y se establezcan sistemas efecti-
vos de administracion”. IFAC-3-CAFTA, 2004.

#* EI TODA trata las TPMs en el articulo 11
(Obligaciones relativas a medidas tecnoldgicas)
estableciendo que “Las Partes Contratantes pro-
porcionaran proteccion juridica adecuada y recur-
sos juridicos efectivos contra la accion de eludir las
medidas tecnoldgicas efectivas que sean utilizadas
por los autores en relacién con el ejercicio de sus
derechos en virtud del presente Tratado o del
Convenio de Berna y que, respecto de sus obras,
restrinjan actos que no estén autorizados por los
autores concernidos o permitidos por la Ley.”

¢ Articulo 18, TOIEF.

27 Articulo 17.7.5(f): “medida tecnoldgica efectiva
significa cualquier tecnologia, dispositivo o com-
ponente que, en el curso normal de su operacion,
controle el acceso a una obra, interpretacion o
ejecucion, fonograma, u otro material protegido, o
proteja un derecho de autor u otros derechos
conexos y que no pueden, de manera usual, ser
eludidos accidentalmente”.

28 E| articulo 17.7.5(b), TLC ademas seiala:
“cada Parte dispondra también de medidas admi-
nistrativas o civiles y, cuando la conducta es mali-
ciosa y con propositos comerciales prohibidos,
medidas penales con respecto a la fabricacion,
importacion, distribucion, venta o arriendo de dis-
positivos, productos o componentes o el suminis-
tro de servicios que: (i)sean promocionados,
publicitados o comercializados con el propdsito de
eludir cualquier medida tecnolégica efectiva; (ii)
no tengan un proposito o uso comercialmente sig-
nificativo distinto que el de eludir cualquier medi-
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da tecnoldgica efectiva; o (iii) han sido principal-
mente disefiados, producidos, adaptados, o eje-
cutados con el fin de permitir o facilitar la elusion
de cualquier medida tecnolédgica efectiva.

Cada Parte garantizara que se tomen debidamen-
te en cuenta, entre otros, los propdsitos educa-
cionales o cientificos de la conducta del acusado
al aplicar medidas penales de conformidad con
las disposiciones que implementan este subparra-
fo. Una Parte podra eximir de responsabilidad
penal a los actos prohibidos de conformidad

con este subparrafo, que sean realizados en rela-
cién con bibliotecas, archivos e instituciones edu-
cacionales, sin fines de lucro. Si dichos actos
fueron llevados a cabo de buena fe, sin conoci-
miento de que la conducta estaba prohibida, ade-
mas podran eximirse de responsabilidad civil.”

29 Title 17 U.S.C. § 1201.
0 Lemley y otros. p 891.



distribucion, venta o arriendo de aparatos, productos, o com-
ponentes que sirven para eludir medidas tecnologicas efecti-
vas que controlan el acceso y los derechos exclusivos de una
obra o fonograma.*'

Los criticos de las disposiciones sobre medidas tecnologicas
efectivas del DMCA senalan que ellas impiden usos legiti-
mos de las obras, tales como hacer una copia de un CD de
musica en el computador, hacer una copia de respaldo de un
programa de computador, como lo permiten las leyes chile-
nas*? y estadounidenses™ o copiar pequefias partes de una
pelicula en un DVD con propositos educacionales o de criti-
ca. Las medidas tecnologicas efectivas también han sido usa-
das para impedir la manufactura de productos de la compe-
tencia para limitar la expresion, para limitar la “doctrina de
la primera venta”, y para fragmentar los mercados mediante
el uso de codigos de zonas regionales en DVDs. Mas aun, el
uso de las medidas tecnologicas efectivas restringe el acceso
a obras que ya han caido en el dominio publico.* La inclu-
sion de estas disposiciones en acuerdos bilaterales, también
ha sido criticada por agregar nuevas trabas a los paises en
desarrollo para acceder a las nuevas tecnologias de la infor-
macion (Cuadro 9).

Excepciones muy limitadas a las detalladas disposiciones del
TLC —destinadas a establecer proteccion juridica adecuada y
recursos juridicos efectivos para combatir la elusién de
medidas tecnolédgicas efectivas—estan permitidas para casos
tales como:

* Ingenieria inversa para lograr interoperabilidad entre
programas de computador;

* Analizar e identificar fallas en tecnologias de encripta-
cion;

* Evitar el acceso de menores a contenidos inapropiados
en la red;

* Corregir la inseguridad de un computador;

* Deshabilitar funciones de recoleccion y diseminacion de
informacion personal;

* Actividades legitimas de funcionarios de gobierno; y

* Acceso a obras por parte de bibliotecas, archivos o ins-
tituciones educacionales sin fines de lucro con el objeto
de tomar decisiones sobre adquisiciones.

Sin embargo, el TLC permite también que se establezcan
excepciones y limitaciones para situaciones y actividades
especificas:

Articulo 17.7.5. (d) (i) “cuando se demuestre o reconozca
en un procedimiento legislativo o administrativo estable-
cido por ley, que se produce un impacto adverso, real o
probable, sobre usos no infractores de una determinada
clase de obras o sobre excepciones o limitaciones al dere-

Cuadro 9: EI DMCA y los paises en desarrollo

“Estas polémicas disposiciones del DMCA han sido fuertemente
criticadas por ser sobreprotectoras y por no contar con ninguna
limitacién para proteger usos legitimos de contenido protegido
por medios tecnoldgicos. Por ejemplo, el DMCA no contempla
excepciones fuertes para usos honestos u otras limitaciones que
preservan el importante equilibrio entre los intereses publico y
privado en contenidos digitales. Importantes materias sobre bie-
nestar publico afectadas por el modelo del DMCA incluyen: la
posibilidad de que la competencia cree programas computacio-
nales con fines de interoperabilidad, investigaciéon de encripta-
cion, pruebas de seguridad, y control sobre mercados comple-
mentarios. Por otra parte, el modelo del TODA de la UE otorga
flexibilidad a los estados miembros para que contemplen limita-
ciones y excepciones que sean consistentes con aquellas esta-
blecidas en la legislacion doméstica.

A pesar de las fuertes criticas al DMCA, una serie de acuerdos
comerciales bilaterales negociados por EEUU han incluido dis-
posiciones del tipo DMCA y por lo tanto hicieron de estos inu-
suales altos estandares, un modelo de hecho para la implemen-
tacion global del TODA. El efecto combinado de mecanismos de
derecho privado tales como la legislacion de dafios y legislacion
contractual, y la regulacion de derecho publico mediante el
derecho de autor y otros regimenes especiales como el DMCA,
inevitablemente dificultaran el acceso a contenidos. En una
situacion en que el acceso al hardware es una importante barre-
ra para los paises en desarrollo, agregar otra capa de impedi-
mentos, inevitablemente incrementando los costos, es proble-
matico para que los paises en desarrollo utilicen las tecnologias
de la informacion.

Fuente: Ruth Okedji, 2004

cho de autor o derechos conexos respecto de una clase de
usuarios, a condicion de que cualquier limitacion o excep-
cion adoptada en virtud de este subparrafo (d)(i) tenga
efecto durante un periodo no superior a tres afios contados
a partir de la fecha de la conclusion de tal procedimiento.”

En términos generales, la industria estadounidense expresod
algun grado de malestar respecto a esta limitacion en el TLC.
Comparandolo con el resultado de las negociaciones de
CAFTA, comento:

“El requisito que los paises de CAFTA implementen pro-
teccion para medidas tecnoldgicas de proteccion (TPMs)
utilizadas por los titulares de derechos para protegerse
contra el acceso y explotacion no autorizados de sus
obras, virtualmente de la misma manera que lo hizo
EEUU en el DMCA en 1998. Ademas, el texto establece
una lista muy limitada de excepciones - en consonancia
como el Congreso de EEUU aprobo dichas excepciones
en la ley estadounidense (articulo15.5.7). Aplaudimos a
los negociadores por subsanar algunas molestas omisio-
nes que existen en el texto del TLC con Chile.” *

Mientras que el DMCA establece que la Oficina
Estadounidense de Derechos de Autor sera la agencia encar-
gada de conducir el procedimiento, el TLC sefiala que las

21 “E] DMCA era un pedazo de legislacién cuyo tenia por objeto proteger cddigo computacional 2 Title 17 U.S.C. § 117.

objetivo era proteger este codigo disefiado para que a su vez protegia el cédigo legal de los dere-

4 Electronic Fontier Foundation.

proteger material protegido por derechos de autor. chos de autor”. Lessig, 2004.
Era, podriamos decir, cédigo legal que a su vez 22 | gy 17.336, articulo 47.
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#5 |FAC-3-CAFTA, 2004, p 10.



limitaciones o excepciones debieran ser reconocidas median-
te un proceso legislativo, en el que deberia existir la posibi-
lidad de crear nuevas excepciones, ya que los parlamentos
son mas sensibles a las demandas de la sociedad civil. A
pesar de estas excepciones, muchas otras razones para eludir
las medidas tecnoldgicas efectivas no fueron consideradas.”

Finalmente, y probablemente por la complejidad del tema,
estas disposiciones sobre medidas tecnologicas efectivas, tie-
nen un plazo de cinco afos para su aplicacion, el que consti-
tuye uno de los plazos mas extensos reconocidos en las dis-
posiciones transitorias del TLC (Cuadro 6).

Informacion sobre la gestion de los derechos

El TLC protege la informacion sobre la gestion de los dere-
chos (RMI por sus siglas en inglés*’) en términos muy simi-
lares a aquellos establecidos en el TODA** y en el TOIEF.*”
La diferencia esta en que establece sanciones civiles y crimi-
nales cuando los actos prohibidos han sido cometidos dolo-
samente y con propoésitos comerciales.” Estas medidas res-
trictivas también han sido fuertemente criticadas en EEUU
particularmente por la sociedad civil y la academia.”'

3.3.4 Proteccion de las senales de satélites

El TLC** obliga a las Partes a ratificar, antes del primero de
enero del 2009, el Convenio de Bruselas sobre la
Distribuciéon de Sefiales Portadoras de Programas
Transmitidas por Satélite, firmado en Bruselas el 21 de mayo
de 1974%* (Convenio de Bruselas),” que entr6 en vigor el 25
de agosto de 1979.*

La Convencion de Bruselas establece que cada Parte contra-
tante tomara medidas adecuadas para prevenir la distribucion
no autorizada en o desde su territorio, de cualquier sefial de

satélite portadora de un programa. Dicha Convencion (arti-
culo 8), permite a los miembros hacer reservas especificas en
circunstancias especiales, las que no fueron excluidas del
TLC.

Ademas de la obligacion de hacerse parte de la Convencion
de Bruselas y de las obligaciones derivadas de ese Tratado,
el TLC establece otras obligaciones complementarias sobre
la observancia de tales obligaciones.

En primer lugar, actos tales como la construccion, ensambla-
je, modificacion, importacion, exportacion, venta, arrenda-
miento, o distribucion de un aparato o sistema tangible o
intangible, pueden ser considerados ya sea una infraccion
civil o criminal si la persona involucrada, sin la autorizacion
del distribuidor legal de dicha sefial, sabe que la funcion
principal del aparato o del sistema sirve Unicamente para
decodificar una sefial de satélite portadora de programas
codificados. El conocimiento de la funcion principal del apa-
rato o del sistema puede ser demostrado mediante evidencias
razonables, tomando en cuenta los hechos y circunstancias
que rodean el acto supuestamente ilegal. También la recep-
cion voluntaria o la distribucion de una sefial de satélite por-
tadora de un programa codificado con conocimiento de que
ha sido decodificada, sin la autorizacion del distribuidor legi-
timo, serd considerada ya sea una infraccion civil o una cri-
minal.

Cada Parte establecera que cualquier persona afectada por
alguna de las actividades descritas anteriormente, incluida
las personas que tienen un interés comprometido en la sefial
de satélite o en el contenido de dicha sefial, podra iniciar una
accion civil por tal infraccion.

26 Samuelson, 1999.

#7 Articulo 17.7.6(b), TLC. “Informacién sobre la
gestion de los Derechos significa:

(i) la informacién que identifica a la obra, a la
interpretacion o ejecucion o al fonograma; al autor
de la obra, al artista intérprete o ejecutante, o al
productor del fonograma; o al titular de cualquier
derecho sobre la obra, interpretacion o ejecucion
o fonograma;

(ii) la informacion sobre los términos y condicio-
nes de utilizacién de las obras, interpretacion o
ejecucion o fonograma; y

(iii) todo numero o codigo que represente tal infor-
macion, cuando cualquiera de estos elementos
estén adjuntos a un ejemplar de una obra, inter-
pretacion o ejecucion o fonograma o figuren en
relacion con la comunicacion o puesta a disposi-
cién del publico de una obra, interpretacion o eje-
cucién o fonograma. Nada de lo dispuesto en el
parrafo 6(a) exige que el propietario de cualquier
derecho relacionado con la obra, interpretacion o
ejecucion o fonograma adjunte informacién sobre
gestion de derechos a copias de dicho material o
hacer que la informacién sobre gestion de dere-
chos figure en relacién con una comunicacion al
publico de la obra, interpretacién o ejecucion o
fonograma.”.

5 Articulo 12, TODA.

9 Articulo 19, TOIEF.

2 Articulo 17.7.6(a): “Con el fin de proporcionar
recursos juridicos adecuados y efectivos para
proteger la informacién sobre la gestion de los
derechos:

(a) cada Parte dispondra que cualquier persona
que, sin autorizacién y a sabiendas o, con respec-
to a recursos civiles, teniendo motivos razonables
para saber que inducird, permitira, facilitara u
ocultara una infraccién de cualquiera de los dere-
chos de autor o derechos conexos,

(i) a sabiendas suprima o altere cualquier informa-
cién sobre la gestion de derechos;

(ii) distribuya o importe para su distribucion, infor-
macion sobre la gestion de derechos, sabiendo
que la informacién sobre la gestién de derechos
ha sido alterada sin autorizacion; o

(i) distribuya, importe para su distribucion, emita,
comunique o ponga a disposicion del publico
copias de obras o fonogramas, sabiendo que la
informacion sobre la de gestion de derechos ha
sido suprimida o alterada sin autorizacion, sera
responsable, tras la accién judicial de cualquier
parte agraviada, y sujeto a las sanciones dispues-
tas en el articulo 17.11(5). Cada Parte dispondra
la aplicacion de procedimientos y sanciones
penales, al menos en los casos cuando los actos
prohibidos en el subparrafo sean realizados mali-
ciosamente y con el propésito de obtener una
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ventaja comercial. Cada Parte podra eximir de
responsabilidad penal a los actos en relacién con
una biblioteca, archivo, institucién educacional o
una entidad de radiodifusion al publico, sin fines
de lucro.”

=1 Okediji, 2004.
#2 Articulo 17.1.3(c), TLC.

#3 E| Convenio fue adoptado por la Conferencia
Internacional de Estados sobre la distribucién de
Sefiales Portadoras de Programas transmitidas
por satélite convocada conjuntamente por la
Organizacién de las Naciones Unidas para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la
OMPI. La Conferencia discuti6 sobre la base del
borrador de convenio redactado por un Comité de
Expertos Gubernamentales sobre Problemas en e
Area de Derechos de Autor y de la Proteccion de
Artistas, Productores de Fonogramas y
Organismo de Radiodifusién surgidos por
Transmisiones por Satélites Espaciales celebrada
en Nairobi, Kenia del 2 al 11 de julio de 1973.

24 En ningun otro tratado comercial bilateral
recientemente negociado por Chile (México,
EFTA, UE o Corea) existen obligaciones equiva-
lentes para ser partes del Convenio de Bruselas.

25 Para marzo del 2004, 26 estados eran miem-
bros del Convenio. Estados Unidos se hizo parte
el 7 de marzo de 1985.



Fue durante las negociaciones del NAFTA que una disposi-
cion similar fue introducida®® por primera vez en un acuerdo
comercial.®” Mientras que en el TLC, como hemos visto, las
sanciones pueden ser de caracter civil o criminal®®, en el
NAFTA las sanciones son, dependiendo de la naturaleza de

la conducta, civiles o criminales.

3.3.5. Nombres de dominio en Internet

Para poder ser identificado, cada computador conectado a
Internet tiene una direccion numérica llamada un “Protocolo
de Internet” (Internet Protocol). Debido a que las combina-
ciones de numeros son faciles de olvidar, las direcciones de
protocolo de Internet son convertidas en letras y numeros de
manera que las personas puedan recordarlas. Este resultado
(alfa numérico) es conocido como “nombre de dominio” el
que, por lo general, se compone de dos partes. El primero es
el nombre principal, por lo general el nombre de una compa-
fiia, persona, pais o ciudad, seguido por un punto y un sufijo
tal como org, com, edu, o biz. El sufijjo en el nombre de
dominio es conocido como dominio de nivel superior o top
level domain (TLD). Cada direccion de Internet tiene un
TLD, el que corresponde a la ultima parte del nombre de

dominio* (Cuadro 10).

Las disposiciones del TLC sobre nombres de dominio en
Internet tratan sobre la solucion de diferencias y la transpa-
rencia en la administracion de los dominios de nivel superior
de pais (ccTLD). Respecto a solucion de diferencias , el TLC

dispone:

Cuadro 10: Nombres de dominio de nivel
superior (TLDs)

Hay dos tipos de TLDs: TLDs genéricos (gTLDs) y TLDs de
cédigos de paises (ccTLDs). Los TLDs genéricos (V. Gr. .com,
.org, .net, .edu, .biz, .name, .pro, .gov or .edu) pueden ser usa-
dos, con algunas excepciones, por cualquier persona en el
mundo y son administrados globalmente. Los TLDs de cédigos
de paises, por su parte, son usados para identificar un pais en
particular o un area geografica, y son administrados localmente
en los respectivos paises. Son nombres de paises de dos letras
basados en los codigos de paises del ISO 3166-1. El ccTLD de
EEUU es “.us”, mientras que el de Chile es “.cl”. La administra-
cién de ccTLDs se radica en Network Information Centers
(NICs) locales, por delegacion de la Internet Assigned Numbers
Authority (IANA) que es parte de la Corporacioén de Internet para
la Asignacién de Nombres y Numeros (Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers o ICANN). Esta ultima es una
corporacién privada encargada de las funciones técnicas de
administracion de Internet. Segun el White Paper de 1998
ICANN, junto con otras funciones técnicas, es la organizacion
responsable de la coordinacion general del Sistema de Nombres
de Dominio. Como administradores de ccTLDs los NICs deben,
junto con registrar nombres de dominios para sus respectivos
ccTLDs, contemplar procedimientos para la solucién de contro-
versias.

Es muy comun que dos 0 mas personas estén interesadas en
registrar el mismo nombre de dominio. En el mundo real, dos
personas distintas pueden usar y registrar el mismo nombre o
marca para identificar productos o servicios completamente dife-
rentes. En Internet no hay dos nombres de dominio iguales, sino
que son unicos. Mientras que dos personas podrian crear y
haber registrado “Apple” como marca, una para designar una
empresa de computadores y la otra para identificar un sello dis-
cografico, en el mundo de Internet puede haber un solo nombre
de dominio www.apple.com. Pero algunas veces las disputas

“Cada Parte exigira que el administrador de nombres de
dominio de pais de nivel superior (ccTLD), establezca un
procedimiento adecuado para la solucion de controver-
sias, basado en los principios establecidos en la Politica
Uniforme de Solucion de Controversias en materia de
Nombres de Dominio (UDRP), con el objeto de abordar el

sobre nombres de dominio no tienen motivos legitimos. Hay per-
sonas que compran varios nombres de dominio, que contienen
marcas notoriamente conocidas, para venderlos a las personas
duefias de las marcas en el mundo real, probablemente a pre-
cios mucho mas altos de lo que realmente cuestan. A este pro-
blema se le ha llamado ciberpirateria o pirateria cibernética.

Fuente: ICANN

problema de la pirateria cibernética de las marcas de fabri-

ca o de comercio”.

El TLC no sefiala cuales son las reglas especificas en las que

como debe entablarse un reclamo y cuando, donde y como
debe responderse al reclamo. El UDRP entr6 en vigor el 1 de

deberia basarse el “procedimiento adecuado para la solucion

de diferencias.” Sin embargo, podria suponerse que las
Partes deberian establecer procedimientos basados en los
“principios” del UDRP (Cuadro 11), pero no necesariamente
en las “reglas para el UDRP”, que son una serie de detalla-
das reglas de procedimiento que establecen cudndo, donde, y

diciembre de 1999.

El TLC** deja espacio a las Partes para determinar si las dife-
rencias relativas a ciberpirateria de marcas en su gTLD seran
resueltas aplicando el mismo UDRP o una “Politica Local de
Soluciéon de Diferencias” (LDRP, por sus siglas en inglés).
Esta disposicion es sustancialmente distinta a la propuesta

#% Articulo 1707, NAFTA.

27 Articulo 17.8, TLC: Proteccién de Sefales
Satelitales Portadoras de Programas Codificados:
“1. Las Partes consideraran:

(a) una infraccion civil o penal la construccion,
ensamblaje, modificacién, importacion, exporta-
cién, venta, arrendamiento o distribucion de otro
modo, de un dispositivo o sistema tangible o
intangible, sabiendo que la funcién principal del
dispositivo o sistema consiste Unicamente en ayu-
dar a decodificar una sefial de satélite portadora
de un programa codificado sin la autorizacion del

distribuidor legal de dicha sefal; y

(b) una infraccion civil o penal la recepcién o dis-
tribucién maliciosa de una seial satelital portado-
ra de un programa codificado sabiendo que ha
sido decodificada sin la autorizacién del distribui-
dor legal de la sefial.

2. Cada Parte establecera que cualquier persona
agraviada por una actividad descrita en los parra-
fos 1(a) o 1(b), incluida cualquier persona que
tenga un interés en la sefal codificada o en el
contenido de la misma, podra ejercer una accion
civil conforme a cualquier medida que implemente
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este parrafo.”

#8 CAFTA (articulo 15.8), TLC EEUU — Australia
(articulo 17.7) y el TLC EEUU - Singapur (articulo
16.6) tiene una aproximacion similar ala estableci-
da en NAFTA. EI TLC Chile — México solo esta-
blece sanciones civiles (articulo 15-2).

2% Por ejemplo www.chileusfta.org podria ser el
nombre de dominio de una organizacion dedicada
al estudio del TLC entre Chile y EEUU, en el que
“.org” para una organizacion seria el TLD.

*° Articulo 17.3.1, TLC.



Cuadro 11: EI UDRP

El UDRP sefala que cierto tipo de conflictos deben ser someti-
dos a procedimientos administrativos obligatorios que se inicia-
ran si la parte reclamante sefiala que “(i) su nombre de dominio
es idéntico o confusamente similar a la marca registrada o de
servicio en la que el reclamante tiene derechos; (ii) que el regis-
trante no tiene derecho o intereses legitimos en lo que se refiere
al nombre del dominio; y (iii) que el nombre de dominio ha sido
registrado y es usado de mala fe”.

Después de describir este examen de tres partes, el UDRP des-
cribe, de forma no exhaustiva, algunas presunciones de mala fe,
tales como adquirir el nombre de dominio principalmente con
fines de venta, arrendamiento, o transferencia del dominio al
duefio 0 a un competidor de la marca; registrar el dominio para
evitar que el titular de una marca utilice su marca en ese domi-
nio; registrar la marca para perjudicar el negocio de un competi-
dor; o crear una probabilidad de confusion con la marca del
reclamante al atraer a los clientes a su sitio web.

Finalmente, las sanciones del UDRP se limitan a la cancelacion,
transferencia o cambios en el dominio en cuestion.

Fuente: https://www.wsmdomains.com/URDP.html.

por EEUU en las negociaciones en el ALCA*"! y presumible-
mente presentada y propuesta al comienzo de las negocia-
ciones del TLC*”, en el sentido que la participacion en el
UDRP de ICANN habria sido obligatoria para los NIC
(Network Information Centres) de cada Parte.

En esta materia el TLC no introduce mayores innovaciones.
Ambos paises, mucho antes del comienzo de las negociacio-
nes*”, habian ya establecido politicas en la misma linea de
las disposiciones previstas en el TLC.

Ni el Procedimiento de Mediacion y Arbitraje en Chile ni el
DRP de EEUU impiden a las partes en una disputa sobre un
nombre de dominio, entablar una demanda en una corte
jurisdiccional. Més atn, las Partes tienen la libertad para
regular el problema de la ciberpirateria en sus legislaciones
domésticas, estableciendo procedimientos especiales que tra-
ten estos asuntos. EEUU hizo esto al crear la Ley

Antipirateria Cibernética de Proteccion al Consumidor
(ACPA por sus siglas en inglés), que es “una ley federal de
1999 para proteger a los duefios de marcas por el abuso de
nombres de dominio por parte de los denominados piratas
cibernéticos o ciberocupas.”*

Debido a que el texto del TLC limita la aplicacion del pro-
cedimiento basado en los principios del UDRP al problema
de la ciberpirateria de marcas*’, muchos otros problemas en
materia de dominios quedan fuera de este sistema. Por ejem-
plo, el TLC *¢ excluiria las disputas entre titulares legitimos
de marca, disputas relativas a nombres de personas (distintos
de aquellos protegidos por marcas), difamacion, dilucion de
marcas, y dependiendo si una Parte protege a las IGs median-
te marcas, podrian decidir aplicar o dejar fuera a las IGs de
la aplicacion de estas disposiciones.

Logicamente ambos paises retienen la libertad para aplicar el
mecanismo de solucion de diferencias que deseen a estos
otros tipos de problemas, ya sea el UDRP o un LDRP como
es el caso en la actualidad. De hecho, las normas internas
chilenas® permiten usar el procedimiento en contra del
registro abusivo, cuando el nombre de dominio registrado es
idéntico o confusamente similar al nombre por el cual el
reclamante es conocido.

El UDRP y otros LDRPs han sido criticados como demasia-
do restrictivos. A pesar que su objetivo principal es combatir
la ciberpirateria de marcas, los procedimientos son muchas
veces usados para restringir la libre expresion y la compe-
tencia.”*

El otro principio rector del TLC en materia de nombres de
dominio es el de la transparencia. La disposicion pertinente
sefiala:

Articulo 17.3.2: “Cada Parte exigird, ademas, que el admi-
nistrador de su respectivo ccTLD, proporcione acceso
publico en linea a una base de datos confiable y precisa,

21 El articulo 13 del borrador de Capitulo de PI
sefiala que “Cada Parte se asegurara que sus
respectivos Centros de Informacion en Red (CIR)
participen en el Procedimiento Uniforme de
Solucién de Diferencias de la ICANN para abor-
dar el problema de la pirateria cibernética de las
marcas”. Ver el capitulo en http://www.ftaa-
alca.org/FTAADraft03/ChapterXX_s.asp.

22 \/er la propuesta de EEUU sobre nombres de
dominio en internet publicada en el sitio web del
NIC Chile en http://www.nic.cl/Board/2001-
2/alca.html. Hay que hacer notar que la propuesta
original de EEUU contenia una obligacion adicio-
nal, que en definitiva no fue incluida en el texto
final, pero que si se incluy6 en el TLC de EEUU
con Singapur: “Cada Parte participara en el
Comité Asesor de Gobiernos de la Corporacion
de Asignacion de Nombres y Numeros en Internet
(ICANN) con el fin de promover la administracion
adecuada de los nombres de dominio de nivel
superior (ccTLD) y de las practicas de delegacion,
asi como las adecuadas relaciones contractuales
para la administracion de los ccTLD en el
Hemisferio”. El borrador del capitulo de DPIs del
ALCA también tiene una disposicion similar.

23 E| DRP usado por el administrador del ccTLD
“.us” es la usTLD Dispute Resolution Policy (o
DRP) (aprobada por el Departamento de
Comercio de EEUU el 21 de febrero de 2002). En
todos los aspectos es muy similar al UDRP. El
DRP de Chile se llama el Procedimiento de
Mediacién y Arbitraje, un LDRP implementado en
1997 y considerado un pionero en el mundo. Es
también muy similar al UDRP con algunas peque-
Aas diferencias, tales como contemplar un perio-
do de oposicion después de la solicitud de un
dominio; las partes pueden recurrir a una media-
cion antes del arbitraje; y los arbitros estan suje-
tos a recursos disciplinarios de las cortes jurisdic-
cionales. Para una descripcion mas detallada de
las diferencias entre el UDRP y el Procedimiento
de Mediacion y arbitraje, ver
http://www.nic.cl/Board/2001-2/alca.html .

24 Vfer chilling effects en http://www.chillingef-
fects.org/acpal.

2% Hasta la fecha no hay una definicion de pirate-
ria cibernética en tratados a pesar de que hay
consenso que cubre al menos registros de nom-
bres de dominio idénticos o confusamente simila-
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res a una marca o marca de servicio efectuados
de mala fe. Segun el Informe Final del Proceso de
la OMPI sobre Nombres de Dominio en Internet
(Primer Proceso) parr. 170, la pirateria cibernética
seria un concepto asociado a infracciones al
derecho de autor en la red. Ver
http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html.

#¢ Articulo 17.3.1, TLC.

*7 Reglamento para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL.

Articulo 22 “Sera causal de revocacion de un
nombre de dominio el que su inscripcion sea abu-
siva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La
inscripcién de un nombre de dominio se conside-
rara abusiva cuando...el nombre de dominio sea
idéntico o engafiosamente similar a una marca de
producto o de servicio sobre la que tiene dere-
chos el reclamante, o a un nombre por el cual el
reclamante es reconocido”.

8 La practica de un titular de marcas que recurre
a la justicia de mala fe, incluidos los DRPs, para
privar a un titular legitimo de un nombre de domi-
no es llamada “reverse domain name hijacking”.


http://www.ftaa-alca
http://www.nic.cl/Board/2001-
http://www.nic.cl/Board/2001-2/alca.html
http://www.chillingef-fects
http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html
https://www.wsmdomains.com/URDP.html

con informacion de contacto para los registrantes de nom-
bres de dominio, de acuerdo con la legislacion de cada
Parte con relacion a la proteccion de datos personales”.

Tanto en EEUU como en Chile los NICs cumplen con esta
obligacion de contar con una base de datos “whois”.**
Respecto a la proteccion de datos personales esta es una obli-
gacion que cada Parte deberia cumplir en conformidad con
su legislacion nacional. Mientras CAFTA tiene la misma dis-
posicion sobre transparencia, los acuerdos de libre comercio
de EEUU con Australia, Singapur y Marruecos se refieren
unicamente a la base de datos “whois”, pero no tienen nin-
guna referencia a la proteccion de datos personales.

3.3.6. Signos de identificacion: marcas e indicacio-
nes geograficas (IGs)

Principales caracteristicas de las disposiciones sobre marcas
Debido al interés particular de ambas Partes en esta catego-
ria de derechos, las disposiciones sobre marcas fueron exten-
samente discutidas durante las negociaciones del TLC.
Chile, comparado con muchos paises en desarrollo y con
solo quince millones de habitantes, posee un gran nimero de
marcas registradas.

Durante las negociaciones se concedi6 gran importancia a las
discusiones sobre marcas colectivas y de certificaciéon y a los
diferentes sistemas de marcas existente tanto en Chile como
en los EEUU. Precisamente hubo dificultades con las IGs, ya
que en los EEUU estas se protegen mediante el sistema de
marcas. De hecho, segtn el TLC:

Nota 3 al articulo 17.2.1: “Una indicacién geografica
puede constituir una marca de fabrica o de comercio en la
medida que dicha indicacién consista en algin signo o
combinacion de signos que permitan identificar a un pro-
ducto o servicio como originario del territorio de una
Parte o de una region o localidad de ese territorio, cuan-
do determinada calidad, reputacion u otra caracteristica
del producto o servicio sea imputable fundamentalmente
a su origen geografico”.

El TLC* establece que las marcas incluiran a las marcas
colectivas, de certificacion y marcas sonoras®' y pueden
incluir IGs y marcas olfativas. Esto significa que habra al
menos tres categorias de marcas protegidas: colectivas, de
certificacion y sonoras. Pero hay dos categorias para los cua-
les la proteccion no es obligatoria: las IGs y las marcas olfa-

tivas. En este sentido el TLC va mas alla del ADPIC e inclu-
so del NAFTA, ya que esos acuerdos no obligan a proteger
las marcas de certificacion ni las marcas sonoras. En el
reciente tratado entre los EEUU y Australia la proteccion
para marcas colectivas y de certificacion es también obliga-
toria mientras que para las IGs es facultativa. Las marcas
olfativas y las marcas sonoras estan excluidas. Sin embargo,
los acuerdos de los EEUU con Jordania, Singapur y CAFTA
tienen disposiciones similares a las del TLC.

En el TLC no es necesario reconocer a las marcas de certifi-
cacion como una categoria separada de las marcas, pero el
signo en si mismo deberia ser protegido como una marca
comun.

El ADPIC establece que “no se complicard injustificable-
mente el uso de una marca de fabrica o de comercio en el
curso de operaciones comerciales con exigencias especia-
les.””* En conformidad con lo anterior, el TLC establece que
las Partes garantizaran que cualquier medida que exija el uso
del término usual en lenguaje comin como el “nombre
comun” para un producto, no menoscabe el uso o eficacia de
las marcas de fabrica o de comercio usadas en relacion con
dichos productos.”® Esta disposicion se basa en el ADPIC
(articulo 20) al sefialar que el uso de la marca no sera entor-
pecido innecesariamente. Establece que cuando el uso de un
nombre genérico sea requerido, su uso no entorpecera la efi-
cacia de la marca. Esto podria ser la razon por la cual, en el
acuerdo entre los EEUU y Singapur, se agreg6 una nota para
clarificar que la disposicion pertinente no afectaria el uso de
nombres comunes de productos farmacéuticos al momento
de recetar un medicamento.**

De forma consistente con el ADPIC**, el TLC*® establece
que el titular de la marca tendra el derecho exclusivo de
impedir que terceros, sin su consentimiento, utilice en el
comercio signos idénticos o similares.””” Sin embargo hay
dos importantes diferencias a este respecto cuando se com-
para el TLC con el ADPIC.

En primer lugar, el titular de la marca tendra el derecho de
impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el
curso de operaciones comerciales, signos idénticos o simila-
res, “...incluidas indicaciones geograficas posteriores....”
Esta disposicion tiene sentido, ya que segin el TLC las IGs
son capaces de constituir una marca. En segundo lugar, el
derecho del titular no so6lo se extiende a productos o servicios

2° En el caso de Chile ver http://www.nic.cl/cgi-
bin/dom-CL?g=whois.

#° Articulo 17.2.1, TLC.

#' Cabe sefialar que Chile acordé proteger mar-
cas de sonido por que en el pais existen varias
melodias asociadas a productos, servicios o
empresas locales. Un caso conocido es el de la
melodia de Entel, un proveedor de servicios tele-
fénicos, utilizado en los llamados al extranjero uti-
lizando el codigo de esa empresa.

2 Articulo 20, ADPIC.
% Articulo 17.2.3, TLC.

2+ Articulo 16.2.6, TLC EEUU — Singapur, Nota 16-7.

25 Articulo 16.1, ADPIC: “El titular de una marca
de fabrica o de comercio registrada gozara del
derecho exclusivo de impedir que cualesquiera
terceros, sin su consentimiento, utilicen en el
curso de operaciones comerciales signos idénti-
cos o similares para bienes o servicios que sean
idénticos o similares a aquellos para los que se
ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar
a probabilidad de confusién. En el caso de que
se use un signo idéntico para bienes o servicios
idénticos, se presumira que existe probabilidad de
confusion. Los derechos antes mencionados se
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entenderan sin perjuicio de ninguno de los dere-
chos existentes con anterioridad y no afectaran a
la posibilidad de los Miembros de reconocer dere-
chos basados en el uso.”.

»% Articulo 17.2.4, TLC.

#7 E| ADPIC y NAFTA tienen una redaccion similar
en esta materia. Sin embargo, la redaccion del
TLC es parecida a la del TLC entre EEUU y
Australia (articulo 17.2.4), CAFTA (articulo
15.2.3), el TLC entre EEUU y Jordania (articulo
4.7) y el TLC de EEUU con Singapur (articulo
16.2.2).


http://www.nic.cl/cgi-bin/

que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se
registr6 la marca, sino también a bienes y servicios “...que
estén relacionados con aquellos productos o servicios para
los que se ha registrado la marca de fabrica o de comercio,
cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusion.” La
probabilidad de confusion es algo que debera ser definido
por la legislacién marcaria nacional.*® Ejemplos de produc-
tos relacionados podrian ser una marca para equipos médicos
que también se use para uniformes médicos; o una marca
relativa a sushi que también sea usada para distinguir los
palitos empleados para comerlo.

Segun el TLC*?, los productos o servicios no podran consi-
derarse similares o diferentes entre si simplemente sobre la
base de que en algun registro o publicacion aparezcan bajo la
misma o diferente clase de cualquier sistema de clasifica-
cion, incluida la Clasificacion de Niza.”® Esta disposicion
permite a las autoridades administrativas y judiciales nacio-
nales aplicar un criterio mas amplio al momento de deter-
minar la similitud o identidad de signos para productos o ser-
vicios. Por lo general, habra una presuncion fuerte en favor
de concluir que bienes que estan en una clase similar sean
parecidos, y que bienes que estdn en clases distintas sean
diferentes. Chile no es parte del Arreglo de Niza relativo a la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas (Arreglo de Niza)*', pero en el
Acuerdo de Asociacion con la UE, Chile se comprometi6 a
acceder al Arreglo para el 1 de enero de 2007.

El TLC permite a las Partes adoptar excepciones limitadas a
los derechos conferidos por una marca con la condicion que
dichas excepciones tomen en cuenta los legitimos intereses
del titular de la marca y de terceros.”” Estas limitaciones
deberian referirse a las diferentes categorias de marca reco-
nocidas en el Acuerdo, es decir, marcas colectivas, de certi-
ficacioén, marcas sonoras, asi como de IGs (cuando sean pro-
tegidas como marcas) y marcas olfativas, en los casos en que
las Partes decidan protegerlas. La inclusion de las marcas de
certificacion y de sonido podria ser una de las razones por las
que el capitulo sobre propiedad intelectual del TLC reprodu-
ce, literalmente, la disposicion pertinente del ADPIC sobre
excepciones a los derechos conferidos al titular de la marca,
sin modificarle ni agregarle nada.*®

Las Partes otorgaran una oportunidad para que los interesa-
dos puedan oponerse a la solicitud de una marca.”

Nuevamente, comparandolo con el ADPIC, que da libertad a
las Partes para decidir si aceptaran o no el establecimiento
del sistema de oposicion, el TLC va mas alla y transforma
esta facultad en una obligacion para las Partes.**

En el TLC no existe una disposicion paralela a la del ADPIC
relativa a la duracion minima y a la renovacion®® de una
marca. Este no es el caso de los acuerdos de los EEUU con
Australia, Marruecos y el CAFTA, los que establecen un
minimo de diez afios de duracion en vez de los siete afios
establecidos en el ADPIC.

Otra materia que se discuti6 durante las negociaciones fue la
prohibicion de requerir el registro de licencias de marcas
como condicion de validez de dichas licencias. Mientras que
ni el ADPIC ni el TLC dicen nada sobre el registro de licen-
cias de marcas, una disposicion sobre este particular con-
templan los acuerdos de los EEUU con Australia, CAFTA*”,
Jordania, Marruecos y Singapur.

Proteccion especial para marcas notoriamente conocidas
El TLC*® otorga una especial atencion a las disposiciones
sobre proteccion de marcas notoriamente conocidas. Al igual
que en el ADPIC*, el nivel de proteccion es el mismo que
establece el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial (1967)*, pero cubriendo tanto produc-
tos como servicios. En el TLC las marcas notoriamente
conocidas no registradas también se benefician de la protec-
cion contra la dilucion. Una disposicion similar se encuentra
en los acuerdos de los EEUU con Jordania, Singapur,
Marruecos, Australia y CAFTA.

El TLC, en varios aspectos, va mas alla del ADPIC*" parti-
cularmente cuando reconoce una proteccion adicional para
las marcas notoriamente conocidas. Sefiala que, en confor-
midad con su legislacion interna, las Partes estableceran
medidas adecuadas para prohibir o adecuar el registro de una
marca de fabrica o comercio idéntica o similar a una marca
notoriamente conocida, si el uso de esa marca por el solici-
tante de un registro:

* Pudiere provocar confusion, o
* Inducir a error, o
* Engafio, o

* Si existiere el riesgo de asociar esa marca con el titular
de la marca notoriamente conocida, o

»% Nota 4, TLC.
#9 Articulo 17.2.12(b), TLC.

#0 CAFTA tiene una disposicion parecida (articulo
15.2.8(b)).

: . . %2 Articulo 17.2.5, TLC.
#' E| Arreglo de Niza fue concluido el 15 de junio

sada por el Comité de Expertos establecido por el
Arreglo, y una nueva edicién es publicada cada
cinco afos. La edicion actual (octava) ha estado
en vigencia desde el 1 de enero de 2002.

nerse al registro de una marca de fabrica o de
comercio”.

¢ Articulo 18, ADPIC.

#7 Articulo 15.2.10, CAFTA: “Ninguna Parte podra
exigir el registro de las licencias de marcas para

de 1957 bajo los auspicios de la OMPI. Fue revi-
sado en Estocolmo el 4 de julio de 1967 y en
Ginebra el 13 de mayo de 1977, y modificado el
28 de septiembre 1979. En enero de 2004 72
estados eran partes del Arreglo, pero otros paises
y al menos tres organizaciones y la Oficina
Internacional de la OMPI utilizan la Clasificacion
de Niza. De modo de mantener la Clasificacion de
Niza al dia, ella esta siendo continuamente revi-

23 E| articulo 17, ADPIC aparece replicado en
NAFTA (articulo 1709.12), en el TLC EEUU —
Australia (17.2.5), en CAFTA (articulo 15.2.4), y
en el TLC entre EEUU y Singapur (articulo
16.2.3).

24 Articulo 17.2.5, TLC.

25 E| articulo 15.5 del ADPIC establece que
“Miembros podran ofrecer la oportunidad de opo-
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establecer la validez de las licencias o para afir-
mar cualquier derecho de una marca, o para otros
propositos.”

%8 Articulo 17.2.6, TLC.
% Articulo 16.3, ADPIC.
27 Articulo 6bis, Convenio de Paris.
2! Articulo 17.2.7, TLC.



+ Constituye una explotacion desleal de la reputacion de la
marca.

Estas medidas apropiadas se adoptaran para la marca que es
idéntica o similar a una marca notoriamente conocida, cuan-
do se cumpla al menos una de las situaciones mencionadas
anteriormente. Obviamente, estas medidas para prohibir o
anular el registro no deberian aplicarse cuando el solicitante
es el titular de la marca notoriamente conocida.

Respecto a la naturaleza de las medidas que deben adoptar-
se, en el sentido que si esta proteccion adicional debe apli-
carse de oficio o a peticion de parte, asi como el significado
preciso de las situaciones descritas anteriormente, todos
estos son asuntos que deben resolverse por la legislacion
interna de las Partes.

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, el
ADPIC?” obliga a los miembros a

“..tomar(an) en cuenta la notoriedad de esta marca en el
sector pertinente del publico inclusive la notoriedad obte-
nida en el Miembro de que se trate como consecuencia de
la promocion de dicha marca.”

El TLC va mas alla al aclarar que “una Parte no exigira que
la reputacion de la marca de fabrica o de comercio se extien-
da mas alla del sector del pblico que normalmente trata con
los respectivos productos o servicios.””” Mientras que la dis-
posicion del ADPIC permite a los Miembros de la OMC
tomar en cuenta la reputacion de la marca mas alla del sector
relevante del publico, el TLC claramente no lo hace.

Finalmente, un aspecto importante en la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas es el reconocimiento’™ de la
Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre
la Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas.”” Las
Partes se comprometen a guiarse por los principios conteni-
dos en esta Recomendacion. No existe una disposicion de
este tipo en los acuerdos suscritos por los EEUU con
Jordania, Australia y CAFTA. En el caso del Acuerdo de los
EEUU con Singapur hay una obligacion mas especifica de
dar efecto a los articulos 1 a 6 de dicha Recomendacion
Conjunta”®, que son las disposiciones sustantivas de la
misma. Ademas de esos seis articulos, la Recomendacion
contiene algunas notas explicativas. El hecho de convertir en
acuerdos vinculantes entre Estados, meras recomendaciones
conjuntas adoptadas en organizaciones internacionales ha
sido destacado como un desarrollo reciente significativo del
derecho internacional, al reconocerse como obligatorios ins-
trumentos adoptados en modalidades caracterizadas como de
“soft law” o de derecho indicativo. En el mismo sentido de

estas nuevas tendencias puede citarse la importancia e
impacto de la Declaraciéon de Doha sobre la Salud Publica
citada en el Preambulo del Capitulo 17 del TLC.

Disposiciones comunes para el registro de marcas
El TLC establece algunas obligaciones respecto a un sistema
de registro de marcas para:

* Establecer requisitos formales basicos respecto a deci-
siones y notificaciones;

* Modernizar el sistema de registro utilizando medios
electronicos; y

e Promover el uso de la Clasificacion Internacional del
Arreglo de Niza.””

No existen disposiciones similares en NAFTA ni en los
acuerdos de los EEUU con Jordania y Singapur, pero si las
hay en los acuerdos de este pais con Australia”® y en el
CAFTA.™

Lo sustantivo de las obligaciones relativas al registro de mar-
cas establecidas en el TLC, ya estan incluidas en las disposi-
ciones sobre observancia del ADPIC. Sin embargo, estas
ultimas disposiciones son menos gravosas y mas flexibles
que las establecidas en el TLC.

Respecto al establecimiento de requisitos formales que afec-
ten a decisiones y notificaciones, las Partes estableceran un
sistema de registro y estableceran procedimientos transpa-
rentes para dar garantias de un debido proceso. Estos requi-
sitos estan resumidos en el Cuadro 12.

Otra importante obligacion de las Partes, que apunta a mejo-
rar los sistemas de registro de marcas, es la de disponer, en
la medida de lo posible, de un sistema electronico de solici-
tud, procesamiento, registro y mantencion de marcas. Tanto
los EEUU como Chile ya cuentan con sistemas de registro de
marcas en linea.

Otra obligacion sobre el registro de marcas se refiere a alen-
tar la clasificacion de productos y servicios de acuerdo con
el Arreglo de Niza. Ademas, cada registro o publicacion refe-
rida a una solicitud o registro de una marca que indique los
productos o servicios, debera llamar a éstos por su nombre.

Cabe recordar que segtin el TLC, en aquellos casos en que la
aplicacion cabal de las obligaciones exija a una Parte modi-
ficar su legislacion o destinar recursos economicos adiciona-
les, estas modificaciones y recursos econdémicos deberan
estar en vigor o disponibles tan pronto como sea posible y en
ningun mas tarde de dos afios contados desde la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo.”

22 \ler segunda frase del articulo 16.2, ADPIC.
273 Articulo 17.2.8, TLC.
774 Articulo 17.2.9, TLC.

25 \ler OMPI 2000, Recomendacién Conjunta.

Esto fue visto como la primera implementacion de
la politica de la OMPI destinada para actualizar la
propiedad industrial, considerando nuevas opcio-

nes para acelerar el desarrollo de principios
comunes internacionales armonizados.

26 Articulo 16.1.2(b), TLC EEUU - Singapur.

27 Como se menciono anteriormente, a pesar de
que Chile no es miembro del Arreglo de Niza rela-
tivo a la Clasificacion Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de las Marcas, por
muchos afios ha clasificado las marcas en confor-
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midad con este tratado. Ver Reglamento chileno
de la Ley de Propiedad Industrial, notificada como
documento de la OMC IP/N/1/CHL/1/5.

28 Articulo 17.2.7, TLC EEUU - Australia.
9 Articulo 15.2.6, CAFTA.

#0 Articulo 17.12.2(a), TLC. Ver también discusion
bajo “disposiciones finales” mas arriba.



Cuadro 12: Requisitos formales que afectan las
decisiones y notificaciones en los
procedimientos de marcas

« proporcionar al solicitante una comunicacion por escrito (de
ser posible electrénicamente) de las razones de cualquier
rechazo al registro de una marca de fabrica o comercio. Esta
obligacion es consistente y complementa las disposiciones del
ADPIC (articulos 41.3 y 49);

proporcionar al solicitante una oportunidad para responder a
las comunicaciones emanadas de las autoridades de marcas
de fabrica o de comercio, para impugnar una negativa inicial y
para impugnar judicialmente cualquier negativa definitiva de
registro. En el ADPIC los Miembros no estan a obligados a
conceder una oportunidad, ni para contestar a las comunica-
ciones de las autoridades de marcas, ni a impugnar un recha-
zo inicial de la solicitud. Sin embargo, la legislacion chilena de
marcas contempla disposiciones similares. La obligacion relati-
va a la revisién de decisiones administrativas finales ya existe
en el ADPIC (articulo 41.4);

incluir la exigencia de que las decisiones en procedimientos de
oposicién o nulidad sean fundadas y por escrito. Segun el
ADPIC (articulo 62.4) los procedimientos de oposicién y nuli-
dad se regiran por los parrafos 2 y 3 del articulo 41; esto signi-
fica que las decisiones seran “preferentemente, por escrito y
seran razonadas”.

Indicaciones geogrdficas

A pesar de que Chile y EEUU han defendido posiciones
similares y han presentado propuestas conjuntas®™' sobre el
tema en el Consejo del ADPIC, subsisten diferencias entre
ambos paises respecto al &mbito y los medios de proteccion
sobre las indicaciones geograficas.

Segun la informacion proporcionada por sus Miembros, la
Secretaria de la OMC ha identificado tres principales siste-
mas de proteccion de las IGs*: (i) leyes enfocadas a practi-
cas de negocios; (ii) el sistema marcario; y (iii) medios espe-
ciales de proteccion. Mas de uno de estos medios para prote-
ger las IGs pueden coexistir en un determinado pais.

Las leyes enfocadas a practicas de negocios por lo general
prohiben aquellas conductas que involucren el mal uso de
una IG, tales como actos en que el uso de una IG contravie-
ne estandares establecidos para la competencia desleal, pro-
teccion al consumidor o leyes similares. Para obtener protec-
cion bajo este sistema no hay necesidad de un reconocimien-
to previo de la IG. Pareciera ser que Chile y los EEUU dis-
ponen de esta opcion en sus legislaciones sobre competencia
desleal.

La segunda categoria corresponde a la proteccion de 1Gs
mediante el sistema marcario, el que basicamente otorga dos

tipos de proteccion: contra el registro y uso de una IG como
marca y/o contra el uso no autorizado por terceras partes.**
Nuevamente, los EEUU y Chile parecen disponer de este
tipo de proteccion para IGs pero con algunas diferencias
importantes. Mientras que en los EEUU las IGs pueden ser
protegidas mediante marcas colectivas o de certificacion, en
Chile un nombre que consiste en una IG no puede ser prote-
gido como marca.”

Finalmente, la tercera categoria sobre proteccion de las IGs
es un sistema sui generis referido a leyes especiales y espe-
cificas dedicadas a la proteccion de 1Gs. Esta es la aproxi-
macion presente y futura de proteccion de IGs nacionales y
extranjeras en Chile.”® En los EEUU, a pesar de que los
vinos y bebidas espirituosas estan protegidos mediante la ley
de marcas, también existen normas administrativas para pro-
tegerlos.”

Ademas del marco de proteccion establecido en la seccion de
IGs, Chile y EEUU acordaron seguir el mismo camino esta-
blecido en NAFTA y proteger algunas IGs como productos
distintivos. Por lo tanto, el Capitulo 3 del TLC sobre “Trato
Nacional y Acceso a Mercado de Bienes” protege algunas
1Gs*” (Cuadro 13).

Cuadro 13: Obligaciones mutuas para la
proteccion de IGs especificas

ElI TLC establece que Chile reconocera el Bourbon Whiskey y el
Tennessee Whiskey como productos distintivos de EEUU, y
Chile no permitira la venta de ningun producto en su territorio
con esos hombres, a menos que haya sido elaborados en
EEUU de conformidad con sus leyes y regulaciones que rigen
su elaboracion.

Por otra parte, EEUU reconocera el Pisco Chileno, Pajarete y
Vino Asoleado, como productos distintivos de Chile, y EEUU no
permitira la venta de ningun producto con esos nombres dentro
de su territorio, a menos que estos hayan sido producidos en
Chile de acuerdo con sus leyes y regulaciones de Chile que
rijan su elaboracion.

Una lectura superficial de esta obligacion mutua es que el
reconocimiento especifico de ciertas IGs en el Capitulo de
Acceso a Mercado, en vez de incluir las mismas IGs en el
Capitulo de Propiedad Intelectual, es para asegurar que a
esas IGs se les va a garantizar Unicamente el acceso a los
mercados, respectivamente, de EEUU y de Chile. Sin embar-
go las disposiciones del Capitulo de Acceso a Mercado van
mas alla de una simple obligacion de acceso a mercado, ya
que otorgan una fuerte proteccion a esos términos geografi-
cos. De hecho, mas alla de permitir la importacion de esos
productos, las Partes se obligan a prohibir la venta en sus terri-

#! Documentos de la OMC IP/C/W/395, 386, 289
disponible en http://www.wto.org.

22 \WTO Review Under Article 24.3, 2003, p 7.
2 WTO Review 2003, p 11. ditto.
24 Articulo 20(e) y (f), Ley 19.039 de Chile.

#5 En la actualidad Chile protege sélo ciertas IGs
domésticas para vinos y espirituosas mediante
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leyes, reglamentos y decretos especiales. Un pro-
yecto de ley que establece un mecanismo sui
generis de proteccion de IGs nacionales y extran-
jeras mediante un registro, se encuentra actual-
mente en el congreso chileno.

#5 NAFTA y los tratados bilaterales de EEUU con
Jordania, Australia y Singapur no incluyen dispo-
siciones detalladas sobre IGs como si es el caso

del TLC y CAFTA. Sin embargo, no todas las dis-
posiciones sobre proteccion de IGs tienen la
misma redaccion. El capitulo 15 del reciente
acuerdo de EEUU con Marruecos también regula
las IGs.

*7 Articulo 3.15, TLC.


http://www.wto.org

torios de productos no autorizados designados con esas IGs.

El TLC*® contempla la misma definicion de IG que la que esta-
blece el ADPIC.*¥ Sin embargo, una segunda frase fue agrega-
da al parrafo respectivo, la que lo amplia mas alla de lo esta-
blecido en tal Acuerdo. De hecho, para permitir la proteccion
de las IGs mediante el sistema de marcas, se incluy6 una segun-
da frase en el TLC. Esta otorga la posibilidad que una marca,
en una aproximacion al sistema seguido por los EEUU que
incluye marcas colectivas y de certificacion, pueda ser protegi-
da como una IG. Al hacer esto, parte de la definicion de marca
ha sido incluida en el TLC, estableciendo que

Articulo 17.4.1: “Cualquier signo o combinacion de signos
(tales como palabras - incluidos los nombres geograficos y
de personas, letras, nimeros, elementos figurativos y colo-
res)™ de cualquier forma que sea, podran optar a la protec-
cidn o reconocimiento como una indicacion geografica”.*"

Mientras que el ADPIC hace una clara distincion entre marcas
e IGs como categorias distintas de PI, el TLC parece acortar
esas diferencias.

La nueva definicion incorporada en el TLC es extremadamente
amplia y puede acarrear algunas consecuencias imprevisibles.
Por ejemplo, cualquier Miembro de la OMC podria exigir a
Chile o a los EEUU, en conformidad con el principio de NMF,
extender la proteccion a signos o combinaciones de signos
como IGs. Mientras que los elementos marcarios incorporados
en la definicion de IGs pueden ampliar el &mbito de los térmi-
nos protegidos mediante IGs, esto pude ser a costa de solicitu-
des y registros indiscriminados de 1Gs. Ya que el estandar de
proteccion de las IGs en el ADPIC es mas bien objetivo, en el
sentido que el bien tiene que haberse originado en un territorio
determinado y una caracteristica determinada del bien debe ser
atribuible a ese origen, uno podria suponer que el registro debe-
ria ser mas o menos automatico. Sin embargo las IGs protegidas
mediante marcas deben cumplir de todos modos con el requisi-
to de “distincion” o el test del sentido secundario, ya que las IGs
son esencialmente términos descriptivos (no intrinsicamente
distintivos).

Una nueva diferencia fue introducida en el TLC*? respecto a
los medios legales que cada Parte debe contemplar para que la
otra proteja sus IGs. Chile debera proporcionar los medios
legales para identificar y proteger IGs de “personas de Estados
Unidos” que cumplan con los criterios establecidos en la defi-
nicion de indicaciones geograficas. Sin embargo, EEUU debe-

ra proporcionar los medios legales para identificar y proteger
las IGs chilenas que cumplan los criterios establecidos en la
definicion. La diferencia descansa en el uso del concepto de
“persona” contenido en la obligacion para Chile. Debido a que,
como se explico anteriormente, EEUU protege las IGs median-
te un sistema de marcas colectivas y de certificacion, los titula-
res de IGs estadounidenses son por lo general personas juridi-
cas. Para todos los efectos, el TLC define “personas™” como
una “persona natural o una empresa.” Por el contrario, hasta la
fecha, Chile protege las IGs mediante legislacion y reglamen-
tacion especifica, y técnicamente el titular de las IGs chilenas
existentes es el Estado, porque las IGs, al menos en el sector de
vinos y bebidas espirituosas, son determinadas por Decreto
Supremo del Presidente de la Repuiblica.”* Por lo tanto, para
efecto de las disposiciones sobre IGs, una nota de pie de pagi-
na®* sefiala que, aparte de personas y empresas, “personas de
una Parte también significa organismos de gobierno” lo que se
traduce que en el caso de Chile (y eventualmente los EEUU),
los organismos del gobierno pueden solicitar IGs en los EEUU
(o Chile) a nombre del Estado de Chile.

Debido a las mismas consideraciones, una disposicion especial
fue incluida en el TLC para IGs en el caso de vinos y bebidas
espirituosas. Esto significa que Chile otorgara a las IGs de los
EEUU el mismo reconocimiento que Chile otorga a vinos y
espirituosas bajo el sistema chileno. Esta disposicion podria
considerarse redundante debido al principio de trato nacional.
EEUU otorgara a las IGs chilenas el mismo trato que EEUU
otorga a los vinos y bebidas espirituosas bajo el sistema de
Certificado de Aprobacion de Etiquetas (Certificate of Label
Approval) administrado por la Oficina de Impuestos al Alcohol
y el Tabaco del departamento del Tesoro o cualquier agencia
que la reemplace, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley
de Marcas de EEUU.»*

Otras disposiciones del TLC en materia del IGs apuntan a:

» Simplificar las formalidades para su proteccion y registro™”’;

* Dar publicidad y transparencia a las normas sobre solicitud
de registro™;

+ Contemplar procedimientos de oposicion y directrices para
procesar las solicitudes o peticiones™; y

* Establecer fundamentos especiales para rechazar una IG
favoreciendo marcas preexistentes.*”

2% Primera frase del articulo 17.4.1, TLC: “Alos
efectos de lo dispuesto en este articulo, indicacio-
nes geograficas son las que identifiquen un pro-
ducto como originario del territorio de una Parte, o
de una region o localidad de ese territorio, cuando
determinada calidad, reputacién u otra caracteris-
tica del producto sea imputable fundamentalmen-
te a su origen geografico”.

#9 Articulo 22.1, ADPIC.

0 | a aclaracién en corchetes no esta en CAFTA
pero si lo esta en el acuerdo entre EEUU y
Marruecos.

2! \/er también Nota 3, TLC.

22 Articulo 17.4.2 y 17.4.3, TLC. Estas dos dispo-

siciones no estan en CAFTA o en el TLC entre
EEUU y Marruecos.

2 Articulo 2.1, TLC, sobre Disposiciones
Generales.

2% Vfer articulo 27 de la Ley 18.455 que “Fija
Normas sobre Produccion, Elaboracion y
Comercializacién de Alcoholes Etilicos, Bebidas
Alcohodlicas y Vinagres”. Articulo 27: “El
Presidente de la Republica, por decreto supremo
expedido a través del ministerio de agricultura,
podra establecer zonas viticolas y denominacio-
nes de origen de vinos y destilados en determina-
das areas del pais cuyas condiciones de clima,
suelo, variedad de vides, practicas culturales y
enoldgicas sean homogéneas”.

2% Nota 5 del articulo 17.4, TLC.
26 Lanham Act § 2(a) [Title 15 U.S.C. § 1052(a)].
27 Articulo 17.4.5, TLC.
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8 Articulo 17.4.6, TLC.
*9 Articulo 17.4.7 y 8, TLC.

%0 Articulo 17.4.10, TLC: “Después de la fecha de
entrada en vigor de este Tratado, cada Parte
garantizara que los fundamentos para rechazar la
proteccion o registro de una indicacion geografica
incluyan lo siguiente: (a) que la indicacion geogra-
fica es confusamente similar a una solicitud de
marca de fabrica o de comercio preexistente,
hecha de buena fe y ain pendiente o a una
marca de fabrica o de comercio registrada, pree-
xistente en esa Parte; o (b) que la indicacion
geografica es confusamente similar a una marca
de fabrica o de comercio preexistente, cuyos
derechos han sido adquiridos mediante el uso de
buena fe en esa Parte”.



4. Observancia y solucion de diferencias

4.1 Introduccion

La observancia de derechos y obligaciones es un componen-
te clave de todo acuerdo comercial. La existencia de un
mecanismo de solucion de diferencias también entrega
garantias a las partes de que los problemas que puedan sur-
gir de la aplicacion y observancia de los compromisos seran
resueltos de manera mas metodica. En otras palabras, estos
mecanismos son establecidos para asegurar que las Partes
cumplan sus compromisos y proteger sus intereses de forma
mas eficiente. En el TLC, como en el sistema de la OMC, en
el mismo Capitulo de PI hay reglas especificas sobre obser-
vancia de esos derechos y en un capitulo separado del TLC
hay un mecanismo de solucion de diferencias para el
Acuerdo en si. Esta parte del informe analiza estos dos
importantes componentes de procedimiento establecidos en
el TLC.

4.2 Observancia, adquisicion y
mantenimiento de derechos

4.2.1 Disposiciones generales

Las disposiciones de observancia del TLC siguen la misma
estructura del ADPIC. Consecuentemente, contiene disposi-
ciones sobre Obligaciones Generales; Procedimiento y
Recursos Civiles y Administrativos, Medidas Precautorias;
Medidas en Frontera; Procedimientos y Recursos Penales.
En esta materia, para los EEUU*", probablemente el mayor
logro de la negociacion fue que muchas de las sanciones que
eran facultativas bajo el ADPIC, se hicieron obligatorias en
el TLC. La importante novedad del Acuerdo, en al menos lo
que concierne al ADPIC y a los Tratados de la OMPI sobre
Internet, es que regula “la limitacion de la responsabilidad de
los proveedores de servicios de Internet.”

Como se discute en otra parte de este informe, el TLC no
incluye la clausula sobre “libertad de aplicacién” o de pues-
ta en practica del ADPIC (articulo 1.1.) que reconoce que los
Miembros

“podran establecer libremente el método adecuado para

aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco

de su propio sistema y practica juridicos”.
Probablemente porque ambos paises tienen muy diferentes
sistemas legales, incorporaron una disposicion tipo ADPIC
en la parte de observancia del TLC:

Articulo 17.11.1: “Cada Parte garantizara que los proce-
dimientos y recursos establecidos en este articulo para la
observancia de los derechos de propiedad intelectual sean
establecidos de acuerdo con su legislacion interna. Tales
procedimientos y recursos administrativos y judiciales,
civiles o penales, estaran disponibles para los titulares de
dichos derechos de acuerdo con los principios del debido
proceso que cada Parte reconozca, asi como con los fun-
damentos de su propio sistema legal.”

A pesar que nadie podria esperar encontrar muchas diferen-
cias entre los principios del debido proceso de Chile y
EEUU, pueden haber algunas diferencias en otros aspectos
resultante de los distintos sistemas legales que prevalecen en
ambos paises. El ADPIC (articulo 41) limita la aplicacion de
las disposiciones sobre observancia especificamente a los
DPIs cubiertos por el Acuerdo, mientras que el TLC no pare-
ce limitar la aplicacion de las disposiciones sobre observan-
cia a los derechos especificos cubiertos por el Acuerdo. Por
lo tanto, los procedimientos y sanciones establecidos en el
TLC deberian aplicarse a todos los DPIs protegidos por cada
Parte, incluidos por ejemplo, los derechos de los obtentores
de variedades vegetales o los derechos de los organismos de
radiodifusion, los que no estan regulados en el TLC. Podria
también suponerse que las mismas disposiciones deberian
aplicarse a eventuales nuevos derechos de propiedad inte-
lectual tales como las bases de datos no-originales o la pro-
teccion del conocimiento tradicional y del folclore.

De la misma forma que el ADPIC, el TLC sefiala que no es
necesario instaurar un sistema judicial para la observancia de
los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existen-
te para la aplicacion de la legislacion en general. Tampoco
hay una obligacion de destinar recursos especiales para la
observancia de los derechos de propiedad intelectual distin-
tos de los ya existentes para la aplicacion de la legislacion en
general, pero ello no eximira a las Partes de cumplir con las
disposiciones sobre observancia del TLC*”, lo que en si
mismo constituye una disposicion ADPIC plus.

Otras disposiciones generales sobre observancia se refieren a
la transparencia y a los requisitos de escrituracién de deci-
siones judiciales finales. A pesar que el ADPIC (articulo
41.3) establece que las decisiones sobre el fondo de un caso
se formularan, preferentemente, por escrito, el TLC limita
esta flexibilidad a decisiones finales sobre el fondo de un
caso de aplicacion general.

1 El Informe de IFAC-3-Chile, 2003 sefiala (p 17)
que el Acuerdo “contiene avances significativos
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para desincentivar las infracciones y aclara y
construye sobre las normas del ADPIC.”

%2 \fer ultima frase del articulo 17.11.2(b) del TLC.



En el evento que una Parte recolecte informacion sobre los
esfuerzos que realiza para mejorar la observancia, esa infor-
macion debe publicarse o ponerse a disposicion del publico.
Esta disposicion del TLC (articulo 17.11.4), que no existe en
el ADPIC, puede considerarse una herramienta til para
demostrar la eficacia de los mecanismos nacionales de obser-
vancia. También puede tener un papel persuasivo para redu-
cir las infracciones y constituye ademds un medio para
demostrar los esfuerzos realizados y el monto de los recursos
que se dedican a aumentar los mecanismos de observancia.
Para la industria, esta disposicion le permitiria evaluar el
desempeio e informar al publico sobre la importancia de la
propiedad intelectual y los riesgos de su incumplimiento.

A pesar de que el TLC (articulo 17.11.7) sefiala que se pon-
dré al alcance de los titulares procedimientos civiles para la
observancia de cualquier DPI, sefiala especificamente que
deberan haber recursos civiles en los casos de infraccion
tanto de las medidas tecnoldgicas de proteccion (TPMs)
como de la informacion sobre la gestion de los derechos
(RMI) referidos en la seccion sobre derechos de autor y dere-
chos conexos del TLC. Esta mencion especifica y especial a
las medidas tecnologicas de proteccion y RMI podria consi-
derarse el reconocimiento de que no constituyen en si dere-
chos de propiedad intelectual sino algo que esta en la fronte-
ra entre estos derechos y la legislacion sobre la propiedad en
general. De hecho, cuando el TLC, asi como el TODA y el
TOIEF regulan las TPMs, ellos se refieren a “medidas que
sean utilizadas por los autores en relacion con el ejercicio de
sus derechos.” A pesar de que las medidas tecnologicas de
proteccion han sido incorporadas en tratados de derechos de
autor y derechos conexos (los Tratados de la OMPI de 1996)
y consecuentemente en leyes de derechos de autor, podrian
perfectamente reglamentarse en la legislaciéon general de
proteccion a la propiedad. Técnicamente, las medidas tecno-
logicas de proteccidon sirven para un objetivo mucho mas
amplio que la sola proteccion de los derechos de autor. Como
se explicd anteriormente, la misma tecnologia utilizada para
proteger obras y fonogramas es también empleada para pro-
teger materias que no califican como derecho de autor, como
podrian ser trabajos no originales u obras que ya han caido
en el dominio publico.

Finalmente, entre las disposiciones generales sobre obser-
vancia hay dos importantes presunciones legales para los
derechos de autor. La primera es una presuncion de autoria.
Las Partes acordaron que

Articulo 17.11.6(a): “la persona natural o entidad legal
cuyo nombre es indicado como el autor, productor, inter-
prete o ejecutante o editor de la obra, interpretacion o eje-
cucion o fonograma de la manera usual, se presumira, en
ausencia de prueba en contrario, como titular designado

de los derechos de dicha obra, interpretacion o ejecucion
o fonograma.”

No existe una disposicion equivalente en el ADPIC, pero si
existe una en el Convenio de Berna®* (incorporada por refe-
rencia en el ADPIC, articulo 9.1). Pero el TLC va mas alla
del ADPIC (Berna) en dos respectos. Primero, expresamente
hace aplicable la presuncion a personas juridicas (“entidad
legal cuyo nombre es indicado como el autor”), con lo que se
estrechan las diferencias que existen entre los sistemas de
Derechos de Autor en Chile y de Copyright en EEUU.304
Segundo, el TLC extiende la presuncion de titularidad de
Berna a titulares de derechos conexos, algo que no esta
incorporado en la Convencion de Roma.

La segunda presuncion en materia de derechos de autor sefia-
la que:

Articulo 17.11.6(b): “se presumira, en ausencia de prueba
en contrario, que el derecho de autor o derecho conexo
subsiste en dicha materia. Una Parte podra requerir, como
condicion para otorgar dicha presuncion de subsistencia,
que la obra parezca, a primera vista, ser original y que
tenga una fecha de publicacién no superior a 70 afios
anteriores a la fecha de la presunta infraccion.”

Esta disposicion cambia la relacion derechos de autor/domi-
nio publico en el sentido que todo deberia considerarse pro-
tegido (mediante el derecho de autor), salvo aquella materia
susceptible de ser protegida pero que haya evidentemente
caido en el dominio publico. En otras palabras, la carga de la
prueba de demostrar que una obra no se encuentra protegi-
da descansa en el publico que generalmente utiliza las obras
y no en el supuesto autor. Por consiguiente en esta disposi-
cion la carga de la prueba sobre una infraccion o falta de
infraccion se invierte y le corresponde al demandado. Antes
del TLC se presumia que el derecho de autor sobre obras ori-
ginales era la excepcion. Después del TLC la presuncion de
subsistencia del derecho de autor se transforma en la regla
general. Sin embargo, las Partes tienen la libertad de estable-
cer que la presuncion sea valida si cumple con dos requisi-
tos: que la obra parezca, a primera vista, ser original y que
tenga una fecha de publicacién no superior a 70 afios ante-
riores a la fecha de la presunta infraccion. El plazo de 70
afios desde la publicacion es equivalente al término de pro-
teccion otorgado a las personas juridicas.

4.2.2 Procedimientos y recursos civiles y adminis-
trativos

Para los procedimientos judiciales civiles el TLC dispone
que:

Articulo 17.11.7: “Cada Parte pondra al alcance de los

303 Articulo 15.1, Berna: “Para que los autores de

las obras literarias y artisticas protegidas por el

presente Convenio sean, salvo prueba en contra-
rio, considerados como tales y admitidos, en con-
secuencia, ante los tribunales de los paises de la

Unién para demandar a los defraudadores, basta-
ré que su nombre aparezca estampado en la obra
en la forma usual”.
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titulares de los derechos® procedimientos judiciales civi-
les para lograr la observancia de todos los derechos de
propiedad intelectual.”

Esta frase fue practicamente transcrita del ADPIC (articulo 42)
con algunas pequefas diferencias. Mientras que el ADPIC
seflala que los procedimientos civiles solo se aplicaran a la
observancia de los DPIs cubiertos por el Acuerdo, el TLC no
los limita a los DPIs por ¢l regulados. Esto parece ser una sim-
ple reiteracion del principio general analizado anteriormente
(articulo 17.11.1 del TLC), el que con relacion al ADPIC tam-
bién amplia el &mbito de aplicacion de las disposiciones sobre
observancia del TLC a toda categoria de DPIs.** De todas
maneras, en el caso de Chile los procedimientos civiles son
aplicables a todo tipo de infracciones a la PL.

El TLC ademaés dispone (articulo 17.11.8(a)) que el infractor
debe pagar una indemnizacion al titular para compensar el
dafio que haya sufrido, sin calificar la naturaleza de la infrac-
cion. La disposicion equivalente del ADPIC* limita la
indemnizacion a los dafios que el infractor cometio “sabién-
do(lo) o teniendo motivos razonables para saberlo, que habia
desarrollado una actividad infractora.” Por lo tanto, de acuer-
do con el ADPIC podrian excluirse transgresiones inocentes,
no culposas ni maliciosas,™ sin embargo, no resulta eviden-
te que ello sea posible en el TLC.

También respecto de la indemnizacion, al menos para los
casos de infraccion de marcas y de derechos de autor, el
infractor puede ser obligado a pagar al titular las utilidades
obtenidas y atribuibles a la infraccion, que no hayan sido
consideradas al calcular los dafios. Al determinar tal dafio,
las autoridades judiciales consideraran, entre otros, el valor
legitimo de venta al detalle de las mercancias infringidas.

Las disposiciones relativas a procedimientos civiles impli-
can, en alguna medida, cambios sustantivos al sistema pro-
cesal chileno, particularmente si ellas se comparan con las
obligaciones del ADPIC. Por ejemplo, segiin el TLC las
Partes se obligan a considerar daios preestablecidos al
menos para casos de pirateria y de falsificacion de marcas.
Esta es una importante norma que va mas alla del ADPIC en
el sentido que en este ultimo, esto no es una obligacion sino

una facultad. En el sistema chileno, las indemnizaciones se
supone que son unicamente para compensar las pérdidas
efectivas causadas por el dafio. Por lo tanto, al menos teori-
camente, las indemnizaciones nunca pueden exceder el dafio
efectivamente causado al titular. La obligacion de contem-
plar dafios preestablecidos altera drasticamente el sistema
general chileno de dafios compensatorios aplicado tradicio-
nalmente a los DPIs.*”

Otro cambio sustantivo producido por el TLC*' es que en los
procedimientos judiciales civiles, los tribunales pueden orde-
nar la destruccion de bienes infractores, y de materiales e
implementos utilizados en la fabricacion de bienes infracto-
res. En Chile esta posibilidad existe solo en los procedi-
mientos penales, por lo tanto, la legislacion civil chilena
debera ser modificada en este sentido.

Estas dos situaciones son buenos ejemplos de como los sis-
temas procesales nacionales para la observancia de los DPIs
deberan evolucionar radicalmente como resultado del TLC.
En el caso de daiios preestablecidos, esto tendra como resul-
tado la incorporacion o “importacion” de instituciones pro-
cesales del sistema del common law a un sistema continen-
tal. Para la destruccion de bienes, significa la “importacion”
de un mecanismo propio del sistema procesal penal al siste-
ma procesal civil.

Ademas de establecer la posibilidad de destruccion de los
bienes infractores, las Partes acordaron que en casos excep-
cionales, la donacion benéfica de bienes infractores sin la
autorizacion del titular, serd permitida siempre y cuando

Articulo 17.11.12(b): “no atenten contra la normal explo-
tacion de la obra, produccion o fonograma ni causen un
perjuicio injustificado a los intereses legitimos del titular
de los derechos”

Otras materias relativas a procedimientos judiciales civiles
se refieren al pago de las costas u honorarios procesales™' y
honorarios razonables de los abogados; el decomiso de bie-
nes infractores, materiales e implementos; y la obligacion
del infractor de entregar informacion®” relativa a las perso-
nas involucradas en la infraccion y a las redes de distribucion
utilizados para infringir.

4 E| articulo 15.2, Berna no establece una pre-
suncion de autoria para personas juridicas en el
caso de obras cinematograficas: “Se presume
productor de la obra cinematografica, salvo prue-
ba en contrario, la persona fisica o moral cuyo
nombre aparezca en dicha obra en la forma
usual”.

% La Nota 29, TLC sefiala: “Para los efectos de
este articulo, el término "titular del derecho” incluira
a los licenciatarios debidamente autorizados, asi
como a las federaciones y asociaciones que ten-
gan reconocimiento legal permanente y que estén
autorizadas para hacer valer tales derechos”.

%6 Seguin negociadores chilenos hubo intentos por
establecer tal limitacién agregando al final de tal
disposicion la frase “de cualquier derecho de pro-
piedad intelectual reconocido por la Parte”, lo que
en definitiva no ocurrié.

%7 Articulo 45.1, ADPIC.

%5 Esta disposicion plantea la duda de si las leyes
de DPIs, especificamente leyes de derechos de
autor, son leyes de responsabilidad estricta en las
que las situaciones pueden ocurrir sin que el
dafo o infraccion sea cometido voluntariamente o
sin conocimiento de la legalidad de la conducta.

% Seguin negociadores chilenos, una versién
anterior de esta disposicion establecia que los
dafos estatutarios deberian ser en un monto sufi-
ciente para disuadir infracciones futuras y para
compensar al titular por el dafio causado por la
infraccion. Durante las negociaciones esto fue
cambiado por dafios preestablecidos que la auto-
ridad judicial estime razonables a la luz de los
objetivos del sistema de Pl y los objetivos del
Capitulo de PI del TLC (articulo 17.11.9).

*° Articulo 17.11.12(a), TLC.

" Segun fuentes consultadas durante la redac-
cion de este informe esta materia fue discutida
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extensamente por que una propuesta original
sobre la materia establecia que la parte que pre-
valecia en un juicio civil no nunca deberia pagar
las costas judiciales. Esta propuesta, en definitiva,
no se incluyé.

*2 Bajo el articulo 47 del ADPIC los Miembros
pueden disponer que las autoridades judiciales
puedan ordenar al infractor que informe al titular
la identidad de los terceros que hayan participado
en la produccién y distribucién de los bienes o
servicios infractores, y sobre sus circuitos de dis-
tribucion. Segun el articulo 17.11.13 del TLC las
Partes dispondran que las autoridades judiciales
estén facultadas para ordenar la entrega de esa
informacion. Ademas de los dispuesto en el
ADPIC las autoridades judiciales estaran también
facultadas para imponer multas o arrestos al
infractor rebelde.



4.2.3 Medidas precautorias

El TLC (articulo 17.11.15) complementa el ADPIC (articulo
50.2) en el sentido que las medidas precautorias inaudita
altera parte (sin haber oido a la otra parte) deben ser expedi-
tas de acuerdo a las reglas de procedimiento judicial de cada
Parte.

También pareciera ser que el TLC permite a las autoridades
requerir pruebas a quien solicita una medida precautoria s6lo
cuando la infraccién es inminente, pero no cuando se esta
produciendo, como lo establece el ADPIC (articulo 50.3). Lo
que el TLC agrega al ADPIC, es que una garantia razonable
o0 cauciodn equivalente debe ser de una cuantia suficiente, no
solo para proteger al demandado y para prevenir abusos,
pero dicho monto no deberia desincentivar injustificadamen-
te la utilizacion de estos procedimientos.

El TLC establece que los costos para contratar expertos’”

deben ser razonables o basados en honorarios estandarizados
y no deben disuadir injustificadamente el recurso a dichos
procedimientos. No hay una medida equivalente en el
ADPIC, pero se desprende del principio general que los pro-
cedimientos de observancia no deben ser innecesariamente
complicados y costosos.***

4.2.4. Medidas en frontera

En lo que respecta a medidas en frontera, el TLC va mas alla
del ADPIC, particularmente en un aspecto. Este ultimo
Acuerdo establece medidas en frontera, incluidas medidas de
actuacion de oficio, solo para la importacion de marcas fal-
sificadas y bienes piratas. La aplicacion de medidas en fron-
tera a bienes exportados y a bienes en transito®” es facultati-
va. El TLC va mas alla del ADPIC en el sentido que estable-
ce medidas de actuacion de oficio para los bienes importa-
dos, asi como para aquellos destinados a la exportacion o en
transito.

4.2.5 Procedimientos y sanciones penales

Al igual que en el ADPIC, el TLC establece medidas penales
al menos para casos de falsificacion dolosa de marcas o pira-
teria de derechos de autor a escala comercial. Pero va mas
alla del ADPIC en el sentido que amplia el ambito de qué se
considera una infraccion dolosa a escala comercial para dos
situaciones especificas, que probablemente tenian en mente
las infracciones al derecho de autor en el ambiente digital.

La primera se refiere a la obligacion de las Partes de asegu-
rar que

Articulo 17.11.22(a): “la infraccion maliciosa al derecho
de autor y derechos conexos con fines de beneficio comer-
cial o ganancia econdmica seran objeto de procedimientos
y sanciones penales”.

Esta disposicion parece no tomar en cuenta el requisito cuan-
titativo de “escala comercial” establecido en el ADPIC y lo
reemplaza por la nocion de un elemento de “beneficio
comercial o ganancia econdémica”, que se centra mas en el
motivo de la infraccidn, aun si no se trata de un hecho a esca-
la comercial.

Pero esta importante disposicion, siendo bastante amplia, es
restringida por disposiciones que clarifican que para efectos
de los procedimientos penales,

Nota 33, articulo 17.11.22: “la evidencia de reproduccion
o distribucion de una obra protegida por el derecho de
autor no sera suficiente, por si, para establecer una infrac-
ci6n maliciosa,

y

Nota 34: “...se entendera que el beneficio comercial o la
ganancia financiera excluyen las infracciones de poco
valor.”

Estas disposiciones parecen limitar la accion judicial respec-
to a la transmision o intercambio de archivos en redes de
computadores (tecnologia peer to peer), dando a entender
que esta tecnologia no es mala en si misma y que puede ser
utilizada con motivos legitimos, tales como el intercambio
de archivos no protegidos por derechos de autor. Por lo tanto,
el demandante o querellante debera de todos modos probar
que la infraccion fue dolosa y hecha con motivos de benefi-
cio comercial o de ganancia econoémica.

Una aclaracion adicional reconoce’ que

Articulo 17.11.22(a)(ii): “la pirateria lesiva de los dere-
chos de autor o de derechos conexos, a escala comercial,
incluye la reproduccion o distribucion infractora realiza-
da con malicia, incluida la que se realiza por medios elec-
tronicos, de copias cuyo valor monetario total es signifi-
cativo, calculado sobre la base del valor legitimo de venta
al detalle de las mercancias infringidas.”

Esto también parece apuntar a las infracciones en el ambien-
te digital, particularmente la distribucion o intercambio de
archivos en Internet. Las palabras “copias cuyo valor mone-
tario total es significativo” se refieren principalmente a pro-
gramas de computador, no a archivos de texto, de musica o
de video.

Otras disposiciones del TLC relativas a procedimientos
penales establecen reglas detalladas para el embargo, deco-
miso y destruccion de bienes infractores y elementos usados
en la infraccion. Finalmente, el TLC establece que las auto-
ridades competentes en los casos de pirateria de derechos de
autor y de falsificacion de marcas, pueden ejercer acciones
de oficio sin que exista un reclamo formal.

3 El ADPIC no tiene disposiciones especificas
sobre la designacion de expertos como una medi-
da precautoria.

** Articulo 41.2, ADPIC.
*> Nota 13, ADPIC.
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bién la distribucion.



4.2.6 Limitacion de la responsabilidad de los prove-
edores de servicio de Internet’”

El TLC establece normas muy detalladas sobre la limitacion
de la responsabilidad de los proveedores de servicio de
Internet (ISPs, por sus siglas en inglés). Estas disposiciones
estan basadas en la Ley de Derechos de Autor de EEUU.*"*
Esta materia fue extensamente discutida durante las negocia-
ciones del TLC, principalmente debido a lo novedoso del
tema en negociaciones de PI. La intencion original de los
EEUU era incorporar esta materia en una carta adjunta al
TLC, pero en definitiva fue incorporada en el Capitulo
mismo de PI. No existe una disposicion equivalente en la
NAFTA ni en el acuerdo comercial de los EEUU y Jordania.
El tratado con Marruecos, ademds de tener disposiciones
muy similares, también incorpor6 una carta adjunta sobre el
sistema de notificacion que debera ponerse en ejecucion.

El TLC establece reglas especificas sobre responsabilidad y
limitacion de la responsabilidad de los proveedores de servi-
cio por el material infractor que sea transmitido o almacena-
do en sus redes, cuando realizan ciertas acciones, tales como
almacenar informacion a solicitud de un usuario (hosting),
almacenamiento temporal (caching) o referir o vincular a
informacion o a un sitio web determinado (linking). Este tipo
de disposiciones también fueron incluidas en CAFTA* y en
los acuerdos de los EEUU con Australia® y Singapur.*

Las disposiciones pertinentes del TLC otorgan a los ISPs res-
guardos en casos de responsabilidad secundaria por infrac-
ciones al derecho de autor, que tienen lugar en sus redes. En
principio, los ISPs podrian considerarse responsables por las
copias u obras protegidas que se almacenan o que transitan
por sus redes, pero que no son iniciadas, dirigidas o contro-
ladas por ellos. El sistema de limitaciéon de responsabilidad
les permite eximirse de responsabilidad pecuniaria si es que
impiden el acceso o retiran el contenido infractor tan pronto
como tomen conocimiento de una supuesta infraccion, inclu-
so mediante notificaciones apropiadas por parte de los titula-
res. El TLC deja espacio a las Partes para crear el sistema
mediante el cual se haran tales notificaciones.

Las disposiciones sobre responsabilidad de los proveedores
de servicio han recibido mucha critica en los EEUU, princi-
palmente por que el DMCA podria afectar los derechos de
privacidad de los usuarios de Internet. Especificamente, el
DMCA permite a los titulares solicitar al secretario de un tri-
bunal estadounidense de primera instancia que expida una
orden judicial para que el proveedor de servicio identifique
al supuesto infractor. Sin embargo, el TLC fue suficiente-
mente cuidadoso al disponer que las Partes pueden

Articulo 17.11.23 (h): “...establecer(d) un procedimiento
administrativo o judicial que permita a los titulares de
derechos de autor, que han efectuado una notificacion
efectiva de supuesta infraccion, obtener en forma expedi-
ta de parte de un proveedor de servicio la informacion que
éste posea para identificar al supuesto infractor.”

Por lo tanto, las Partes tendran que decidir si aplican esta dis-
posicion mediante un procedimiento judicial, como deberia
ser el caso, o un procedimiento cuasi-judicial como el del
DMCA.

4.3 El mecanismo de solucion de
diferencias del TLC

4.3.1 Consideraciones generales

El Entendimiento de Solucion de Diferencias (ESD) negocia-
do durante la Ronda de Uruguay fue un logro importante del
sistema multilateral de comercio y representé un cambio fun-
damental respecto del mecanismo establecido en el GATT
1947. En el sistema de la OMC el mecanismo sobre solucion
de diferencias esta basado en el principio de que cualquier
Miembro puede impugnar medidas comerciales tomadas por
otro Miembro, con lo que incluso paises que son econémica-
mente mas débiles pueden desafiar a sus socios comerciales
poderosos.”” Sin embargo, la puesta en ejecucion de este
importante principio no es necesariamente tan obvia. Por
ejemplo, una accion de un pais con un mercado interno
pequeilo puede no impresionar mayormente a un Socio
comercial mayor. Tal fue el caso en el afio 2000 de la amena-
za de retorsion en temas de propiedad intelectual por parte del
Ecuador a raiz del régimen europeo sobre bananos.*”

Este mismo principio gobierna el mecanismo de solucion de
diferencias del TLC.

La necesidad de activar el mecanismo de disputas surge siem-
pre que una Parte en un acuerdo comercial considere que los
beneficios que obtuvo de los compromisos han sido afectados
por medidas tomadas por la otra Parte. Debido a que el
Acuerdo esta basado en la idea de beneficios economicos
ventajosos, mediante la liberalizacion comercial, que sean
reciprocos y mutuos, el objetivo central del mecanismo de
solucion de diferencias es restablecer, tan pronto como sea
posible, la situacion en que la Parte pueda recibir plenamente
los beneficios que le corresponden bajo el acuerdo comercial.
Para la realizacion de este objetivo, en el caso del mecanismo
del ESD-OMC, se establecidé un procedimiento detallado y
reglamentado, consistente en distintas fases, cada una de las
cuales esta sujeta a estrictos plazos de cumplimiento.”*

7 Articulo 17.12.23, TLC.

38 Titulo 17, Seccion 512, la Ley de Limitacién de
Responsabilidad para las Infracciones al Derecho
de Autor En Linea (Online Copyright Infringement
Liability Limitation Act ) fue incorporada en la Ley

de Derecho de Autor como parte del DMCA, entre
otros, para implementar los Tratados de la OMPI
en la legislacion de EEUU.

** Articulo 15.11.27, TLC EEUU — CAFTA.
0 Articulo 17.11.29, TLC EEUU — Australia. 5.3.

#! Articulo 16.9.22, TLC EEUU — Singapur.

*2 Lacarte, 2000.

3 Bronkers, 2004.

34 \ler UNCTAD-ICTSD Resource Book, Capitulo
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Al igual que en el mecanismo de solucién de diferencias de la
OMC, el primer paso en una controversia son consultas entre las
Partes sobre cualquier medida actual o que se ha propuesto para
su adopcién por alguna de ellas. La identificacion de la medida y
la indicacion del fundamento legal para el reclamo debe ser
incluido en la solicitud de consultas.

El principal compromiso de las Partes en esta etapa es intentar
llegar a una solucién mutuamente satisfactoria del asunto someti-
do a las consultas. Si las consultas fallan, una Parte puede solici-
tar una reunion de la Comision de Libre Comercio*, la que debe
reunirse dentro del lapso de tiempo establecido en el TLC (articu-
lo 22.5.1). En ese caso la Comisidn puede, alternativamente,
ademas de asistir a las Partes para que logren una solucién
mutuamente satisfactoria, realizar lo siguiente:

* convocar asesores técnicos;

« crear grupos de trabajo;

* crear grupos de expertos;

* recurrir a buenos oficios, conciliacién y mediacion; o

« formular recomendaciones
Si las Partes no logran resolver la controversia dentro de los pla-
zos del TLC cualquier Parte puede solicitar la formacién de un
panel arbitral para que considere la materia. La solicitud sefalara
la medida que se reclama y las disposiciones del Acuerdo aplica-
bles a la controversia. El panel se compone de tres miembros.
Las reglas de procedimiento se estableceran y modificaran por la
Comision, y pueden ser complementadas por reglas de procedi-
miento adicionales adoptadas por el panel, que no sean contra-
rias al Acuerdo. Al igual que el Entendimiento Relativo a las
Normas y Procedimientos por los que se Rige la Solucién de
Diferencias (articulo 7), los paneles en el TLC tienen términos de
referencia estandares.
A solicitud de una Parte o salvo que una Parte no esté de acuer-

do, el panel puede buscar informacién y asesoria técnica sobre
asuntos técnicos esgrimidos por una Parte, incluidos asuntos

Cuadro 14: Distintas fases en la solucion de una diferencia

medioambientales, laborales, de salud y de seguridad, de cual-
quier persona u 6rgano que estime conveniente. Esta regla pare-
ce ser distinta al ESD de la OMC.

El informe del panel se basara en las disposiciones pertinentes
del TLC y en las presentaciones y argumentos de las Partes. Si
las Partes estan de acuerdo, el panel también puede hacer reco-
mendaciones para resolver la controversia.

Las Partes negociaran la solucién de la controversia. Si el panel
establece que una Parte ha incumplido sus obligaciones o esta
causando una anulacién o menoscabo, la resolucién sera elimi-
nar la disconformidad o la anulacién o menoscabo. Las Partes
pueden acordar en un plan mutuamente satisfactorio resolver la
controversia, la que normalmente se ajustara a la recomendacion
y determinacion del panel.

Si las Partes no pueden acordar compensaciones, la Parte recla-
mante puede notificar que pretende suspender la aplicacién de
beneficios por un monto equivalente. Si la Parte reclamada con-
sidera que el monto de los beneficios que seran suspendidos es
manifiestamente excesivo o que ya ha eliminado la medida dis-
conforme o la anulacién o menoscabo sefalado por el panel,
puede solicitar que el panel vuelva a considerar el asunto. Si el
panel resuelve que el nivel de beneficios propuestos para la sus-
pension es excesivo, determinara el nivel de beneficios a ser
considerado de efecto equivalente.

Salvo que la Comision decida lo contrario, la contribucién mone-
taria sera pagada a la Parte reclamante en cuotas trimestrales
iguales que seran depositadas en un fondo establecido por la
Comision para iniciativas apropiadas que faciliten el comercio
entre las Partes.

* La “Comision de Libre Comercio” se compone de miembros de ambas
Partes de nivel ministerial o de sus representantes, y entre otras funcio-
nes, supervisa la observancia del TLC.

Las caracteristicas principales del sistema de la OMC estan
presentes en el TLC, con algunas diferencias particulares dis-
cutidas a continuacion.

Los EEUU han promovido desde larga data una mayor
transparencia en el sistema de solucion de diferencias de la
OMC. Se sustenta esta posicion en que segiin demuestra la
experiencia las recomendaciones y decisiones del Organo de
Solucién de Diferencias tienen efectos importantes en vastos
segmentos de la sociedad civil. Al mismo tiempo, el aumen-
to de la membresia de la OMC ha resultado en que un nime-
ro mayor de gobiernos y de particulares se interesen en esas
sentencias y decisiones. Sin embargo, segun esta tesis, a la
sociedad civil y a los Miembros que no son partes en un pro-
cedimiento particular, no les ha sido posible tomar conoci-
miento de los argumentos u observar los procedimientos que
conllevan a las recomendaciones y decisiones del 6rgano
jurisdiccional.

En las negociaciones del ALCA, las propuestas de los EEUU
sobre solucion de diferencias persiguen objetivos similares.
En ese foro, el objetivo principal de la propuesta sobre solu-
cion de diferencias es establecer un mecanismo que sea per-

cibido como justo, transparente y efectivo que se aplicaria a
las diferencias entre gobiernos con relacion a la interpreta-
cion o aplicacion del Acuerdo. La propuesta de los EEUU no
aborda ninguna norma en particular; ellas seran desarrolladas
a medida que avancen las negociaciones. En consecuencia,
las diferencias que surjan tanto bajo el ALCA y la OMC
podrian ser resueltas en cualquiera de los foros segtn lo esti-
me conveniente la Parte demandante. Esta regla general esta
sujeta a una excepcion para minimizar el recurso a multiples
procedimientos. Una vez que una Parte del ALCA haya opta-
do por uno de los foros, la propuesta excluiria la posibilidad
de recurrir a cualquier otro foro.

4.3.2 Las principales caracteristicas del mecanis-
mo del TLC

Como se sefiald anteriormente, las demandas de EEUU por
mayor transparencia en el mecanismo de solucion de dife-
rencias, se reflejan en el mecanismo del TLC. El mecanismo
de solucion de diferencias se aplica a casi todas las materias
cubiertas por el Acuerdo, excepto para algunas disposiciones
relativas a Politica de Competencia, Monopolios Designados
y Empresas del Estado (Capitulo 16).** Ademas, se incluye-

5 Articulo 16.8, TLC.
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ron algunos procedimientos especiales para Servicios
Financieros®, Medio Ambiente™ y Asuntos Laborales™, en
los que se contemplan consultas técnicas.

El mecanismo acordado incluye una solucion alternativa a la
retaliacion comercial en algunas disputas cuando alguna
Parte no cumpla con las recomendaciones establecidas en el
informe del panel, y que permite al pais demandado pagar
una contribucion monetaria anual. Ambas Partes determina-
ran el monto o, si no se logra un acuerdo, seria equivalente
al 50% del nivel de beneficios que el panel haya fijado como
de efecto equivalente o bien, 50% del nivel que la Parte
demandante haya propuesto suspender. Si el demandado no
paga la contribucion monetaria, la otra Parte podra suspender
la aplicacion de beneficios en conformidad con las disposi-
ciones del TLC.

El TLC, al igual que en la propuesta del ALCA, permite a las
Partes escoger el foro al que se sometera la diferencia surgi-
da bajo el Acuerdo o bajo cualquier otro acuerdo comercial
entre las Partes (v.gr. el Acuerdo de la OMC en el que tanto
Chile como EEUU son partes). La Parte demandante tiene
derecho a escoger el foro. En ese caso el foro escogido sera
utilizado y excluird a los demas.

El mecanismo de solucion de diferencias, fundamentalmente
incluye consultas, buenos oficios, conciliacion y mediacion,
y el establecimiento de un panel arbitral. Para este ultimo, el
Acuerdo obliga a las Partes a establecer y mantener, dentro
de seis meses desde la entrada en vigor del TLC, una lista de
al menos 20 personas, designadas de mutuo acuerdo por las
Partes, y dispuestas y disponibles a ser panelistas en las dife-
rencias que puedan surgir. Seis de estos miembros no pueden
ser nacionales de las Partes. La lista tendra vigencia por un
minimo de tres afios y los panelistas pueden ser reelegidos.
El Cuadro 14 da un panorama de los distintos pasos estable-
cidos en el TLC para la solucion de una diferencia en parti-
cular.

Finalmente, el mecanismo de solucion de diferencias, se
aplica, salvo disposicion en contrario en el Acuerdo :

* a la prevencion o a la solucion de todas las diferencias
entre las Partes relativas a la aplicacion o a la interpreta-
cion del Tratado;

* cuando una Parte considere que una medida de la otra
Parte es incompatible con las obligaciones del Tratado,
0 que la otra Parte ha incurrido en incumplimiento de
otra forma respecto de las obligaciones asumidas en

conformidad con el Tratado; y

* cuando una Parte considere que una medida de la otra
Parte causa anulacion o menoscabo.””

4.3.3 Anulacion o menoscabo: Reclamaciones en
caso en que no exista infraccion

El mecanismo de solucion de diferencias del TLC, tal como
se apuntara precedentemente, incluye aquellas reclamacio-
nes que inciden en medidas que no contravengan el tratado
pero que una de las Partes considere que anulan o menosca-
ben los beneficios que razonablemente pudo haber esperado
recibir de la aplicacion de las disposiciones sobre derechos
de propiedad intelectual. En el sistema de la OMC*®, la dife-
rencia entre los recursos por violacion y aquellas en que no
exista infraccion, es que bajo las primeras la competitividad
se ve afectada por la violacion de un Miembro a una deter-
minada obligacion de alguno de los acuerdos de la OMC. En
el caso de diferencias por la segunda situacion, por el con-
trario, esta relacion de competitividad se ve afectada por
acciones por parte de un Miembro, en si consistentes con los
acuerdos, pero que en definitiva resultan en un menoscabo
de ciertas concesiones de acceso a mercado de la otra de
Parte. Es considerada una causa valida para accionar si un
Miembro, por simples medidas internas, frustra las expecta-
tivas legitimas de los deméas Miembros con relaciéon a las
ventajas competitivas que sus productos han obtenido de una
concesion arancelaria negociada. Sin embargo, esas expecta-
tivas legitimas no pueden ser invocadas si el demandante
pudo haber previsto, al momento de negociar la concesion, la
posible adopcion de una medida interna futura por el deman-
dado que podria anular la ventaja competitiva del deman-
dante resultante de la concesion negociada. Este requisito
asegura que las reclamaciones por anulacion o menoscabo
sean utilizadas en casos en que se frustren las legitimas
expectativas, y no simplemente sobre la base de un desarro-
llo econdmico negativo. Esta distincion y la racionalidad de
este tipo de accidn en el sistema de la OMC son aplicables
al sistema de solucién de diferencias previsto en el TLC.

Tal como se expusiera mas arriba, el TLC, en su Capitulo de
DPIs no contiene normas especificas sobre reclamaciones en
casos en caso que no exista infraccion. Estas reclamaciones
pueden ser causa de diferencias entre las Partes y dar lugar a
una disputa en virtud de las disposiciones generales del capi-
tulo sobre solucion de diferencias. Sin embargo, es necesario
apuntar que la aplicacion automatica de acciones en caso que
no exista infraccion de los derechos de la propiedad intelec-

* Articulo 12.17, TLC.

*7 Articulo 19.5, TLC.

% Articulo 18.6, TLC.

30 E| Anexo 22.2 del TLC prescribe que:

1.Una Parte podra recurrir al mecanismo de solu-
cion de controversias en virtud de este Capitulo
cuando, en virtud de la aplicacién de una medida
que no contravenga este Tratado, considere que

se anulan o menoscaban los beneficios que
razonablemente pudo haber esperado recibir de
la aplicacion de alguna de las siguientes disposi-
ciones:

(a) Capitulos Tres a Cinco (Trato nacional y acce-
so de mercancias al mercado, Reglas de origen y
procedimientos de origen y Administracion adua-
nera);

(b) Capitulo Siete (Obstaculos técnicos al comercio);
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(c) Capitulo Nueve (Contratacion publica);

(d) Capitulo Once (Comercio transfronterizo de
servicios); o

(e) Capitulo Diecisiete (Derechos de propiedad
intelectual).

*> Ver UNCTAD-ICTSD Resource Book, Capitulo
5.3.



tual no es obvia. En el ADPIC, se reconocio6 que esta era una
materia que merecia mayor consideracion, por lo que se
incorporaron disposiciones de transicion al respecto. La
cuestion de la aplicacion del Acuerdo a este tipo de reclama-
ciones sigue constituyendo a la fecha de escribir este infor-
me una de las materias importantes ain no resueltas en el
Consejo de los ADPIC y donde las posiciones de sus
Miembros difieren de modo significativo. Una reciente
publicacion argumenta con relacion a este tema y al efecto de
su inclusion en los acuerdos comerciales bilaterales que los
acuerdos:

“... tales como los recientemente concluidos con Chile, el
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA) y
Australia, ... irrevocablemente incluyen a la propiedad inte-
lectual en el ambito de las reclamaciones sin infraccion...

cuyos efectos respecto a los derechos de las Partes para
regular la propiedad intelectual en el interés piblico podrian
ser significativos... permitiendo a la vez demandas basadas
en reclamaciones ambivalentes, que pueden someter a pai-
ses en desarrollo de escasos recursos a gran numero de
demandas infundadas, haciéndolos mas vulnerables a pre-
siones para que se abstengan de usar las flexibilidades
permitidas en los acuerdos internacionales.””*!

En sintesis, en el caso de estas reclamaciones, el TLC clara-
mente las incluye en el mecanismo de solucion de diferen-
cias, por lo que las diferencias relativas a DPIs podrian
basarse en medidas adoptadas por una Parte que sean consi-
deradas por la otra como anulando o menoscabando sus
expectativas.

%1 South Centre / CIEL, 2004. El informe recono-

ce: “Sin embargo, estos acuerdos bilaterales esta-
blecen ciertas limitaciones para reclamaciones sin
infraccion que deben ser tomadas en cuenta. En
el TLC EEUU - Chile, por ejemplo, los beneficios

esperados bajo el capitulo de propiedad intelec-
tual no pueden ser invocados respecto a medidas
tomadas bajo las disposiciones sobre excepcio-
nes generales. Esto es, las medidas tomadas
bajo el articulo XX del GATT 1947 (incorporado
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con sus notas interpretativas, mutatis mutandis en
los acuerdos), no pueden ser objetadas sobre la
base de anulacién o menoscabo de los beneficios
esperados bajo las disposiciones de propiedad
intelectual”.



5. Comentarios finales

El ADPIC ha conllevado un cambio sin precedentes en las
relaciones econdmicas internacionales. Por primera vez la PI
fue integrada al marco institucional del sistema comercial
internacional.”** Esto, en algun sentido, refleja la voluntad de
los EEUU, que ya desde la Ley de Comercio de 1974 esta-
blecid en sus relaciones comerciales el vinculo entre el
comercio y una adecuada proteccion de la propiedad intelec-
tual. La razoén para incluir a los DPIs en el marco del sistema
comercial durante la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales, que culminara con la creacion de
la OMC, son complejas. Este intento fue originalmente resis-
tido por numerosos paises en desarrollo, los que expresaron
en su oportunidad preocupaciones, entre otras, sociales, res-
pecto a someter, por ejemplo, inventos relacionados con la
salud publica y la nutricién a las nuevas normativas sobre
patentes bajo el incipiente nuevo régimen comercial interna-
cional .’

Mientras que el ADPIC establece estandares minimos de
proteccion, aunque con algunas flexibilidades, tendencias
mas recientes sugieren un panorama mas complejo, caracte-
rizado como el fendmeno ADPIC plus. Estas nuevas tenden-
cias han sido motivo de nuevas preocupaciones en cuanto
ellas van mas alla de las normas minimas del ADPIC al pre-
tender armonizar regimenes sobre la propiedad intelectual a
niveles comparables con los de paises econémica y tecnold-
gicamente mas avanzados. Este patron de armonizacion se
promueve via nuevas iniciativas bilaterales, regionales y
multilaterales.* Las ansiedades esgrimidas se refieren parti-
cularmente a la reduccion del espacio para el ejercicio de
politicas publicas en areas consideradas importantes para el
desarrollo economico. En sintesis, la percepcion de muchos
es que los requisitos ADPIC plus impediran a los paises
recurrir a las flexibilidades implicitas en el ADPIC* y a
hacer uso de politicas industriales con sistemas de proteccion
de DPIs mas laxos, que fueron utilizados en el pasado por
paises desarrollados y hasta hace muy poco por paises
recientemente industrializados.

El llamado fenémeno ADPIC plus refleja el punto de vista
de que el Acuerdo no estaria en consonancia con los niveles
de proteccion de la PI necesarios para promover el comercio
global y responder a los requerimientos de la era digital. En

este sentido, EEUU ha seguido en afios recientes una politi-
ca comercial bilateral explicita y directa de profundizacion
del ADPIC introduciendo disposiciones tipo ADPIC plus en
sus acuerdos de libre comercio post-NAFTA, -concluido casi
contemporaneamente con aquellos de la Ronda de Uruguay.
Esta agenda bilateral de los EEUU ha incluido la mayoria de
los aspectos promovidos por este pais en foros internaciona-
les, entre otros:

« El fortalecimiento de la proteccion de los derechos de
autor, marcas y patentes;

¢ La necesidad de ratificar nuevos tratados en materia de
propiedad intelectual ;

* La proteccion de formas de vida mediante patentes;

* El condicionamiento del otorgamiento de licencias obli-
gatorias sobre patentes;

* La aplicacion especifica y mas extendida de las disposi-
ciones del ADPIC en éreas tales como la informacion no
divulgada;

* La reduccion de las flexibilidades respecto del agota-
miento de DPIs.

Un analisis del TLC constituye una incursion estimulante en
este mundo del ADPIC plus. Sin embargo, es dificil a estas
alturas determinar y estimar el impacto general de las dispo-
siciones sobre propiedad intelectual del TLC o incluso extra-
polar sus resultados a otros paises. El TLC es un tratado
comprensivo, que al entender de Chile, junto con ampliar su
red de acuerdos comerciales con diversos socios comercia-
les, constituye un aspecto dindmico de su politica econémi-
ca de promocion de exportaciones tanto de servicios como
de productos con un mayor valor agregado. Por lo tanto, el
impacto del TLC no puede establecerse sin tomar en consi-
deracion estas otras consideraciones.

Una conclusion preliminar que puede extraerse del TLC es
que el nivel de sus disposiciones sobre proteccion y obser-
vancia®’ de los DPI son menos restrictivas y estrictas que
aquellas negociadas por los EEUU simultdneamente con
Singapur y posteriormente con Australia, Bahrein,
Marruecos™ y CAFTA; sin embargo el TLC incluye norma-
tivas que pueden transformarse en precedentes importantes

*2 Antes del ADPIC, habian algunas referencias a
DPIs en el GATT 1947. Por ejemplo, el Articulo IX
trata sobre Marcas de Origen; tanto el Articulo XII
sobre Restricciones para proteger la balanza de
pagos y el Articulo XVIII sobre Ayuda del Estado
para favorecer el desarrollo econémico, sefialan
que las Partes no pueden aplicar restricciones
que impidan el cumplimiento de procedimientos
de patentes, marcas derechos de autor, o proce-
dimientos similares. Finalmente, el Articulo XX,
que establece las excepciones generales, permite

adoptar medidas necesarias para lograr la obser-
vancia de las leyes y de los reglamentos que no
sean incompatibles con las disposiciones del pre-
sente Acuerdo, tales como las leyes y reglamen-
tos relativos a la proteccion de patentes, marcas
de fabrica y derechos de autor y de reproduc-
cion, y a la prevencion de practicas que puedan
inducir a error.

*3 Abbott, 2002.
4 Vivas — Eugui, 2003.
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5 Comision de DPIs, 2002; UNCTAD - ICTSD,
Policy Discusion Paper; Drahos, 2002.

¢ Kim, 2003

%7 Este hecho ha sido claramente resaltado en el
IFAC-3-Chile, 2003.

%% Al momento de escribir este informe, los trata-
dos de libre comercio de EEUU con Australia,
CAFTA, Marruecos y Bahrein ain no eran apro-
bados.



para su incorporacion en futuros acuerdos bilaterales o mul-
tilaterales.

Las disposiciones sobre productos farmacéuticos del TLC asi
como aquellas negociadas en el contexto de otros acuerdos
comerciales bilaterales de los EEUU han suscitado criticas y
comentarios adversos. Al respecto, cabe apuntar que la
extension de la proteccion para los productos farmacéuticos
resultante del TLC es en alguna medida condicionada a los
principios de la Declaracion Ministerial sobre el ADPIC y la
Salud Publica de 14 de noviembre de 2001, la cual es men-
cionada expresamente en el Predambulo del Capitulo 17 del
TLC. El Preambulo del TLC es innovador particularmente en
comparacion con los otros acuerdos comerciales suscritos
recientemente por los EEUU. Como se destaca igualmente
en este informe, la relacién entre, por un lado, el Predmbulo
y los principios generales del Acuerdo, tales como la clausu-
la de no-derogacion, y por el otro, las disposiciones sobre
productos farmacéuticos, son al menos ambiguas. Esta ambi-
giiedad es generalizada en este Capitulo 17 del TLC.

Entre las areas no cubiertas por el TLC, a diferencia de pro-
puestas en el ALCA, esta la posibilidad de otorgar licencias
obligatorias para permitir el uso de una patente. En esta area,
asi como en otras no cubiertas por el tratado, este ultimo no
innova con respecto a la arquitectura internacional de la pro-
piedad intelectual. Sin embargo, expertos como Abbott con-
cluyen que en algunos de estos tratados bilaterales como es
el caso de los acuerdos de los EEUU con CAFTA y
Marruecos,

“..las disposiciones relativas a patentes y aprobacion
sanitaria de medicamentos...tienen la intencion de restrin-
gir las flexibilidades inherentes al ADPIC, la Declaracion
de Doha y la Decision sobre el Parrafo 6...Parecen dise-
fladas a evitar el uso efectivo de las licencias obligatorias
al impedir la comercializacion de medicamentos produci-
dos por terceros durante el término de proteccion de las
patentes.””*

El TLC, como se ha reiterado en este informe, no trata de
todas las materias atinentes a la propiedad intelectual. Por
ejemplo, en un area en el que varios paises en desarrollo han
sostenido que los regimenes internacionales sobre la propie-
dad intelectual no toman adecuadamente en consideracion
las modalidades de proteccion de los conocimientos tradicio-
nales, el TLC no establece normas sobre la materia y tampo-
co innova respecto a los debates recientes sobre el tema en el
Consejo sobre los ADPIC y en la OMPIL.

El TLC no aborda tampoco la cuestion del agotamiento de
los derechos en patentes y marcas. A este respecto, la
Declaracion de Doha sobre el ADPIC y la Salud Publica,
confirma el derecho de los Miembros de la OMC a usar, al
maximo, las disposiciones del Acuerdo incluyendo la liber-
tad para determinar el régimen de agotamiento mas conve-
niente. Cabe indicar que en el caso del TLC de los EEUU
con Australia se permite, respecto de las patentes, que el titu-
lar limite contractualmente la importacion de productos
patentados introducidos por ese titular en el mercado. El
TLC mantiene al respecto, en plenitud, dichas flexibilidades.

Consecuentemente, hay diferencias entre el TLC y los otros
acuerdos firmados recientemente por los EEUU. Ellos no
son idénticos. A pesar de que siguen la misma estructura y
tienen semejanzas, existen, como se ha reiterado en este
informe, diferentes grados de diferencias, de caracter sustan-
tivo, entre ellos.

Finalmente, como se destaca en este informe, los acuerdos
bilaterales recientes promovidos por los EEUU agregan una
pagina importante a la historia de la propiedad intelectual.
E1 ADPIC constituyo, sin lugar a dudas, un capitulo trascen-
dental de esta historia, pero como demuestran los acuerdos
bilaterales, no el ultimo. Este informe ha tenido como pro-
posito contribuir a conocer mejor esta historia particular-
mente sus paginas mas recientes.

39 Abbott, 2004.
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Acronimos

ACE
ACPA

ADPIC

APEC

ALCA

AELC
APC

CAFTA

CE
CEPAL

CDB
CIDA

CTEA

CVDT

DMCA

DPIs
EEUU
EFTA
ESD
FDA
GATT

IANA

ICANN

ICTSD

IFAC
IGs

Acuerdo de Complementacién Econémica

Ley de Antipirateria Cibernética de Proteccion al
Consumidor

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio

Foro de Cooperacion Economica Asia Pacifico
Area de Libre Comercio de las Américas
Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA)

Ley sobre Autorizacion de Promocion Comercial
(TPA)

Tratado de Libre Comercio Centroamérica —
Estados Unidos

Comunidades Europeas

Comision Economica para América Latina y el
Caribe

Convencién de la Diversidad Biologica

Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional

Ley de Extension del Término de Proteccion
para los Derechos de Autor

Convencién de Viena sobre el Derecho de los
Tratados

Digital Millennium Copyright Act, Ley de
Derechos de Autor del Milenio Digital

Derechos de Propiedad Intelectual

Estados Unidos de América

Asociacion Europea de Libre Comercio
Entendimiento de Solucion de Diferencias
Administracion de Alimentos y Medicamentos

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio

Autoridad de Asignacién de Nombres en Internet
o Internet Assigned Numbers Authority

Corporacion de Internet para la Asignacion de
Nombres y Numeros o Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers

Centro Internacional para el Comercio y el
Desarrollo Sostenible

Comité Asesor Funcional de la Industria

Indicaciones geograficas
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ISPs
NAFTA

NICs

NMF
OoMC
OMPI

PGB
PI
QIAP

QUNO
RMI
SACU
SGP

TCBs
TDP
TLCAN
TLC

TLD
TODA
TOIEF

TPA

TPMs

TRIPs

UDRP

UE
UNCTAD

UPOV

uscC

Proveedores de servicio de Internet

Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN)

Centros de Informacion de Red o Network
Information Centers

Nacion mas favorecida
Organizacion Mundial del Comercio

Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual

Producto Geografico Bruto
Propiedad Intelectual

Programa de Asuntos Internacionales de los
Cuaqueros

Oficina de Naciones Unidas de los Cuaqueros
Informacion sobre la gestion de los derechos
Unién Aduanera de Africa del Sur

Sistema Generalizado de Preferencias
Comerciales

Tratados comerciales bilaterales
Tratado sobre el Derecho de Patentes
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Tratado de Libre Comercio entre Chile y los
Estados Unidos de América

Dominio de nivel superior o top level domain
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o
Ejecucion y Fonogramas

Ley sobre Autorizacion de Promocion Comercial
(APC)

Medidas tecnoldgicas de proteccion

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC)

Politica Uniforme de Solucion de Controversias
en materia de Nombres de Dominio

Unién Europea

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Unidn Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales

Codigo de los EEUU
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Anexo A: El Sistema de Propiedad Intelectual

Chileno

La actual Ley de Propiedad Industrial de Chile entr6 en vigor
el 25 de enero de 1991, mientras que la Ley de Propiedad
Intelectual (Derecho de Autor) entr6 en vigor el 2 de octubre
de 1970, pero ha sido modificada varias veces desde enton-
ces. Estas dos leyes cubren las mas importantes areas de pro-
piedad intelectual, es decir, patentes (incluidos los “modelos
de utilidad”), marcas, disefios industriales, derechos de autor
y derechos conexos. Otras categorias de derechos de propie-
dad intelectual (tales como informacién no divulgada, varie-
dades vegetales, indicaciones geograficas) son reguladas en
distintos cuerpos legales*”. Un proyecto de ley para adaptar la
ley de propiedad industrial chilena al ADPIC y a tratados bila-
terales firmados en los ultimos afios, esta siendo examinada
por el Congreso y se espera sea aprobada durante el afio 2004.

El Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de
Economia esta encargado de otorgar patentes (incluidos
modelos de utilidad), marcas y disefios industriales, mientras
que la Direccién de Archivos y Museos de la Biblioteca
Nacional esta encargada del depdsito de obras protegidas por
derechos de autor y derechos conexos. El Departamento de
Semillas de Servicio Agricola y Ganadero, otorga proteccion
a las nuevas variedades de plantas.

Chile es miembro de varios acuerdos internacionales de pro-
piedad intelectual, concluidos bajo los auspicios de la OMPI,
como se muestra en la Tabla 1.

La Ley de Propiedad Industrial de 1991 fue un hito impor-

tante respecto a los estandares imperantes en América
Latina. Durante la discusion legislativa del proyecto de ley
hubo un debate agitado y controvertido sobre la necesidad de
patentar productos farmacéuticos, los que hasta entonces no
estaban protegidos mediante patentes segin la ley de 1931,
lo que era la practica pre-ADPIC en toda Latinoamérica y
otros paises. Mientras que productores nacionales de farma-
cos querian retrasar por al menos 10 afios la patentabilidad
para estos productos®', la industria internacional presiond
fuertemente para que se otorgara una proteccion “pipeline”.
Finalmente la ley otorgd una proteccion “in actum” (pros-
pectiva, no retroactiva) para todos los productos no patenta-
dos. La importancia de este resultado fue que Chile quebro la
tendencia internacional prevaleciente hasta fines de los afios
ochenta, en el que el otorgamiento de patentes a productos
farmacéuticos no era automatico, como incluso fue recono-
cido en las disposiciones transitorias del ADPIC.

A pesar que el nimero de solicitudes de patentes ha crecido
considerablemente en Chile desde 1991 (en mas de 200%),
el monto total no es muy significativo con relacion a paises
desarrollados o incluso algunos paises latinoamericanos.**
Ademas, ain cuando las solicitudes de patentes nacionales
han aumentado en cerca de un 100% desde 1991, ésto repre-
senta solo el 11% del total de solicitudes cada afio.’”* La
Tabla 2 presenta un panorama general del nimero de solici-
tudes de patentes y de patentes concedidas en Chile desde
que entrd a regir a nueva ley.

Acuerdo, convencion o tratado de los que Chile es parte:

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA)

Tabla 1: Tratados de Propiedad Intelectual de los que Chile es parte

Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas (Acta de Paris)

Convenio por el que se establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual

Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas(TOIEF)
Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales (Acta de 1978)
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo)

Convencion Internacional sobre la proteccion de los artistas intérpretes o ejecutantes,
los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusiéon

Fuente: Informacion obtenida de la base de datos en linea de la OMPI, disponible en http//:www.wipo.int/treaties/

5 de junio de 1970
(10 de julio de 1975);

25 de junio de 1975;
6 de marzo de 2002;
20 de mayo de 2002;
5 de enero de 1996;
14 de junio de 1991;

5 de septiembre de 1974

%0 \er la notificacion hecha por Chile al Consejo
de los ADPIC bajo el articulo 63.2 del Acuerdo, de
sus principales leyes y reglamentos (anexo 1) y en
otras leyes y reglamentos (Anexo 2), Documentos
OMC IP/N/1/CHL/1. El documento estéa disponible
en
http://docsonline.wto.org/GEN_searchResult.asp.
Algunas de las leyes y reglamentos mencionados

ain-h.htm&2.0.

de 1981.
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en este documento estan disponibles en
Collection of Laws for Electronic Access (CLEA)

http://clea.wipo.int/clea/lpext.dll?f=templates&fn=m

#1 Como lo establece la ley espafiola de patentes

%2 En 2001, por ejemplo, Colombia recibi6 44.945
solicitudes, mientras que Brasil 94.007 y Ecuador
28.909. Ver estadisticas de la OMPI en
http://www.wipo.int/ipstats/en/index.html.

¥3 La importancia relativa de solicitudes domésti-
cas ha disminuido desde 1991, cuando el 21%
del total de solicitudes correspondia a solicitudes
nacionales.


http://docsonline.wto.org/GEN_searchResult.asp
http://clea.wipo.int/clea/lpext.dll?f=templates&fn=m
http://www.wipo.int/ipstats/en/index.html

Tabla 2: Chile: Numero de patentes solicitadas y de patentes concedidas

Solicitudes Patentes concedidas
Ano Extranjeras Nacionales Total Extranjeras Nacionales Total
1991 870 240 1,110 779 122 901
1992 1,104 329 1,433 948 175 1,123
1993 1,341 341 1,682 1,179 155 1,334
1994 1,591 415 2,006 1,411 219 1,630
1995 1,759 322 2,081 1,532 170 1,702
1996 2,023 360 2,383 1,768 175 1,943
1997 2,647 273 2,920 2,409 161 2,570
1998 2,884 313 3,197 2,570 207 2,777
1999 2,855 347 3,202 2,609 205 2,814
2000 3,236 415 3,651 2,857 243 3,100
2001 2,788 413 3,201 2,504 246 2,750
2002 2,460 547 3,007 2,147 391 2,538
2003 2,281 506 2,787 2,077 329 2,406

Fuente: departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia de Chile. Informacion en linea disponible en: http//:www.dpi.cl/shnoti.asp?

Un gran numero de solicitudes de patentes y de patentes con-
cedidas pertenecen a solicitantes extranjeros. En la actuali-
dad cerca del 90% de solicitudes de patentes y 87% de las
patentes concedidas en Chile pertenecen a esa categoria
como se muestra en la Tabla 2. Hay un alto grado de con-
centracion en las solicitudes de patentes, en donde cuatro
paises concentran el 65% de todas las solicitudes presentadas
entre 1991 y 2003 (Alemania 9.7%, Paises Bajos 6%, Suiza
6.5% y EEUU 42.4%)*.

No maés de 100 solicitudes para modelos de utilidad y 300
solicitudes para diseflos industriales son recibidas cada afio
por el Departamento de Propiedad Industrial. Mientras que
los nimeros para modelos de utilidad han aumentado cinco
veces desde 1991, aquellos correspondientes a disefios

industriales han aumentado en 80%, pero en este ultimo caso
la participacion nacional ha disminuido desde 94% al 66%.**

En marcas la situacion es bastante diferente. Mas de 30.000
solicitudes de marcas, incluidas tanto nuevas como renova-
das*, son solicitadas cada afio al Departamento de
Propiedad Industrial. Esta figura pone a Chile entre los quin-
ce paises en que se solicitan un mayor nimero de marcas en
el mundo al afio, ain mas que paises desarrollados como
Dinamarca (11.997 solicitudes en 2001), Finlandia (10.224
solicitudes en 2001) Italia (11.005 solicitudes en 2001),
Noruega (15.083 solicitudes en 2001), o Suecia (15.155 soli-
citudes en 2001)*”’. El nimero total de solicitudes de marcas
por afio esta reflejada en la Figura 1.

Figura 1. Chile: Namero de solicitudes y registros de marcas
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Fuente: departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economia de Chile. Informacién en linea disponible en: http//:www.dpi.cl/shnoti.asp?

34 \ler datos del departamento de Propiedad
Industrial del ministerio de Economia de Chile en
http//:www.dpi.cl/shnoti.asp?

5 |dem.

%6 Cerca de un tercio del total de las solicitudes

corresponde a renovaciones y dos tercios a nue-
vas solicitudes de marcas. Casi el 70% corres-
ponde a solicitudes nacionales.

*7 Ver estadisticas de OMPI en:
http://www.wipo.int/ipstats/en/index.htim
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Anexo B: Tratados de propiedad intelectual de los
que Chile es parte o serd parte debido a tratados de
libre comercio recientes

Tratado/Acuerdo a aplicarse UE EFTA EEUU UE(1) EFTA(1) EEUU(1)
o al que debe accederse

Acuerdo sobre los ADPIC A A B(1) 01.01.2009
Convenio de Berna A A
Convenio de Paris A A
Convenio de Ginebra B(1) C 01.01.2009
Convencion de Roma A A
UPOV 1978 A* B(1)* 01.01.2007
UPOV 1991 A* B(1)* 01.01.2007 01.01.2009
Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes B(1) B(1) B(1) 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007
Convenio de Bruselas B(1) 01.01.2009
Protocolo de Madrid C C C
Arreglo de Madrid ¢}
Tratado de Budapest B(1) B(1) 01.01.2009 01.01.2009
Tratado de Derecho de Marcas  B(1) B(1) 01.01.2009 01.01.2009
TODA B(1) B(1) 01.01.2007 01.01.2007
TOIEF B(1) B(1) 01.01.2007 01.01.2007
Convenio de la Haya C C
Tratado sobre el Derecho de Patentes C
Arreglo de Niza B(1) B(1) 01.01.2007 01.01.2007
Arreglo de Estrasburgo B(1) 01.01.2007
Arreglo de Locarno B(1) 01.01.2009
Arreglo de Vienat C
Recomendacion Conjunta sobre Marcas Notoriamente Conocidas C
A Reafirman sus obligaciones bajo estos C Mejor esfuerzo para ser Parte en tratado (1) Calendario para hacerse Parte en tratado
tratados Best
B Ratificacion o accesién * Uno u otro tratado
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