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RESUMEN

1.  El objetivo del presente estudio es examinar |as repercusiones que la recomendacion

N° 45 dela Agendade la OMPI para el Desarrollo puede tener en la observancia de los
derechos de propiedad intelectual (P.I.) y en lalabor de la Organizacién Mundial dela
Propiedad Intelectual (OMPI) en ese campo. El estudio puede constituir unabasey un
estimulo paralos debates del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) delaOMPI, sin
pretender dar respuestas ni opiniones definitivas sobre las cuestiones que se plantean.
Teniendo en cuenta, desde una perspectiva general, tanto la contribucion de los titulares de
derechos, como |os costos que ello les supone, en el estudio se abordan tres subtemas, a saber:
el equilibrio de intereses —la observanciadelaP.l. en €l contexto del articulo 7 del Acuerdo
sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad Intel ectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobrelos ADPIC); € significado practico de larecomendacion N° 45 de la Agenda
dela OMPI para el Desarrollo mediante €l estudio de casos; Y, por ultimo, lafunciony la
participacion de los titulares de derechos en la aplicacidn de la recomendacion N° 45 de la
Agendadela OMPI para el Desarrollo.

2. Laexpansion delas creaciones, laaplicacion y el otorgamiento de varias categorias de
derechos de P.I ha generado un incremento global en la demanda sobre |os sistemas de
observanciadelaP.l. en todo el mundo. Por ende, el tema de la observancia de esos derechos
suscitaun nivel sin precedentes de atencion en todo € mundo; |os debatesy el examen de la
cuestion reflgjan una variada gama de inqui etudes que corresponden alos distintos sectores
interesados. desde lostitulares de derechos de P.I. hastalos gobiernos, los consumidores, los
investigadores y estudiosos del tema, pasando por € publico en general; todo ello, alaluz del
aumento en lademanday la utilizacion delaP.l. en € mercado.

3.  Porlotanto, es preciso analizar larecomendacion N° 45 de la Agenda para €l desarrollo
en el marco del empefio por responder |a problemética de una nueva era en la observancia de
laP.l. Estudiando los antecedentes de dicha recomendacién, cabe concluir que sus
preocupaciones se centran en las cuestiones siguientes:

— @ equilibrio, especialmente con respecto a peso que se da alas inquietudes de los
titulares de derechos, alaluz de sus obligaciones, o las inquietudes de otros
sectores interesados,

— lajusticiay equidad en la g ecucion de los procedimientos de observanciade la
P.1;

- la posibilidad de impedir el abuso en |os procedimientos de observanciade laP.l.;

— laflexibilidad en la aplicacion de las medidas de observanciadelaP.l.; y

- la disponibilidad de datos y pruebas que sirvan para mejorar la adopcién de
politicas.

4.  El articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC de la Organizacién Mundia del Comercio
(OMC), que es @ ge centra de larecomendacion, prevé multiples objetivos a partir de los
multiples intereses y sectores que intervienen en la cuestion. Por lo tanto, en la aplicacion de
la recomendacion N° 45 se plantea €l desafio de velar por que la gjecucion de los
procedimientos de observancia de la P.l. sea mas provechosa paralainnovacion en general,
asi como paralos titulares de derechos de P.1. y los consumidores, contribuyendo al bienestar
general, social y econdmico de lasociedad. Hacer frente a este desafio no es tareafacil.
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5.  Concretamente, habida cuentade que € articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC esuna
cldusulainterpretativa, solo puede darse aplicacion préactica alarecomendacion N° 45
valiéndose de ese articulo como marco para examinar |0s casos concretos en |os gque no es
facil encontrar € justo equilibrio entre los distintos intereses e inquietudes. En € presente
estudio, se examinan cuatro casos parailustrar algunas de las esferas en las que un enfoque
basado en la recomendacion N° 45 puede servir para crear una base de didlogo constructivo y
de consenso. Los cuatro casos mencionados se refieren ala aplicacion de medidas en frontera
amercancias en transito, medidas provisionales, aplicacion de sanciones penaesy abuso en
las précticas de observancia.

6. Parasustitulares o duefios, €l valor de los derechos de P.I. depende Unicamente de la
eficacia en su observancia. Por lo tanto, larecomendacion N° 45 de la Agenda para €
Desarrollo es particularmente significativa paralostitulares de derechos, y €llos, a igua que
los Estados miembros de la OMPI y demés sectores interesados, desempefian un papel
importante en su aplicacion. Es posible que ese papel, alaluz de las inquietudes que
fundamentan |a recomendacién, suponga esforzarse por |levar adelante una defensa
constructiva, que incluya mayor participacion de los grupos de consumidores; prestar mas
atencion alas salvaguardias contra €l abuso de los procedimientos de observancia, en sus
actividades de educacion, capacitacion y fortalecimiento de las capacidades, entre otras cosas,
con respecto alas directrices elaboradas por 10s grupos de representantes, por g emplo, la
Camara de Comercio Internacional (CCl), procurando obtener resultados concretos en ese
campo; llevar a cabo iniciativas de respaldo, en particular, en las instituciones publicas, para
mejorar laveracidad y credibilidad de |os datos relacionados con la falsificacion, la pirateria,
y otrasinfracciones de laP.l.



1

1
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INTRODUCCION

El nimero detitulos de P.1. creados, solicitados y concedidos ha alcanzado niveles

récord. Con arreglo alos Indicadores mundiales de propiedad intelectual correspondientes
a 2009, publicados por la OMPI, a pesar del freno impuesto por la desacel eracion econémica
mundial, los nimeros son sorprendentes.’ En ese informe se indica que en 2007:

—  sepresentaron en todo € mundo aproximadamente 1,85 millones de solicitudes de
patente; en el mismo ano, se concedieron 764.700 patentes;

—  sepresentaron en todo e mundo aproximadamente 3,3 millones de solicitudes de
registro de marcas; se registraron 2,2 millones de marcas, elevando € nimero
total de marcas en vigor a 16,4 millones,

—  sepresentaron 621.000 solicitudes de registro de disefios industriales.

Si bien los Indicadores mundiales de propiedad intelectual publicados por laOMPI no

abarcan al derecho de autor, pues, por o general no se exige € registro, es posible que se
cuenten por billones los derechos de autor creados en todo el mundo en 2007, o en cuaquier
otro afo.

2.

La expansion de las creaciones, la aplicacion y el otorgamiento de varias categorias de

derechos de P.I ha generado un incremento global en la demanda sobre |os sistemas de
observanciadelaP.l. en todo e mundo. Por ende, € tema de la observancia de |os derechos
de P.I. suscita un nivel sin precedentes de atencién.? Esta mayor atencion refleja una variada

1
2

Véase: Indicadores mundiales de propiedad intelectua, publicados por la OMPI en 2009.
Ademés de los centenares, por no hablar de miles, de iniciativas nacionales, estan en curso
muchas iniciativas y procesos internacional es gue abordan la observanciade laP.l. Por
giemplo, véanse ladescripcidn y el examen de algunas de esas iniciativas en € informe de la
Secretaria de la OMPI sobre Actividades recientes de la OMPI en & campo de la observancia
de la propiedad intelectual y labor futura del ACE, documento WIPO/ACE/3/2 disponible en
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/'wipo_ace 3/wipo ace 3 2.pdf; la
Declaracion de Dubai adoptada al final del cuarto Congreso Mundia sobre lalucha contrala
falsificacion y la pirateria, disponible en
http://www.ccapcongress.net/archives/Dubai/Files/Final %20Dubai %6200utcomes%20Decl arati
on.pdf; las actividades descritas en e marco de la Iniciativa de lucha contralafasificaciony la
pirateria de la Camara de Comercio Internacional, cuyo programafiguraen
http://www.iccwbo.org/bascap/id1127/index.html; e informe de la OCDE sobre Las
consecuencias economicas de la falsificacion y la pirateria, disponible en
http://www.oecd.org/dataoecd/11/38/38704571.pdf; el Informe del Grupo de Expertos en
propiedad intelectual del G8 en la cumbre de 2009 del G8, disponible en
http://www.g8italia2009.it/static/G8 Allegato/I TAL Y %20G8%20l PEG%20Final %20Report,0.
pdf; Sell, Susan, Global IP Upward Ratchet, Anticounterfeiting and Piracy Enforcement
Efforts. The Sate of Play, estudio 1 de |Qsensato, Ginebra, Junio de 2008, disponible en
http://www.igsensato.org/wp-content/uploads/Sell_|P_Enforcement_State of Play-

OPs 1 June 2008.pdf; Fink, Carsteny Correa, Carlos en The Global Debate on the
Enforcement of Intellectual Property Rights and Developing Countries, documento temético 22
(CICDYS), Ginebra, 2008, disponible en http://www.iprsonline.org/New%202009/fink-

correa feb2009.pdf; y Biadgleng, Ermiasy Mufioz, Viviana The Changing Sructure and
Governance of Intellectual Property Enforcement, Documento de investigacién N° 15, Centro
del Sur, Ginebra, 2008 disponible en

http://papers.ssrn.com/sol 3/papers.cim?abstract id=1210622.
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gama de inquietudes de | os distintos sectores interesados: desde los titulares de derechos de
P.I. hastalos gobiernos, los consumidores, |os investigadores y estudiosos del tema, pasando
por €l publico en general. Por lo general, las inquietudes se articulan en dos niveles: en
primer lugar, se refieren a nivel récord de actividades de falsificacion y pirateriadel derecho
de autor y otrasinfracciones delaP.l. En segundo lugar, serefieren alas eventuales
posibilidades de abuso en la g/ecucion de los procedimientos de observancia de |os derechos
deP.l.

3.  Losdebates en e ambito politico, diplomético y normativo sobre la observanciade la
P.I. ponen de manifiesto, por lo tanto, distintas opiniones respecto de una serie de cuestiones
como €l alcance del problemade lafasificacion, la pirateriadel derecho de autor y otras
infracciones delaP.l., las metodologias aplicadas para cuantificar las pérdidas sufridas por
los titulares de derechos, laincidencia comercia y econdmicade lafalsificacion de marcasy
lapirateriadel derecho de autor, y las consecuencias sociaes de las distintas iniciativas de
observanciadelaP.l. En agunos casos se plantean cuestiones fundamentales acerca de la
capacidad del sistema para hacer frente a esos problemas.®

4.  Si bienlaobservanciadelaP.l. siempre haformado parte de laevolucion del sistema
internacional de P.1., cabe decir que el Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en € marco del
Acuerdo por €l que se establece la Organizacion Mundial del Comercio, marcd € comienzo
de unanuevaeraen laobservanciadelaP.l.* El Acuerdo sobrelos ADPIC es significativo
porque cred, por primera vez, un marco contextual claro’, dando orientacion parala

3 Un gemplo de ello esla capacidad del sistema de derecho de autor, en su estructura actual, para

hacer frente alos desafios que le planteala observanciaen laeradigital. En suinformealas

Asambleas de | os Estados miembros de la OMPI de 2009, el Director General dela

Organizacion, Sr. Francis Gurry, sugiere, por giemplo que e derecho de autor como institucion,

es decir, como medio para que los creadores puedan vivir dignamente de sus creacionesy ala

vez asegurar lamayor disponibilidad posible de esas creaciones, con condiciones accesibles, se
hallaen teladejuicio y exige que vuelvan aformularse las maneras posibles de encontrar
soluciones. El informe esta disponible en € sitio Web de la OMPI, en

http://www.wi po.int/meetings/es/2009/a_47/a47_dg_speech.html.

El texto del Acuerdo sobrelos ADPIC forma parte de la publicacidn Los textos juridicos — Los

resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Secretaria del

GATT, 1994, Anexo C.

El marco contextual se expone en el preambulo del Acuerdo. En particular, en el Acuerdo sobre

los ADPIC sereconoce o siguiente:

. €l deseo delos Miembros delaOMC de “reducir las distorsiones del comercio
internaciona y los obstaculosa mismo [...] y de asegurarse de que las medidasy
procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan asu vez en
obstéculos a comercio legitimo”;

. la necesidad de nueva normasy disciplinas destinadas a“la provision de medios eficaces y
apropiados para hacer respetar |os derechos de propiedad intel ectual relacionados con €
comercio, tomando en consideracion las diferencias entre los sistemas juridicos
nacionales’.

El predmbulo del Acuerdo sobre los ADPIC se considera como contexto acordado, en virtud del
articulo 31 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en € que se reconoce
gue el predmbulo de un tratado proporciona el contexto alos fines de lainterpretacion. Véase
Treaty Series, de las Naciones Unidas, Val. 1155, disponible en formato electrénico en:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/l 1 1969.pdf. Siguiendo a
Gervais, debe entenderse que, en particular, e primer considerando supone que los Miembros
[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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interpretacion® de normasy reglas detalladas sobre la proteccién y laobservanciadelaP.l.".
En gran medida, lainfluencia globalizadora del Acuerdo sobre los ADPIC explica el nimero
récord de solicitudes presentadas y de derechos de P.1. concedidos.

5.

Del Preambulo del Acuerdo sobre los ADPIC se desprende claramente su justificacion,

a saber, la percepcion de que € sistema existente hasta ese momento no lograba hacer frente a
los desafios que plantean el comercio de productos falsificados y, en general, las infracciones
delaP.l. Durante las negociaciones del Acuerdo sobrelos ADPIC, los problemas que se
planteaban e marco de observancia vigente en ese momento fueron expuestos, por g emplo,
por e Representante de |os Estados Unidos, en |os términos siguientes:

— laincapacidad del sistemade ofrecer alostitulares de derechos una manera de
hacer valer sus derechos en distintos paises;

- laincapacidad del sistema de velar por larecoleccién eficaz de pruebas;

—  lasdemoras en |os procedimientos;

- laincapacidad del sistema de contemplar medidas provisionales eficaces;

— lainsuficienciade los dafios y perjuiciosy las sanciones penales;

—  laausenciade medidas en frontera.®

En consecuencia, en su carécter de solucién a problemade la observanciadelaP.l. y €

comercio de productos falsificados, €l Acuerdo sobre los ADPIC ha pasado a ser un hito en
los debatgsy lasiniciativas mundiales sobre la observanciadelaP.l., y ello incluye lalabor
del ACE.

[Continuacién de la nota de la pagina anterior]

de la OMC reconocen que la proteccidn y la observancia insuficiente de los derechos de P.I.
produciran una distorsion en el comercio internacional, y el gjercicio indebido de esos derechos
producird un efecto similar. Véase Gervais, Daniel, The TRIPS Agreement Drafting History
and Analysis, tercera edicion, Sweet & Maxwell, Londres, 2008.

En el Acuerdo, la orientacién paralainterpretacion asume laforma de objetivos, y ellos figuran
en el Articulo 7.

Las normas y las disciplinas especificas sobre observanciade laP.l. figuran en laParte Il del
Acuerdo sobre los ADPIC e incluyen obligaciones generd es, procedimientos y recursos civiles
y administrativos, medidas provisional es, prescripciones especial es relacionadas con las
medidas en frontera, y procedi mientos penales.

Extraido de Watal, Jayashree, Intellectual Property Rightsin the WTO and Developing
Countries, Kluwer Law International, La Haya, 2001, pag. 335.

El ACE fue creado por la Asamblea General de la OMPI en 2002 con un mandato de asistencia
técnicay coordinacion de la observanciade laP.l. aescalamundial. Sus principales objetivos
son los siguientes: coordinacion de los esfuerzos con determinadas organizacionesy €l sector
privado en lalucha contralafasificacion y lapirateria; sensibilizacion publica; asistencia;
coordinacion en larealizacion de programas de formacion en los ambitos nacional y regional
destinados atodas las partes interesadas; e intercambio de informacién sobre cuestiones de
observancia mediante el establecimiento de un foro electronico. Los detalles del mandato
figuran en € pérrafo 14 del documento de la OMPI WO/GA/28/7, disponible en e sitio Web de
laOMPI en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es’'wo_ga 28/wo_ga 28 7.pdf. La
informacion sobre lalabor del ACE esta disponible en:
http://www.wipo.int/meetings/es/topic.jsp?group _id=142.
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6.  Por lotanto, hade considerarse que larecomendacion N° 45 de la Agenda para el
Desarroll0™ forma parte del empefio por hacer frente a una nueva eraen laobservanciadela
P.I. Fundamentalmente, |a recomendacion N° 45 reflgja una postura generalmente aceptada,
si bien prevé que la observancia de laP.1. debe ser contemplada en el contexto de los intereses
amplios de la sociedad, especiamente | as inquietudes relacionadas con € desarrollo, con
miras aatender laintencién del articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Hoy endia, laP.l.
Se encuentra en una situacion muy distinta de la que imperaba en el momento de adoptar €l
Acuerdo sobrelos ADPIC, en 1994. Hay muchas mas partes e intereses en juego, desde €l
numero de paises hasta el nimero y la diversidad de titulares de derechos, pasando por un
publico consumidor més variado. Por o tanto, |as repercusiones practicas de esta
recomendacion distan de ser claras.

7.  El objetivo del presente estudio es examinar |as repercusiones que la recomendacion

N° 45 de la Agendade la OMPI parae Desarrollo puede tener en la observanciade los
derechosde P.I. y en lalabor de la OMPI en ese campo. Teniendo en cuenta, desde una
perspectiva general, tanto la contribucion de los titulares de derechos, como los costos que
ello les supone, en € estudio se abordan tres subtemas, a saber: e equilibrio de intereses—la
observanciadelaP.l. en & contexto del articulo 7 el Acuerdo sobrelos ADPIC; €
significado practico de la recomendacion N° 45 de la Agenda de la OMPI parae Desarrollo
mediante e estudio de casos; y lafuncién y la participacion de los titulares de derechos en la
aplicacion de larecomendacion N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo. Debido al
enfoque adoptado para el estudio, se prevé que constituya una base y un estimulo paralos
debates del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) dela OMPI, sin pretender dar respuestas
ni opiniones definitivas sobre |as cuestiones que se plantean.

8.  Teniendo en cuenta que la aplicacion de larecomendacion N° 45 de la Agenda para €
Desarrollo aln ha de ser examinada en detalle por los Estados miembros de la OMPI, también
cabe destacar desde el comienzo que €l estudio solo puede considerarse experimental, siendo
una de las muchas contribuciones que seran necesarias para comprender a cabalidad el
significado préctico de estarecomendacién y las necesidades que entrafia su aplicacion.

2.  EQUILIBRO DE INTERESES: LA OBSERVANCIA DE LA P.I.EN EL
CONTEXTO DEL ARTICULO 7 DEL ACUERDO SOBRE LOSADPIC

9. Enlarecomendacion N° 45 de la Agendade laOMPI parae Desarrollo se prevé que la
observanciade la P.l. deberd considerarse:

“desde el punto de vista de los intereses generales de la sociedad y de | os objetivos
orientados aimpulsar el desarrollo, dado que “la proteccion y la observanciade los

10 LaAgendadela OMPI parael Desarrollo consta de 45 recomendaciones adoptadas en 2007 por

la Asamblea General dela OMPI con € fin de integrar el desarrollo en todos |os programas y
actividades dela OMPI. La Agendaparae Desarrollo (disponible en: http://www.wipo.int/ip-
devel opment/es/agenda/recommendations.html) aborda una serie de cuestiones rel acionadas,
entre otras cosas, con la asistenciatécnicay el fortalecimiento de capacidades; lafijacion de
normas, latransferencia de tecnologia, las tecnologias de lainformacion y la comunicacion
(TIC) y el acceso alos conocimientos; las eval uaciones, apreciacionesy estudios de incidencia;
cuestiones ingtitucionales, incluidos el mandato y la gobernanza; y otras cuestiones, en
particular, laobservanciade laP.l.
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derechos de propiedad intelectual debera contribuir al fomento de lainnovacion
tecnologicay alatransferenciay difusion de latecnologia, en beneficio reciproco de los
productores y de los usuarios de conocimientos tecnol 6gicos y de modo que favorezcan
el bienestar socia y econdémicoy e equilibrio de derechos y obligaciones’, conforme a
lo sefialado en & Articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC.”

L os antecedentes de esta recomendaci én pueden consultarse en dos de las 14 propuestas
presentadas por los Estados miembros de la OMPI durante la negociacion previaa
establecimiento de la Agenda parael Desarrollo.*

10. Laesenciadel lenguge de la propuesta deriva de la propuesta de establecimiento de un
programade la OMPI para el desarrollo, presentada por e Grupo de Amigos del Desarrollo a
la Asamblea General dela OMPI en 2004.* En ese documento, |os paises sostienen que “[I]a
observancia de |os derechos de propiedad intel ectual también deberia considerarse desde €
punto de vista mas amplio de los intereses generales de la sociedad y |os objetivos de
desarrollo, conforme alo sefidlado en €l Articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC”. Enla
formul acion definitiva de la recomendacion N° 45, se modifica el lengugjeinicial a insertar
textualmente los términos del Articulo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.

11. El Grupo de Amigos ddl Desarrollo expreso varias inquietudes pertinentes ala
comprension del lenguajey el objetivo que se desprenden de larecomendacion N° 45 de la
Agendaparael Desarrollo. Entre otras cosas, y teniendo en mente lalabor del ACE, e Grupo
sostuvo que:

“Al emprender este comité toda futuralabor con arreglo a su mandato, debe proceder
con un enfoque equilibrado ala hora de examinar el tema de la observancia de los
derechos de propiedad intelectual. EI ACE no puede contemplar la cuestion de la
observancia exclusivamente desde el punto de vista de los titulares de derechos, ni
limitar sus debates alalucha contralainfraccion de los derechos de propiedad
intelectual. Si bien esos debates son importantes, el ACE también debe considerar la
mejor forma de garantizar |a observancia de todas |as disposi ciones rel acionadas con €l
Acuerdo delos ADPIC, con inclusion de las disposiciones que imponen obligaciones a
los propios titulares de derechos.

Debe prestarse especial atencion alanecesidad de garantizar procedimientos de
observancia justos y equitativos que no den lugar a practicas abusivas por parte de los
titulares de derechos que puedan obstaculizar indebidamente la competencia legitima.” **

11
12

Véase la categoria F de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo, ibidem.

Lalistay lostextos completos de las propuestas presentadas por |os Estados miembros esta

disponible en € sitio Web de la OMPI en http://www.wipo.int/ip-

devel opment/en/agenda/proposal_papers.html.

3 Véase el documento WO/GA/31/11, seccién VI, pagina 4, disponible en e sitioWeb dela
OMPI en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details,jsp?doc_id=31737.

14 Véaselaseccion VI del documento WO/GA/31/11, ibidem.
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12. Laotrapropuesta que se centr en larelacion entre laobservanciadelaP.l. y el
desarrollo esladel Grupo Africano™. En ella, el Grupo Africano sostuvo que:

“laestructurainternacional actual de la propiedad intelectual debera ser méas
democréticay responder alas necesidades y aspiraciones de |os paises en desarrollo asi
como de los menos adel antos, especialmente en las cuestiones que son vitales para e
bienestar de sus ciudadanos. Los derechos de propiedad intelectual asi como su
observancia deberan ser también compatibles con las normas y disposiciones
internacionales de derechos humanos, especia mente en cuestiones relacionadas con €
sustento y las perspectivas futuras de los pueblos de |os paises en desarrollo. No se
debera comprometer indebidamente ni obstaculizar mediante €l gjercicio rigido e
indiscriminado de los derechos de propiedad intelectual el derecho de estos paises a una
vida cualitativa, a acceso arecursos vitales como son las medicinas, |os alimentos, |os
conocimientos y las perspectivas de desarrollo intelectual y cultural.

L as sociedades se desarrollan en grados diferentes segin sus condiciones historicas
objetivas. Todos |los progresos humanos se basan en los conocimientos, las ideas, las
précticas, lasinnovaciones, la creatividad y lafuerzalabora que han sido transmitidas
entre las distintas generaciones. Por consiguiente, |os conocimientos no tienen limites
ni confines ni tampoco proceden de unafuente Unica. En este contexto, es importante
establecer un equilibrio aceptable entre |os derechos legitimos e inalienables de las
naciones a desarrollo y lanecesidad de hacer respetar |os derechos de propiedad
intelectual . *°

13. Fuerade contexto de las negociaciones sobre la Agenda de la OMPI para el Desarrollo,
la cuestion del equilibrio, especialmente alaluz de los requisitos del Acuerdo sobre los
ADPIC, ya habiaido adquiriendo peso en los debates y lainvestigacién sobre P.I. en el plano
internaciona en 2004, cuando se formul6 por primeravez la propuesta de establecer una
Agendadela OMPI parael Desarrollo. Por ggemplo, en su informe de 2002, la Comision del
Reino Unido sobre Derechos de Propiedad Intelectual abordo la cuestion del equilibrio en la
observancia utilizando un lengugje similar al del Grupo de Amigos del Desarrolloy el Grupo
Africano. En € capitulo sobre capacidad institucional, la Comision expreso lo siguiente:

“Estamos de acuerdo con que |os sistemas que velan por e cumplimiento de los
derechos en los paises en desarrollo deben abordar |as violaciones graves de los DPI de
formamés efectiva. Ello esfundamental si se desea proteger |os incentivos que ofrece
el sistemaalos propietarios de derechos de Pl. Sin embargo, también esimportante que
los paises en desarrollo creen instituciones capaces de |levar a cabo esta funcién de una
forma equilibraday promoviendo la competencia. Especificamente, |as instituciones
gue se encargan de hacer cumplir los derechos en los paises en desarrollo necesitan ser
lo suficientemente robustas como para decidir si 10s derechos de Pl son validos o
invdlidosy pararesistir el abuso potencial que suponen précticas comerciales
restrictivas del tipo de la“litigacion estratégica’. Por ejemplo, cuando se exige alos
paises en desarrollo que proporcionen sistemas en los que resulta muy facil obtener

" Véased documento delaOMPI 11M/3/2 disponible en
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=47470.

Véanse los parrafos 8 y 9 del documento 11M/3/2, ibidem. (En la presente cita se omite el
ndmero de parrafo.)
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mandatos judiciales, existe € riesgo de que los propietarios de derechos de Pl puedan
abusar de los mismos y obstaculizar la competencialegitima. A medida que se
fortalecen los sistemas que velan por el cumplimiento de la Pl en los paises en
desarrollo, de conformidad con lo estipulado por el ADPIC, es esencial que se preste la
atencion debida ala necesidad de proteger € interés publico y desarrollar
procedimientos justos para todas |as partes que toman parte en una disputa.”*’

Unos afios antes, el Banco Mundial habia hecho referenciaa equilibrio entre “los
incentivos ala generacion de nuevos conocimientos y los alicientes a su difusion”.*® Lalabor
preparatoria de la Declaracion de Doha de la OMC sobre el Acuerdo sobrelosADPIC y la
salud publica también es fuente de informacion sobre e debate internacional acerca del
equilibrio.

14. Aceptando laideade equilibrio expresada en los parrafos anteriores, de |os debates
también se desprende que se pide mayor empefio por generar datos y pruebas que faciliten la
comprension de lanaturalezay € alcance del problemade lasinfracciones delaP.1. con
miras avelar por e funcionamiento adecuado, y por lo tanto, el equilibrio, del sistemadeP.I.
Durante las negociaciones relativas ala Agenda de la OMPI parae Desarrollo, la Delegacion
de los Estados Unidos, por gjemplo, formulé una observacion y una propuesta con respecto a
lalabor del ACE, en los términos siguientes:

“Aungue hay cada vez mayor conciencia sobre |0s costos que implican los actos de
falsificacion y de pirateriade la propiedad intelectual (y |os beneficios de reducir esos
actos), todavia quedan medidas por tomar. Con miras a colmar esas lagunas, € Comité
Asesor de la OMPI sobre Observancia deberia analizar larelacion que existe entre los
indices de falsificacion y pirateriade la propiedad intelectual y latransferenciade
tecnologia, las inversiones extranjeras directas y el crecimiento econémico. La
Secretaria dela OMPI podria contribuir a ello recabando estadisticas en materia de
pirateria”®

15. Entérminos generales, del lenguaje de las propuestas del Grupo de Amigos del
Desarrollo y del Grupo Africano, observados junto con otros estudios e informes, como € de
la Comision del Reino Unido sobre derechos de propiedad intelectual, y la propuesta de los
Estados Unidos, se desprende que el fundamento de la recomendacion N° 45 es el anhelo de
atender las preocupaciones que despiertan |as cuestiones siguientes:

— @ equilibrio, especialmente con respecto a peso que se da alas inquietudes de los
titulares de derechos alaluz de sus obligaciones, o0 alasinquietudes de otros
sectores interesados,

— lajusticiay laequidad en la aplicacion de los procedimientos de observanciade la
P.l;

- la posibilidad de impedir el abuso en |os procedimientos de observanciadelaP.l.;

o Comisién sobre Derechos de Propiedad Intel ectual, Integrando |os derechos de propiedad

intelectual y la politica de desarrollo, Comisién sobre Derechos de Propiedad Intelectual,
Londres, 2002, pag. 147.

Véase e resumen de la publicacion El conocimiento al servicio del desarrollo, Informe sobre €l
Desarrollo Mundial 1998/1999, del Banco Mundia, Washington D.C., 1999.

Véase el documento PCDA/1/4, disponible en € sitio Web de la OMPI, en
http://www.wipo.ch/edoc¥mdocs/mdocs/es/pcda 1/peda 1 4.pdf.
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— laflexibilidad en la g ecucién de las medidas de observanciadelaP.l.; y
- la disponibilidad de datos y pruebas que sirvan para mejorar la adopcién de
politicas y se centren en esferas probleméticas clave.

16. Como se ha observado, €l Articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC es una clausula
interpretativa. Contiene los objetivos del Acuerdo y, por lo tanto, orienta acerca de como
interpretar y aplicar sus disposiciones de fondo, y ello incluye las disposiciones sobre
observancia® Concretamente, e Articulo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC puede servir de
base para:

Por una parte, invocar las obligaciones especificas de proteccion y observancia de los
derechosdeP.l.; y, por laotra, invocar lafacultad de limitar |as obligaciones de proteccion u
observancia de determinados derechos de P.I.

Por |o tanto, mediante la recomendacion N° 45 de la Agenda para el Desarrollo, seinsta
aaplicar einterpretar las disposiciones sobre observanciadel Acuerdo sobrelos ADPIC y de
las | egislaciones nacional es de manera que se reconozcan tanto la obligacion como la
necesidad de hacer valer con eficacialos derechos de P.I. y de que existan limites en cuanto a
cual deberia ser €l acance de la observancia.

17. End Articulo 7 se explicita que las normas y disciplinas establecidas en e marco del
Acuerdo tienen multiples objetivos; entre ellos los siguientes:

—  lapromocion de lainnovacién tecnol dgica;

— lapromocion de latransferenciay difusion de lainnovacién tecnol gica;

—  velar por que tanto los productores como |os usuarios de conocimientos
tecnol 0gicos se beneficien de la proteccion y laobservanciadelaP.l.;

—  velar por quelaproteccion y laobservanciade laP.l. selleven a cabo de manera
tal de favorecer € bienestar social y econémico; y

- equilibrar los derechos y obligaciones de |os distintos sectores interesados que
componen € sistemade P.I.

18. Los multiples objetivos responden a multiples intereses en juego y sectores que
intervienen en la cuestion. Por |o tanto, en la aplicacién de la recomendacidn N° 45 se plantea
el desafio de velar por que la g ecucién de los procedimientos administrativos y |0s recursos,
las medidas provisionales, las medidas en frontera y |os procedimientos penales sean mas
provechosos para lainnovacion en general, asi como paralostitulares de derechosde P.1. y
los consumidores, contribuyendo al bienestar general, socia y econémico de la sociedad.

19. Hacer frente a este desafio no estareafacil. Si bien en muchas de esas esferas es
posible lograr un amplio consenso a escala internacional, dependera de cada pais, en qué
medida se cumplen |os objetivos previstos en el Articulo 7'y selogre e equilibrio éptimo
entre |os variados intereses e inquietudes de | as distintas partes interesadas. Ello sedaen
particular porque e término equilibrio se utiliza principalmente en relacion con laidea de

2 En este contexto, también cabe recordar que el texto del Articulo 7 del Acuerdo sobre los

ADPIC se basa en una propuesta formulada en 1990 por un grupo de paises en desarrollo,
incluidos algunos del Grupo de Amigos del Desarrollo. Puede consultarse un debate sobre este
punto en Gervais, Daniel, ibidem (nota 5, supra), y en Resource Book on TRIPS and
Development, UNCTAD, CICDSy Cambridge University Press, Nueva Y ork, 2005.
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equilibrar los intereses de un grupo con los de otro (titulares de derechos y consumidores,
titulareg de derechos y sociedad en generdl, etc.), y no de equilibrar un conjunto de intereses a
lavez.

20. A loanterior, se afiadelacomplejidad relacionada con €l hecho de que suele
considerarse que muchas de | as disposiciones sobre observancia del Acuerdo sobre los
ADPIC incluyen frenos y contrapesos.?? En esos casos, por 1o tanto, podra menoscabarse u
objetarse lafuncion del Articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC. No setratade un
argumento meramente tedrico.

En e caso Canada — Proteccion mediante patente de |os productos farmacéuticos, las
Comunidades Europeas (CE) sostuvieron que las disposiciones de los Articulos 7 y 8 del
Acuerdo sobre los ADPIC “eran disposiciones en las que se describia el equilibrio de
objetivos que ya se habia alcanzado a negociar los textos definitivos del Acuerdo sobre los
ADPIC.”® Dicho de otraforma, las disposiciones especificas del Acuerdo sobrelos ADPIC,
como las que se refieren ala observancia, son, en si mismas, una expresion del equilibrio
previsto en € Articulo 7.

21. En consecuencia, latarea de entender €l significado practico de larecomendacion N° 45
delaAgendadela OMPI parael Desarrollo en € contexto delalabor del ACE, y en generd,
debe emprenderse con un minimo de circunspeccion.

3. SIGNIFICADO PRACTICO DE LA RECOMENDACION N°45 DE LA AGENDA
DE LA OMPI PARA EL DESARROLLO: ESTUDIOS DE CASO

22. Larecomendacion N° 45 dela Agendadela OMPI parael Desarrollo solo puede
adquirir significado préctico si se utiliza en tanto que marco para analizar situaciones
especificas en materia de observancia en las que es complejo encontrar €l equilibrio adecuado
entre los intereses de unasy otras partes. Eso se explica, como ya se ha mencionado, por €
hecho de que la cuestion del equilibrio se enfoca de manera diferente en funcion del caso y de
lasituacion de que setrate y dado €l equilibrio inherente de un gran nimero de disposiciones
en materia de observanciadel Acuerdo sobrelos ADPIC. Ese equilibrio inherente en las
disposi ciones especificamente centradas en la observancia deberia ser un punto de partida
pararesolver casos evidentes.?

21 Un debate detallado sobre el significado del término equilibrio en el contexto del Acuerdo sobre

los ADPIC figura en Wechsler, Andrea Spotlight on China: Piracy, Enforcement and the
Balance Dilemma in Intellectual Property Law, Instituto de Max Planck de Derecho de
Propiedad Intelectual, Derecho de Competenciay Derecho Tributario, documento de
investigacion 09-04, 2009. El documento esté disponible en el sitio Web dela SSRN en
http://papers.ssrn.com/sol 3/papers.cfm?abstract_id=1354487.

22 UNCTAD Yy ICTSD pég. 605 (véase la nota 20, supra).

2 Véased péarrafo 7.23 del informe del Grupo Especial dela OMC, documento WT/DS114/R.

2 Esa conclusion estd en sintonia con o dispuesto en la Convencion de Viena sobre € Derecho de
los Tratados, en cuyo articulo 31 se estipula que todo tratado deberd interpretarse atribuyendo
un sentido corriente a sus disposiciones.
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23. En € presente estudio se han seleccionado cuatro casos que ponen en evidencia varios
ambitos en los que larecomendacion N° 45 de la Agenda de la OMPI parae Desarrollo
puede ser un marco que fomente una reflexién més detenida.  Se trata de casos rel acionados
con la aplicacion de medidas en frontera a mercancias en transito, medidas provisionales,
sanciones penales y consecuencias que puede tener el abuso de las medidas de observancia.
En e dltimo caso, los gjemplos elegidos ilustran ciertos tipos de conducta que pueden
considerarse negativas con respecto ala aplicacion de medidas en frontera, medidas
provisionales y sanciones penales.

24. Como se haindicado en laintroduccion del presente estudio, con € enfogque adoptado
en cada caso se resumen las principales esferas de divergencia de las que han dejado
constancia unas y otras partes interesadas y que se observan en diferentes corrientes de
opinion alos fines de que los miembros del ACE consideren de qué forma puede utilizarse la
Optica de larecomendacion N° 45 de la Agenda de la OMPI parael Desarrollo parafomentar
el entendimiento y e consenso.

3.1 LIBERTAD DE TRANSITO: MEDIDASEN FRONTERA Y COMERCIO
INTERNACIONAL

25. El Acuerdo sobrelos ADPIC constituye una parte importante del sistema de comercio
multilateral. De ahi que & Acuerdo deba considerarse parte integrante de los esfuerzos
realizados por los Miembros de la OMC parareducir de forma notable los aranceles y otros
obstaculos para el comercio y para eliminar todo trato discriminatorio en €l comercio
internacional.*> Por consiguiente, la proteccion y la observancia de los derechos de P.I. que
contempla el Acuerdo reflgjan una serie de consideraciones en materia de comercio
internacional.

26. En e PreAmbulo del Acuerdo sobrelos ADPIC se reconoce que tanto el Articulo 7
(objetivos) como las disposiciones sustantivas del Acuerdo, asi como las de laPartelll en
materia de observancia, obedecen a reconocimiento de los Miembros dela OMC de la
necesidad de:

- reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos a mismo;

—  asegurarse de que las medidas y € procedimiento destinados a hacer respetar 10s
derechos de P.I. no se conviertan en obstéculos a comercio legitimo;

—  establecer un marco multilateral relacionado con el comercio internacional de
mercancias falsificadas; y

—  reducir lastensiones en el comercio internacional estableciendo procedimientos
acelerados parala prevencion y solucion multilateral de diferencias sobre
cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con e comercio.

27. Laideade hacer frente a comercio de mercancias falsificadas, evitando al mismo
tiempo que el uso ddl | sistemade P.I. se constituyaen un obstéculo a comercio internacional
legitimo en las fronteras, constituye una cuestion particularmente complejay delicada, y
todavia més cuando se trata de la aplicaci6n de dichos procedimientos a las mercancias en

» V éase € tercer considerando del Predmbulo del Acuerdo por el que se establece laOMC en The

Legal Texts - The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Cambridge
University Press, Cambridge, 1999, pég. 4.
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transito. Por consiguiente, a nadie puede sorprender que gran parte de los debates en curso
acerca de la observancia de los derechos de P.1. se centren en las medidas en frontera.®® El
debate sobre la aplicacion de medidas en frontera a las mercancias en transito es
particularmente pol émico.

28. Enlos ultimos meses se ha prestado particular atencion ala aplicacion de

Reglamento 1383/2003 de la Unién Europeay a Codigo Aduanero Comunitario a
determinados cargamentos de productos farmacéuti cos genéricos, en particular, en lo que
respecta alas consecuencias de las medidas de observancia de |os derechos de P.I. en €l
comercio legitimo.?” No faltan tampoco los que se han referido con preocupacion a
normativas como la Ley de Kenya de 2008 contrala Pirateria, en cuyo articulo 34 se otorgaa
las autoridades aduaneras |a facultad de incautar mercancias que infrinjan derechos de P.1. en
laentrada o salida de Kenya, lo queincluye, sin duda alguna, las mercancias en transito.?®
Con respecto a esto Ultimo se plantean problemas relacionados con |o0s derechos humanos.®

% Correa, Carlos. “The Push for Stronger Enforcement Rules: Implications for Developing

Countries’, en € documento N° 22 del ICTSD “The Global Debate on the Enfor cement of
Intellectual Property Rights and Devel oping Countries’, ICTSD, Ginebra, 2008 pags. 29 a 80
a48.

En el Reglamento (que puede consultarse en http://eur-

lex.europa.eu/L exUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L :2003:196:0007:0014:Es:PDF), se

establecen las condiciones que justifican laintervencidn de las autoridades aduaneras en los

casos en |os que se sospeche que las mercancias infringen derechos de P.1. asi como los
procedimientos que hay que aplicarse a respecto. Para un andlisis més detenido sobre la
controversia en relacion con los medicamentos genéricos, véase, por emplo, e documento de

Xavier Seuba: “Border Measures Concerning Goods Allegedly Infringing Intellectua Property

Rights: The Seizures of Generic Medicinesin Transit”, ICTSD, Ginebra, junio de 2009 y

Kumar, Shashank: “Freedom of Transit and Trade in Generic Pharmaceuticals: An Analysis of

EU Border Enforcement Law and Implications for the International Intellectua Property Law

Regime’, European Intellectual Property Review, de proxima publicacion. Disponible en la

SSRN en http://papers.ssrn.com/sol 3/papers.cfm?abstract_id=1383067. Véase también €l

informe elaborado por Mara, Kaitlin y William New: “Concerns Continue over Drug Seizures

As Legality Debate Begins’, Intellectual Property Watch, Ginebra, 5 de marzo de 2009

disponible en: http://www.ip-watch.org/webl og/2009/03/05/concerns-continue-over-generics-

drug-seizures-as-legality-debates-begin/ asi como el debate acercade la politicay el Derecho
economicos internacional es en http://worl dtradel aw.typepad.com/iel pbl og/2009/01/generic-
pharmaceuti cal s-patent-infringement-and-freedom-of -transit-.html.

Dichaley puede consultarse en http://www.kenyal aw.org/Downloads/Bills/2008/The Anti-

Counterfeit Bill_2008.pdf. En cuanto alacontroversiaen relacion con dichaley, véase, por

gemplo, Wadhams, Nicolas, “Kenya Pressured to Implement Anti-Counterfeit Law Despite

Access Fears’, Intellectual Property Watch, Ginebra, 2 de julio de 2009 disponible en

http://www.i p-watch.org/webl 0g/2009/07/02/kenya-pressured-to-impl ement-anti-counterfeit-

law-despite-access-fears.

#  Wadhams, Nicolas “Kenya AIDS Patients Seek to Overturn Anti-Counterfeiting Law as
Unconstitutional”, Intellectual Property Watch, Ginebra, 7 de Julio de 2009 disponible en
http://www.i p-watch.org/webl 0g/2009/07/07/kenyan-ai ds-pati ents-seek-to-overturn-anti-
counterfeiting-law-as-unconstitutional/.
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29. Lo queesobjeto de debate en €l caso de las mercancias en trénsito es lainterpretacion y
laaplicacion del Articulo 51 del Acuerdo sobrelos ADPIC, en € que se estipulalo siguiente:

“Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptaran
procedimientos para que € titular de un derecho, que tenga motivos vélidos para
sospechar que se prepara laimportacion de mercancias de marca de fabrica o de
comercio falsificadas 0 mercancias pirata que lesionan € derecho de autor, pueda
presentar alas autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por
escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan e despacho de esas
mercancias paralibre circulacion. Los Miembros podran autorizar para que se haga
dicha demanda también respecto de mercancias gue supongan otras infracciones de los
derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la
presente seccidn. Los Miembros podran establecer también procedimientos anal ogos
para gque las autoridades de aduanas suspendan € despacho de esas mercancias
destinadas ala exportacion desde su territorio.”*°

Lo que ha de determinarse es en qué medida la aplicacién de |as disposiciones de ese
articulo alas mercancias en transito, como es € caso en el Reglamento CE, constituye un
obstaculo al comercio legitimo y alos objetivos de desarrollo, en particular, €l acceso alos
medicamentos.®* Més concretamente, como se analizara més adelante, se trata de determinar
s laaplicacion del Articulo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC en laforma contemplada en €l
Reglamento CE 1383/2003 va en detrimento de | as salvaguardias que se contemplan en €l
Articulo 41, cuyafinalidad es velar por que los procedimientos de observancia no generen
obstaculos a comercio legitimo.

30. Entérminos generales existen dos maneras de enfocar lalegitimidad y el equilibrio en la
aplicacion de medidas como las que se contemplan en el Reglamento CE 1383/2003 alas
mercancias en transito.

31. Por unlado hay gobiernos como los del Brasil y la India, respaldados por toda una serie
de organizaciones de la sociedad civil y comentadores, que aducen que la aplicacion de las
medidas contempladas en € articulo 51 alas mercancias en transito va en contrade los
objetivos del Acuerdo sobrelos ADPIC.

32.  Enunareunion del Consegjo de los ADPIC celebrada en Ginebra el 3 de marzo de 2009,
el Representante del Brasil, por g emplo, afirmo que dicho enfoque constituye una violacion
del articulo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanerosy Comercio de 1994 (GATT
de 1994),* y que la aplicacion de las medidas en frontera contempladas en el Reglamento

30
31

Se han omitido las notas de pie de pagina.

Lo curioso esque & Articulo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se inspir6 en gran medidaen

legislaciones nacionales existentes. Véase lanota 20 supra, UNCTAD y ICTSD, pag. 609.

El articulo V del GATT de 1994, centrado en las mercancias en trnsito, estipulalo siguiente en

sus dos primeros parrafos.
“1.Las mercancias (con inclusion de los equipajes), asi como los barcos y otros medios de
transporte serén considerados en transito através del territorio de una parte contratante,
cuando €l paso por dicho territorio, con o sin transbordo, amacenamiento, fraccionamiento
del cargamento o cambio de medio de transporte, constituya solo una parte de un vigje
completo que comience y termine fuera de las fronteras de la parte contratante por cuyo

[Sigue la nota en la pagina siguiente]
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CE 1383/2003 a | os medicamentos genéricos que se exporten desde laIndia al Brasil, y que
Nno estan protegidos por patente ya sea en el pais importador como en el pais exportador, es
contraria alos objetivos del Acuerdo sobrelos ADPIC. En €l parrafo 132 de las actas de
dichareunion, el Representante brasilefio adujo a ese respecto:

“Unainterpretacion excesiva e inadecuada de |os derechos de P.I. en virtud de la cual
dichos derechos tengan efectos extraterritoriales es contraria a los objetivos y
finalidades del Acuerdo sobrelos ADPIC y echa por tierralas disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC gue conceden flexibilidades alos paises en desarrollo. En €
articulo 7 se estipula que la* observancia de los derechos de propiedad intelectual” debe
favorecer “el bienestar social y econémico”. En el articulo 8 se afirman los derechos de
los Miembros a“ proteger lasalud publicay lanutricion”. El Representante dijo que las
flexibilidades que ofrece el Acuerdo sobre los ADPIC revisten tantaimportancia que la
Conferencia Ministerial dela OMC decidi6 consolidarl as adoptando |a Declaracion de
Doharelativaa Acuerdo sobrelos ADPIC y la Salud Publica, que sento los cimientos
del sistema contemplado en € péarrafo 6, que constituye una respuesta sumamente
necesaria que se esperaba desde hace mucho tiempo ala situaci én especifica de paises
cuya capacidad de fabricacion esinsuficiente o inexistente en el sector farmacéutico.”

33. Enesamismareunion, e Representante de la India observd, entre otras cosas, |0
siguiente:

“Laintervencion de las autoridades aduaneras de | os Paises Bgjos, a saber, la

incautaci on de medi camentos genéricos objeto de comercio entre paises en desarrollo
conforme alos principios internacionales, va en contra del espiritu del Acuerdo sobre
los ADPIC y de la Resolucion 2002/31 de la Comision de Derechos Humanos acerca
del derecho de toda personal a disfrute del més alto nivel posible en salud fisicay
mental. Las medidas de esa indol e tienen consecuencias sistémicas adversas en e
comercio legitimo de medicamentos genéricos, en el comercio Sur—Sur, en las politicas
nacionales de salud publicay en € principio de acceso universal alos medicamentos

[L.]

Ademas de ser contrarios las normas en las que se basa € sistema de comercio y de impedir €
libre comercio, esos actos constituyen una utilizacion distorsionada del Acuerdo sobre los
ADPIC y del sistemainternacional del P.l y reducen las flexibilidades consagradas en €
Acuerdo sobrelos ADPIC. En e Articulo 41.1 de dicho Acuerdo se estipulaque los
procedimientos de observancia “ se aplicaran de forma que se evite la creacion de obstacul os
al comercio legitimo, y deberan prever salvaguardias contra su abuso, y en € Articulo 41.2 se
establece que | os procedi mientos deben ser “justosy equitativos’. Se trata de “ obligaciones

[Continuacién de la nota de la pagina anterior]

territorio se efectlie. En €l presente articulo, el tréfico de esta clase se denomina “tréfico en
trénsito”.

2. Habralibertad de transito por € territorio de cada parte contratante para el trafico en
transito con destino a territorio de otra parte contratante o procedente de €, que utilice las
rutas mas convenientes para el transito internacional. No se hara distincién alguna que se
funde en e pabellon de los barcos, en €l lugar de origen, en los puntos de partida, de entrada,
de sdlida o de destino, 0 en consideraciones relativas ala propiedad de las mercancias, de los
barcos o de otros medios de transporte.”

¥ Lasactas de dichareunion figuran en e documento de la OMC IP/C/M/59.
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generales’ estipuladas alo largo detodala Parte 111 del Acuerdo, centrada en la observancia
delos derechos de P.I. Es evidente que las medidas tomadas por |as autoridades de los
Paises Bgjos constituyen obstaculos a comercio legitimo de medicamentos genéricos, en
particular, por cuanto no se planteaba riesgo alguno de desviacién de |os medicamentos hacia
el mercado interior.”

34. Por otro lado estala CE, que considera que la aplicacion del Reglamento 1383/2003 a
las mercancias en transito estd en sintonia con el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidos sus
objetivos. Lo que se alega, aese respecto, es que el Acuerdo sobre los ADPIC forma parte de
los esfuerzos internacional es para luchar contralas mercancias falsificadas y dicho
Reglamento contiene las salvaguardias previstas en € Articulo 41 del Acuerdo sobre los
ADPIC. Asf enfocan el Reglamento determinados académicos y partes interesadas.* En
respuesta a las declaraciones realizadas por €l Brasil y lalndiaen lareuniéon del 3 de marzo

de 2009 del Consgjo delos ADPIC, € Representante de la CE respondio |o siguiente, como se
deja constancia en los parrafos 149 y 150 de las actas de dicha reunion:

“Es sumamente importante que las autoridades aduaneras puedan controlar las
mercancias en transito de las que se sospecha que infringen derechos de propiedad
intelectual. Eslaunicaformade frenar € trafico de productos potencialmente
peligrosos, como |os medicamentos falsificados, sea cual sead pais de destino de los
productos. Es muy probable que gracias alaintervencién de las autoridades aduaneras
de la UE se hayan salvado vidas en |os paises de destino final de los productos, que con
frecuencia son paises en desarrollo. Un gran nimero de mercancias peligrosas, como
los medicamentos falsificados, suelen expedirse alos paises en desarrollo y transitan
por puertos y aeropuertos europeos. Aun cuando el control aduanero puede ser dificil
habida cuenta de la compl gjidad de los productos en cuestién, su Delegacion considera
que lafuncién que desempefian |as autoridades aduaneras es fundamental paraimpedir
gue los medicamentos fal sificados que estén en transito |leguen alos paises en
desarrollo.

En 2007, delos 70 u 80 millones de mercancias falsificadas y pirateadas interceptadas
por |as autoridades aduaneras europeas, € 40% fue interceptado cuando estaba en transito.
Ese mismo afno, las estadisticas en materia aduanera de la UE pusieron en evidenciaun
aumento considerable, a saber, del 50% (en comparacién con 2006) en €l comercio de
medicamentos falsificados. En el 34% de los casos, € pais de origen de los medicamentos
falsificados eralalndia’.

35. Enloquerespectaa debate acercadel Reglamento CE 1383/2003, varios expertos,
como Seuba, alegan que para poder afirmar que dicho reglamento no obstaculiza el comercio
de medicamentos legitimos que transitan por |as aduanas europess:

“Seria necesario modificar, o por lo menos aclarar, los articulos 2.1.¢)i)ii) y €
articulo 10 del Reglamento CE 1383/2003, en los que se supedita laincautacion de

Véanse los parrafos 140 y 141 de las actas de lareunion, Id. En lacita se ha omitido la
numeracion de parrafos.

V éase, por gemplo, el debate sobre la politicay el Derecho econdmico internacional, en la
nota 27 supra.
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mercancias especificas a la situacion de las patentes y |os certificados complementarios
de proteccion tal como se preveaen e pais de transito.”

Seuba afiade que €l proceso en curso de modificacion del Reglamento seria una buena
oportunidad paraintroducir dichos cambios.

36. El debate mantenido en el Consgjo de los ADPIC acerca del Reglamento CE 1383/2004
tiene que ver y plantea problemas similares y debates en otras instancias internacional es,
como la Organizacién Mundial de Aduanas (OMA)*’, y con respecto alas negociaciones
sobre un nuevo acuerdo internacional comercial contralafalsificacion (ACTA)® asi como en
debates nacionales, como el debate acerca de la Ley de Kenya de 2008 contrala Falsificacion
asi como en el contexto de litigios concretos. En unasy otras instancias, |os debates ponen en
evidenciala complgidad inherente que plantea encontrar € debido equilibrio entre los
multiples objetivos e intereses enunciados en el Acuerdo sobre los ADPIC y los problemas
ante los que se encuentran legisladores y tribunales para lainterpretacion y puesta en préactica
de esa disposicién esencia del Acuerdo sobrelos ADPIC.

37. Enloquerespectaalajurisprudencia, son varias las decisiones judiciales en el marco
dela CE en las que se hallegado ala conclusion de que los derechos de P.1. que se
contemplan en € pais de transito no se aplican alas mercancias en transito. Por giemplo, en
el caso Montex Holdings Ltd. contra Diesel SpA,* e Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (ECJ) concluyd que las disposiciones de la directiva sobre marcas de la CE
(Directiva 89/104/CEE) en las que se estipula la prohibicion de laimportacion o exportacion
de mercancias objeto de un signo idéntico a una marca registrada deben:

“Interpretarse en € sentido de que d titular de una marca Unicamente puede prohibir €l
transito, através de un Estado miembro en & que dicha marca esta protegida, de
productos que lleven lamarcay que estén incluidos en €l régimen de trénsito externo
con destino aotro Estado miembro en &l que no existe tal proteccion, cuando los

% Véaselanota 27 supra, Seuba (2009), pag. 27.

3 Véase, por gemplo, lalabor relativa alas normas utilizadas por las aduanas parala observancia
uniforme de derechos (iniciativa conocida con € nombre de“ SECURE” eninglés) en
http://www.wcoomd.org/files/1.9%620Publi c%20fil es/PD FandDocuments/Enforcement/ SECURE

E.pdf.
Los antecedentes del ACTA asi como un resumen de las principal es cuestiones objeto de debate

y otrainformacion puede consultarse en http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-
sheets/2009/april/acta-summary-key-el ements-under-discussion.

Caso C-281/05. Lasentencia puede consultarse en http://eur-

lex.europa.eu/L exUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL EX:62005J0281:ES:HTML. En
dicho caso, Montex vendiajeans en Irlanda, pais en €l que lamarca Diesel no estaba
protegida. Los jeans se fabricaban por partes en Irlanday luego se exportaban a Polonia
bajo precinto aduanero, en donde se ensamblaban |as partes y se volvia aexpedir €
producto final alrlanda. Una parte de la expedicién de los jeans fue objeto de
incautacion en transito por las autoridades aduaneras alemanas, y se planted la
legitimidad de dichaintervencidn. En otras decisiones del Tribunal de Justiciade las
Comunidades Europeas (ECJ) se aborda la cuestion de la aplicacion de los derechos de
P.l. en e pais de transito alas mercancias en transito, llegandose por lo generd ala
misma conclusion, por ggemplo, en el caso Class International contra Colgate
Palmolive, C-405/03 [2005] ECR 1-8735.
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productos en cuestion sean objeto de un acto de un tercero efectuado mientras los
productos estén incluidos en el régimen de trénsito externo y que necesariamente
implique su comercializacion en el Estado miembro de transito.”

En ese caso se examinaron las consecuencias gque tienen |as medidas de observancia de
los derechos de P.1. en frontera similares alas que se contemplan en €
Reglamento 1383/2003.*° En e caso Eli Lilly & Company & Anor contra 8PM Chemist
Ltd.,* los tres jueces del Tribunal de Apelacion de Inglaterray Gales, remitiéndose a Montex
and Class International, alegaron recientemente que |o que hay que determinar en los casos
relativos alainfraccion de los derechos de P.1. por mercancias en transito es “en qué medida
se produce unainterferencia con el derecho de primera comercializacion en laUE. Las
mercancias genuinas del propietario de la marca que nunca pasen a ser mercancias
comunitarias no interfieren con dicho derecho.”*?

38. Aunque esos casos se decantan por lalibertad de trénsito, al leer las sentencias en su
totalidad se observa que quedan cuestiones por resolver. Por giemplo, en el caso Eli Lilly, los
jueces se refieren alas mercancias genuinas del propietario de unamarca. Se plantean
también cuestiones en cuanto alas diferencias de enfoque cuando se trata de patentes en
contraposicion alas marcas (de lo que se ocupa € caso Montex) o € derecho de autor.

39. Las cuestiones que estan siendo examinadas en el marco de las negociaciones sobre €
ACTA enrelacion con las medidas en frontera arrojan también luz sobre la cuestion. Las
negociaciones acerca del acuerdo propuesto, cuya finalidad es establecer normas
internacionales parala observancia de |os derechos de propiedad intelectua alos finesde
luchar con més eficacia contra el creciente problema de lafalsificacion y la pirateria estan
centradas, en otras cuestiones sobre |0s siguientes aspectos:

- los procedimientos alos que pueden acogerse los titulares de derechos para pedir
alas autoridades aduaneras que suspendan la entrada de mercancias de las que se
sospeche gque infringen derechos de propiedad intelectual;

— laatribucion de facultades a las autoridades aduaneras para que inicien dicha
suspension de oficio (por propiainiciativay sin precisar una solicitud del titular
de los derechos de que se trate);

- procedimientos para que | as autoridades competentes puedan determinar si las
mercancias objeto de suspension infringen los derechos de propiedad intelectual;

— laconfiscacién y destruccion de mercancias acerca de las cuales se haya
determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual y las posibles
EXCEPCioNes a ese respecto;

—  lacapacidad de las autoridades competentes para exigir que los titulares de
derechos aporten unafianza o garantia equival ente que sea suficiente para
proteger a demandado y evitar abusos; y

Lanormativa aplicable en esafechaerael Reglamento del Consgo N° 3295/94 de 22 de
diciembre de 1994, por € que se establecen medidas en relacién con la entrada en la comunidad
y laexportacion y lareexportacion a partir de la Comunidad de mercancias que infrinjan
determinados derechos de propiedad intelectual (OJ 1994 L 341).

4 [2008] EWCA Civ. 24 (5 de febrero de 2008). La sentencia puede consultarse en:
http://oami.europa.eu/pdf/natcourt/Lilly.pdf.

Véase e parrafo 44 de la sentencia.
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— laautoridad para divulgar informacion fundamental alostitulares de derechos
acerca de la expedicion de mercancias infractoras.”

Todas | as cuestiones que son objeto de examen en e marco de las negociaciones del
ACTA enlo que respecta alas medidas en frontera se contemplan ya en el Acuerdo sobre los
ADPIC. El hecho de que se examinen cuestiones que ya se contemplan en e Acuerdo sobre
los ADPIC apunta a que los paises interesados consideran que es necesario reforzar las
medidas vigentes para solucionar |os problemas que plantean el comercio de mercancias
falsificadas, lapirateriadel derecho de autor y otras infracciones de los derechos de P.1.

40. Entérminos generales, para que larecomendacion N° 45 de la Agendade la OMPI para
el Desarrollo tenga sentido en o que respecta a las medidas en frontera, habria que considerar
la posibilidad de examinar qué parametros pueden garantizar un acceso a productos legitimos,
y alavez, solucionar € problemade lafalsificacion aescalacomercial. Si seevallala
incidenciade los diferentes enfoques en cada uno de |os objetivos estipulados en € Articulo 7
del Acuerdo sobrelos ADPIC es posible que se tenga una idea mas compl eta que contribuya a
acercar posturas.

3.2 MEDIDASPROVISIONALES

41. Ené€ Articulo 50 del Acuerdo sobrelos ADPIC se estipula que los Miembros de la
OMC deberan otorgar alas respectivas autoridades judiciales las facultades para ordenar la
adopcion de medidas provisionales rapidas y eficaces en |os casos de infraccion de los
derechos de P.I. Eso entrafiala adopcién de medidas provisionales inaudita altera parte, en
particular, en los casos en los que € titular de derechos de que se trate pueda sufrir dafios
irreparables o cuando exista un riesgo real de que se destruyan pruebas. Lafinalidad de
dichas medidas provisionales es evitar casos de infraccién, en particular, impedir que las
mercancias infractoras que se hayan importado entren en los circuitos comerciales, asi como
preservar |as pruebas pertinentes.

42. Aunqueen € Articulo 50 se estipulala exigencia de atribuir |as facultades necesarias a
las autoridades judiciales para dictar rdenes de medidas provisional es, también se imponen
requisitos alos Miembros de laOMC en e sentido de introducir, en sus respectivas
legislaciones nacionales, una serie de salvaguardias. Entre dichos requisitos esta € de atribuir
las facultades necesarias a las autoridades judiciales para:

—  exigir a demandante que presente pruebas para establecer que é esd titular del
derecho de P.1. en cuestién y que su derecho es objeto o va a ser objeto
inminentemente de infraccion;

—  ordenar a demandante que aporte unafianza o garantia equivalente que sea
suficiente para proteger al demandado y evitar abusos;

- apeticion del demandado, revocar las medidas provisionales si |os procedimientos
conducentes atomar una decision sobre el fondo del asunto no seinician dentro
de un plazo razonable; y

V éase un resumen en € sitio Web del Representante de |os Estados Unidos para las Cuestiones
Comerciales, nota 38 supra.
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—  ordenar a demandante, previa peticion del demandado, que pague a éste una
indemni zaci 6n adecuada por cuaquier dafio causado por las medidas
provisionales que hayan sido revocadas o caduquen por accién u omision del
demandante o en aquell os casos en que posteriormente se determine que no hubo
infraccion 0 amenaza de infraccion.

43. Si perjuicio de dichas salvaguardias, se ha alegado que se ha abusado de las medidas
provisionales paralimitar lacompetenciay que no se ha prestado suficiente atencion ala
necesidad de un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y 10s de otras partes.
El principal problema a ese respecto es que puede haber casos de errores sumamente costosos
paralos titulares de derechos o demandados y terceras partes, en particular, la competencia.

A ese respecto, Correa cita casos como el recurso ala suspension automatica en los Estados
Unidos atitulo de ggemplo del abuso de las medidas provisionales en € caso de infraccion de
patentes.** Correa afiade, ademas, que existen cuatro cuestiones fundamentales que hay que
tener en cuenta para evitar un abuso de las medidas provisionales.

44. En primer lugar, la cuestion de la presuncion de validez de las patentes en |os casos de
infraccion. Remitiéndose a un estudio realizado por la Comisién Federal de Comercio de los
Estados Unidos (FTC)* y ala Ley de Reforma en materia de Patentes de 2007, Correa
aduce que la presuncion de validez de una patente en un caso de infraccion debe enfocarse
con prudencia. La segunda cuestion que considera debe ser objeto de atencion deteniday de
equilibrio de intereses es la necesidad de determinar cuando deben dictarse medidas
provisionalesinaudita parte. A ese respecto, afirma que esas medidas deben utilizarse atitulo
excepcional habida cuenta de la naturaleza controvertida de | as cuestiones en juego. En tercer
lugar, serefiere a problema que plantean | as diferentes interpretaciones de la expresion “dafio
irreparable” que puede traducirse en resultados muy diferentes en casos que presenten
similitudes. Por ultimo, aduce gue los tribunal es deben tener en cuenta las consecuencias que
puede tener para el orden publico € hecho de dictar medidas provisionales.

45.  Por otro lado, hay comentadores que sefialan otros aspectos que deben ser objeto de
atencion.*’ Setrata, entre otras cuestiones, de la cuestion del equilibrio entre larapidez y
costo de obtener medidas provisionales, las diferencias entre la utilizacion de medidas
provisionales en |os casos relacionados con las patentes en contraposicion alos casos
relacionados con marcas y derecho de autor y la posibilidad de soluciones més eficaces. Por
gjemplo, se afirma que en algunos casos solo hacen falta unas pocas horas en €l Reino Unido
para obtener requerimientos cautelares, 10 que puede entraiiar un riesgo considerable paralos
titulares de derechos de incurrir en costos y dafios, en lamedida en que la demanda no sea
confirmada. En Alemania, los tribunales son reacios a dictar rdenes de requerimiento
cautelar en los casos relativos a patentes, habida cuenta del caracter sumamente técnico de

Correa (2008), nota 26 supra, pag. 44. No obstante, se desconoce la magnitud exacta que
reviste ese problema por cuanto no existen estadisticas detalladas al respecto.

FTC: To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Palicy,
FTC, Washington D.C., 2003 que puede consultarse en
http://www.ftc.gov/0s/2003/10/innovationrpt.pdf .

% Puede consultarse en http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s110-1145.

4 V éase, por g emplo, Haford-Harrison, Rebecca, Cheung, Wing y Nicolaus Ullrich “Injunctive
Relief: Halting IP infringement in the UK, Hong Kong and Germany” 18 Intell. Prop. Lit. 1,
American Bar Association, verano de 2007. Puede obtenerse en Lexis Nexis.
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dichas cuestiones, pero esos requerimientos son una medida frecuente en |os casos
relacionados con las marcas y € derecho de autor.

46. Enlos paises en desarrollo, los problemas van mas alla de las dificultades juridicas y
técnicas. En un articulo en & que se analiza € sistema de requerimientos en Indonesia, Butt y
Lindsey, por gemplo, afirman que laincorporacion del derecho a obtener un requerimiento
judicia (incluidas medidas provisionales) en lalegislacion de propiedad intelectual de
Indonesiaalos fines de estar en sintonia con el Acuerdo sobre los ADPIC hatenido escaso
por no decir ningtin efecto.*® Se remiten, aese respecto, a punto de vista de un gran nlimero
de jueces, en € sentido de que € sistemade P.I. basado en el Acuerdo sobrelos ADPIC no es
lamejor formade servir los intereses del pais, habida cuenta de laimportancia que se atribuye
alaincidencia que tiene esamedidaen los precios y € empleo, pasando por alto lafaltade
procedimientos juridicos y de entendimiento de lalegislacion por parte de los jueces.

3.3 SANCIONES PENALES

47. Laaplicacion de procedimientos y sanciones penales en |os casos de infraccion de la
P.I. es también un asunto que desata controversiay acalorados debates. Los temas planteados
abarcan diversas cuestiones, entre otras, cuestiones de indole econémica,* preocupaciones
sobre la utilizacion de recursos del gobierno para proteger derechos privados, dudas sobre €
efecto disuasorio de las sanciones penales, y también cuestiones rel ativas a la acel eracion de
los procedimientos y laindemnizacion alos titulares de derechos.™ Por estarazon, e

articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere ala cuestion de |os procedimientos
civiles, recibe cada vez més atencion tanto en el nivel politico como en el juridico.®

48. El articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC es una disposicion breve, pero densa, que
establece |o siguiente:

“Los Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales al menos paralos

casos de falsificacion dolosa de marcas de fabrica o de comercio o de pirateria lesiva del
derecho de autor aescala comercial. Los recursos disponibles comprenderan la penade
prision y/o laimposicion de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean

8 Butt, Smon y Timothy Lindsey “TRIPS, Intellectual Law Reformin Indonesia: Why
Injunctions Aren’t Stopping Piracy”, Harvard Asia Pacific Review, Volumen 8, N° 2,

pags. 14 a 18, 2005.

Véase, por gemplo, € estudio en Fink (2008), nota 2 supra. Fink observa, por giemplo, enla
pag. 12, que aunque puedan establecerse vinculos entre lafalsificacion y lapirateriay e crimen
organizado, no dejan de ser pruebas anecddticas. Es, por tanto, importante establecer de manera
mas sistematica pruebas de las posibles externalidades positivas que propicie una aplicacion de
medidas més firme.

Véase, por gemplo, Correa (2008), nota 26 supra, pag. 42.

Asi, por gemplo, uno de los principales centros de interés del ACE en la cuarta sesion de
noviembre de 2007 fue €l estudio elaborado por Justice Harms sobre sanciones penales. Véase
Harms, Louis “Estudio de la observancia de |os derechos de propiedad intel ectual por medio de
sanciones penales’, OMPI, documento WIPO/ACE/4/3, pag. 18, disponible en:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace 4/wipo_ace 4 3.pdf. Véase
tambi én Blakeney, Michael (2009) “International Proposals for Criminal Enforcement of
Intellectual Property Rights: International Concern with Counterfeiting and Piracy”,
Intellectual Property Quarterly, N° 1. Version electrénicadisponible en € sitio Web dela
SSRN: http://papers.ssrn.com/sol 3/papers.cfim?abstract id=1476964.
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coherentes con € nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad
correspondiente. Cuando proceda, entre |os recursos disponibles figurard también la
confiscacion, el decomiso y la destruccion de las mercancias infractoras y de todos los
materiales y accesorios utilizados predominantemente parala comision del delito. Los
Miembros podran prever la aplicacion de procedimientos y sanciones penales en otros
casos de infraccién de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa
con dolo y aescalacomercia.”

El debate sobre la aplicacion del articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC giraen torno
atres ambitos principales.

49. El primer ambito de debate es € relativo ala aplicacion de sanciones penales en € caso
de lainfraccion de derechos de patente. Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC no exige que se
penalice lainfraccién de patentes, y la mayoria de |os paises no imponen sanciones penales en
tales casos, algunos circulos y paises sostienen que penalizar lainfraccion de patentes es
actualmente una medida necesaria para afrontar €l creciente problemade la “fasificacion”.
Esta es |a postura que ha adoptado, por gjemplo, Kenyaen su Ley de 2008 contrala
falsificacion, que penaliza lasinfracciones de |os derechos de patente.®® Otros paises, como €l
Brasil, el Japon y Tailandiatambién penalizan lainfraccion de patentes en determinados
casos.>® Por ello, algunos comentaristas, como Correa, sefialan con preocupacion que se esta
intensificando la penalizacion de las infracciones de patente, especiamente en |os paises en
desarrollo, sin tener en cuentaimportantes consideraciones de indole politica.>*

50. No obstante estas preocupaciones, todavia hay muchos paises que no aplican sanciones
penales en |os casos de infraccion de patentes. Hay diversas razones politicas que justifican
gue no se penalicen tales actos. En € estudio elaborado parala cuarta sesion del ACE, €l juez
Harms sefidla ocho de esas razones:

- Los tribunales penales no estan cualificados, en términos generales, paratratar
cuestiones relativas a patentes;

—  unapatente dada puede englobar muchas “invenciones’;

- la defensa habitual ante lainfraccion suele ser lainvalidez de la patente,

—  puede que € producto del titular de la patente no esté hecho de acuerdo con la
patente;

—  puede que € producto del infractor no sea una copiadel producto del titular de la
patente tal como se comercializa;

—  alosfuncionarios encargados del cumplimiento delaley y alos funcionarios de
aduanas |es resulta préacticamente imposible determinar si un producto en
particular es un producto infractor;

- los litigios sobre patentes son caros; y

2 Nota 28 supra.

% Harms (2007), nota 51 supra.

V éase e estudio sobre sanciones penales en Correa (2008), nota 26 supra. Véanse también los
articulos que figuran en Li, Xuan y Carlos Correa (eds.) (2009) Intellectual Property
Enforcement: International Perspectives, Edward Elgar y South Centre, Northampton.
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— end transcurso del litigio sobre una patente hay un porcentaje importante de
patentes que se revocan; >

Otros comentaristas y organizaciones apoyan este razonamiento. Por ggemplo, en €
estudio que la Camara de Comercio Internacional (ICC) del Reino Unido presenté a UK
Gowers Review™ se sefidla que, en lo que respecta ala penalizacion de lasinfracciones de
patentes, la Ley del Reino Unido deberia mantener 1a no imposicion de sanciones penales. La
justificacion de esta observacion radica en €l posible efecto anticompetitivo de tales medidas
y en lo dificil que resultatratar la cuestion de lavalidez y el acance.”

51. El segundo ambito de interés atarie ala precision del significado de “escala comercia”
en lo que respecta alafalsificacion de marcas o la pirateria del derecho de autor. La principal
duda que se planteaes si & término debe englobar todainfraccién de P.1. cuyo objetivo sea
obtener una ganancia o unaventgja comercial. Esunade |las cuestiones que se plantean en €
informe “ China— Medidas que afectan ala proteccion y observancia de |os derechos de
propiedad intelectual” (en adelante asunto EE.UU. — China).*® En este asunto, los Estados
Unidos de Ameérica adujeron gque, exceptuando una actividad trivial o una actividad de
carécter minimo:

“[E]l concepto de “escala comercial” comprende tanto a aquellos que participan en
actividades comerciales para obtener “una gananciafinanciera’ en el mercado, y que, en
consecuencia, por definicion, operan a escala comercial, como a aquellos cuyos actos,
cual quiera que sea su motivo o finalidad, tengan al cance o magnitud suficientes para ser
de “escala comercia” en & mercado respectivo.”*®

Por su parte, China sostuvo que el término “escala comercial” de lafrase que figuraen
el articulo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC serefiere a*una magnitud significativade
actividad infractora. Setrata de un criterio amplio sujeto al arbitrio nacional y alas
condiciones locales.”® Los tercerosimplicados en el asunto ofrecieron también distintas
interpretaciones, algunas en apoyo del planteamiento de los Estados Unidos de Américay
otrasen el de China

52. El Grupo Especidl, tras efectuar un examen detallado, llegd ala conclusion de que:
“[L]afalsificacion o lapirateria“aescala comercia” serefieren alafalsificacion o

pirateriarealizadas con lamagnitud o la medida de la actividad comercial tipica o usual
con respecto a un producto determinado en un mercado determinado. La magnitud o la

% V éase Harms (2007), supra nota 51. Para obtener més argumentos contrala penalizacion de las

infracciones de patentes, especialmente en los paises en desarrollo, véase también Correa
(2008), supra nota 26, pags. 40-43.

Para obtener informacion sobre Gowers Review, véase € sitio Web de la Oficinade P.I. del
Reino Unido: http://www.ipo.gov.uk/policy/policy-issues/policy-issues-gowers.htm.

Véase la presentacion de lalCC del Reino Unido en: http://www.hm-
treasury.gov.uk/d/international _chamber_of commerce 462 91kb.pdf.

% El Informe del Grupo Especial figuraen e documento WT/DS362/R dela OMC del 29 de
enero de 2009, disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop _s/dispu_s/362r_s.pdf.
Véase e resumen del argumento en el parrafo 7.480 del Informe del Grupo Especidl, |d. No se
reproducen las notas de pie de pagina.

Véase e parrafo 7.481 del Informe del Grupo Especial, nota 58 supra. No se reproducen las
notas de pie de péagina.
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medida de la actividad comercial tipica o usual con respecto a un producto determinado
en un mercado determinado constituye un punto de referencia con el cua valorar la
obligacion de laprimerafrase del articulo 61. De ello se deriva que lo que constituye
unaescala comercial paralafasificacion o lapirateria de un producto particular en un
mercado particular dependera de la magnitud o la medida que seatipica o usua con
respecto a ese producto en ese mercado, que puede ser pequefia o grande. Lamagnitud
o lamedida de la actividad comercial tipica o usual se relaciona, alargo plazo, conla
rentabilidad.”®*

Aunque e Grupo Especial ofrece algunas aclaraciones, para aplicar € articulo 61
probablemente sea necesario elaborar més material de orientacion, ya que el significado
exacto de “escald’ dependera del mercado particular en cuestion.

53. El tercer &mbito de debate sobre procedimientos penales se refiere ala obtencion de
sanciones disuasorias cuando se tiene en cuenta la condicion establecidaen € articulo 61, de
gue en los casos de infraccién de la P.l., las sanciones “ deben ser coherentes con € nivel de
las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente”.

54. Paraempezar, se plantealadificultad obvia de determinar los delitos de indole
comparable alafalsificacion de marcasy la pirateriadel derecho de autor. Setrata, no
obstante, de un obstaculo superable, ya que en muchos paises lafalsificacion y la pirateria se
consideran casos comparables alos del fraude o delitos similares. Hay también casos en que
de manera general se pone en duda que deban aplicarse €l derecho pena y los escasos
recursos de que disponen |las autoridades encargadas del cumplimiento de laley para hacer
valer derechos de P.I que son derechos privados.®? Por dltimo, estala cuestion dela
proporcionalidad. A este respecto, por g emplo, los paises que estédn negociando € Acuerdo
Comercial contralaFalsificacion (ACTA) estan tratando de lograr el consenso en cuestiones
tales como los casos en que las autoridades judiciales pueden ordenar el decomiso de bienes
derivados u obtenidos, directa o indirectamente, de actividades infractoras, asi como €
decomiso y/o la destruccion de materiales y accesorios que se hayan utilizado parala
fabricacion de mercancias falsificadas.

55. Probablemente, la dificultad que planteala concrecion del alcancey la aplicacion de las
sanciones penales en los casos de infraccion de laP.l. siga siendo un &rea que exijauna
importante atencion politica. Los tres ambitos de debate sefial ados anteriormente plantean
importantes cuestiones de politica sobre donde establecer 1os limites y qué intereses deben
ponderarse. Como sostiene juez Harms, lasleyes de P.1. exigen revision y actualizacion
constantes, no sélo para cumplir las obligaciones de |os tratados, sino también para satisfacer
las necesidades de cada pais.”® En este incesante proceso, un punto de referencia como el
gue constituye la recomendacion N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo podria
ofrecer una orientacion Util.

1 Véased parrafo 7.577 del Informe del Grupo Especial, nota 58 supra.

2 Harms (2007), nota 51 supra, pag. 6. Véase también Correa (2008), nota 26 supra, pag. 43. El
argumento contrapuesto es que, como en muchos casos se aplica e derecho penal para proteger
derechos privados, es normal que se aplique asimismo en € caso de los derechos de P.I.

Harms (2007), nota 51 supra, pag. 50.

63



WIPO/ACE/5/10
pagina 27

3.4 PRACTICASABUSIVASEN EL AMBITO DE LA OBSERVANCIA: EJEMPLOSE
IMPLICACIONES

56. El articulo 41 establece que los Miembros de la OMC tienen la obligacion general de
aplicar los procedimientos de observancia previstos en €l Acuerdo sobre los ADPIC “de
formaque|...] deberén prever salvaguardias contra su abuso”. En genera, € concepto de
abuso, ademas del uso que tiene en este articulo, se utiliza en dos formas en algunos otros
articulos del Acuerdo sobrelos ADPIC, como los articulos 8, 40, 48, 50, 53, 63y 67. En
primer lugar, en los articulos 8, 40, 63 y 67 se hace referenciaa abuso de los “derechos de
propiedad intelectual”. En segundo lugar, en los articulos 41, 48, 50 y 53, todos ellos
referidos a la observancia, se hace referenciaaimpedir el abuso de los procedimientos de
observancia

57. Engenera, lostrabajos publicados sobre la P.I. aportan poca orientacion acercade la
diferencia entre los dos distintos usos del concepto de abuso del Acuerdo sobre los ADPIC.
Teniendo en cuenta algunos gjempl os tomados de |a bibliografia sobre P.1., puede decirse que
el abuso de los derechos de P.I. es un concepto més amplio que abarca cuestiones como la
utilizacion de los derechos de P.I. para bloquear la competencia, mientras que el abuso de los
procedimientos de observancia es un concepto referido méas concretamente a los casos en que
las partes manipulan |os procedimientos de observancia para obtener ventajas injustamente 0
por motivos ajenos alos procedimientos de infraccion. No obstante, en algunos casos la
distincion puede ser artificial y cabriaaducir que el abuso de los procedimientos de
observancia viene a ser equivalente al abuso de los derechos de P.1.%*

58. Podrian ser varias las partes que incurren en abuso de |os procedimientos de
observancia, entre ellas, titulares de derechos, funcionarios publicos, terceros tales como los
demandados y agentes de |os titulares de derechos o de los demandados, como puedan ser los
abogados. No obstante, en € marco del Acuerdo sobrelos ADPIC la atencion se centra
principalmente en |os titul ares de derechos y funcionarios ptblicos.*®

59. El articulo 48 del Acuerdo sobrelos ADPIC se refiere expresamente alas medidas que
deben adoptarse en |0s casos de abuso de los procedimientos de observancia. En este articulo
el Acuerdo establece que:

“1. Lasautoridadesjudiciales estaran facultadas para ordenar a una parte a cuya
Instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de
observancia que indemnice adecuadamente ala parte a que se hayaimpuesto

indebi damente una obligacion o unarestriccion, por e dafio sufrido a causa de tal
abuso. Las autoridades judiciales estaran asimismo facultadas para ordenar al
demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de
los abogados que sean procedentes.

Véase, por gemplo, € estudio de Weijun, Zhang “ Abuse of Intellectual Property Rights and the
Prevention Measures’, disponible en el sitio Web del Centro de Derecho de la Propiedad
Intelectual de Manich:

http://www.miplc.de/research/general _projects/completed projects/zhang_abuse/.

En este caso, lostitulares de derechos corresponden ala definicion de lanota 11 de pie de
paginadel Acuerdo sobre los ADPIC, en que se incluyen federaciones y asociaciones con
capacidad legal para hacer valer derechos de P.1.
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2. Enrédacion con laadministracion de cualquier legislacion relativa ala proteccion
o0 alaobservancia de los derechos de propiedad intelectual, 1os Miembros eximiran
tanto alas autoridades como alos funcionarios publicos de las responsabilidades que
darian lugar a medidas correctoras adecuadas solo en € caso de actuaciones llevadas a
cabo o proyectadas de buena fe para la administracion de dicha legislacion.”®®

60. Como paso preliminar es importante reconocer que no debe asumirse que se ha
cometido abuso en todos los casos en que € titular de los derechos que solicite la aplicacion
de medidas de observanciade P.1. pierda un caso y/o seleimponga el pago de una
indemnizacion. En consecuencia, mientras que € abuso de |os procedi mientos de observancia
delaP.l. no implica necesariamente que se haya actuado con evidente malafe, la conducta en
cuestion tiene que constituir una extralimitacion manifiesta de la aplicacion razonable de
procedimientos juridicos.®” Esto es |o que distingue la conducta que se contemplaen el
articulo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC de los casos contemplados, por gy emplo, en los
articulos 50.7) y 56.%

61. Noesfacil elaborar unalista exhaustiva de |os tipos de conducta que constituyen abuso
de los procedimientos de observanciaa partir del estudio de lajurisprudencia disponible y de
los trabajos publicados. Ladificultad estriba en los diferentes enfoques adoptados en cada
pais y también en gque lajurisprudencia de muchos paises en desarrollo y paises menos
adelantados (PMA) esta en curso de elaboracion o todavia no se ha compilado. Teniendo en
cuenta que en lamayoria de |os paises |os asuntos relacionados con laP.l. sedirimenen €
marco de |os procedimientos civiles y penales general es, también es importante sefidar que
muchas de las conductas que se consideran abusivas en los procedimientos civiles y penales,
se consideraran de igual maneraen |los asuntos relacionados con laP.l.

62. Enlo que atarie al presente estudio, no obstante, se examinan, atitulo ilustrativo,
algunos g emplos de conductas que en general pueden considerarse abuso de los
procedimientos de observanciade laP.l. extraidos de lajurisprudencia o delas leyes. En
particular se examinan tres g emplos relativos al abuso de |os procedimientos de observancia
delaP.l. en el contexto de lalegislacion sobre competencia, situaciones relacionadas con €
concepto de amenazas injustificadas de demanda, y conductas que se consideran uso indebido
de los medios procesal es 0 acusacion dolosa. Estos € emplos ayudan a sefialar algunas de las
cuestiones gque podrian requerir atencion en términos de coordinacién y asistenciatécnica. Se
han elegido ademés porque son algunos de | os tipos de conducta que se consideraran mas
adelante, cuando se examinen |os casos de mercancias en transito, medidas provisionales y
sanciones penales.

66
67
68

Sin subrayado ni cursivas en € original.

V éase Gervais, hota 5 supra, pag. 460.

El apartado 7 del articulo 50 se refiere alos casos en que el demandado podria obtener una
indemnizacién si se revocaran o caducaran las medidas provisionales por accion u omision del
demandante, o en aquellos casos en que se determine gue no hubo infraccion aun cuando €
demandante actuo de buenafe y no abuso de los procedimientos. El articulo 56 serefierealas
indemni zaciones que se pagan a importador, a consignatario o a propietario de las mercancias
por laretencion infundada de las mismas en cumplimiento de las medidas en frontera. Tampoco
en este caso lamalafe o la utilizaci6n infundadada de | os procedi mientos son un factor que
debatenerse en cuenta.
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63. Si seconsideran estos g emplos, se hace evidente que aungue existan casos de abuso,
como en cualquier otra esfera del derecho, existen también ampliasy bien reconocidas
medidas, tanto en €l derecho sobre P.l. como en otras areas del derecho, como pueden serlo €l
derechode competencia, y los procedimientos civilesy penales generales que se ocupan de
abusos en estamatera. En ultimo término, la cuestion no es si se comete abuso 0 Si existen
medidas para evitarlo, sino cua esla magnitud exactadel problemay s las medidas de
salvaguardia vigentes son suficientes para garantizar €l equilibrio que se contemplaen €l
articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

341 EJEMPLO1: ABUSO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LA
P.I. EN EL CONTEXTO DE LA LEGISLACION SOBRE COMPETENCIA

64. Enunaimportante proporcion de las publicacionesy de lajurisprudencia se examinala
cuestion del abuso de los procedimientos de observanciaen e contexto de lalegislacion sobre
competencia o anti-monopoliosca. El llamado “Walker Process claims’ del derecho
estadounidense, es uno de |os conceptos mas controvertidos en torno alos casos de abuso de
|a observancia de patentes.®® En esencia, ladoctrina“Walker Process claims” atafie alos
casos en gque € titular de una patente, tras obtener intencionadamente la patente mediante
fraude ala oficina de patentes, trata de hacerla valer amenazando con demandar aterceros, o a
los clientes de terceros, 0 demandando de hecho a dichos terceros, 0 asus clientes.”” Ene
contexto de la competencia, podria considerarse que € titular de la patente viola el articulo 2
de laLey Sherman, que prohibe la monopolizacion del comercio o los intercambios
comerciales.”

65. Estetipo de conducta se considera abusivay se desaprueba porque esta impulsada por la
malafey vaen contrade los objetivos del derecho de patentes. No obstante, conviene
recordar que la simple conducta no equitativa durante el tramite de concesion de la patente en

69 El nombre “Walker Process’ procede de la decision de 1965 del Tribunal Supremo con respecto

a asunto Walker Process Equipment, Inc v. Food Machinery and Chemical Corp, 382 U.S. 172
(1965), en que se estableci ¢ esta doctrina.
Para consultar un estudio detallado de dicha doctrina, véase, por gemplo, Mathews Jr, Robert
“APrimer on US Antitrust Claims Against Patentees under Walker Process’, Journal of
Intellectual Property Law and Practice, Oxford University Press, agosto de 2007. Accesible en
DOI 10.1093/jiplp/jpm142. Véasetambién el estudio de Ledie, Christopher (2007) “The Role
of Consumersin Walker Process Litigation”, Southwestern Journal of Law and Trade in the
Americas, Vol. 13, disponible en el sitio Web de la SSRN:
http://papers.ssrn.com/sol 3/papers.cfm?abstract_id=1070242; y de Correa, Carlos (2007)
“Intellectual Property and Competition Law — Exploring Some Issues of Relevance to
Developing Countries’, Issue Paper No. 21, ICTSD, Ginebra, disponible en:
http://www.iprsonline.org/resources/docs/corea_OctO7.pdf. Enlo que respectaala
jurisprudencia reciente, véase, por ggemplo, Hydril Co. PL v. Grant Prideco, Inc, 474 F.3d 1337
(Fed. Cir. 2007).
El articulo 2 dispone lo siguiente:
“Toda persona gue monopolice o trate de monopolizar, 0 entre en connivencia con cualquier
otra persona o personas para monopolizar cualquier rama del comercio entre los Estados
Federados o con otros paises se considerara reo de delito, y, convictade ello, sera castigada
con una pena de multa no mayor de 10.000.000 dolares de los Estados Unidos si se trata de
una corporacion, o, de 350.000 ddlares de los Estados Unidos si se trata de toda otra persona,
0 con pena de prisién gue no exceda los tres afios, 0 con ambos castigos a discrecién del
tribunal.”
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la oficina de patentes no constituye un fraude del tipo “Walker Process’. En consecuencia, no
se contemplan los casos de errores involuntarios o errores honrados, en 1os que no puede
imputarse a titular de la patente de intencion fraudulenta cuando se prueba que no ha actuado
con manifiesta negligencia. Un dmbito relacionado con el abuso atafie al concepto de
“Handgards claims’, establecido también en lajurisprudencia estadounidense.”® En el caso
gue nos ocupa, la cuestion se refiere alos casos en que se hacen valer conscientemente los
derechos de una patente que no es valida aun cuando |a patente se obtuvo por la via adecuada
y sin fraude ala oficina de patentes.

66. Correa sostiene que, en los paises en desarrollo, concretamente en Latinoamérica, hay
muchos g emplos de solicitudes abusivas de mandatos cautelares y amenazas de demanda en
que deberian imponerse | as obligaciones inherentes alas leyes antimonopolio.” Y citacomo
gjemplos los casos de Chile, Argentinay Venezuela. Con todo, es dificil evaluar la magnitud
del problema en esaregién o en otras regiones en desarrollo.

67. Al margen de las situaciones y los g emplos examinados anteriormente con respecto a
los Estados Unidos de Américay los casos que cita Correa en Latinoamérica, la cuestion del
abuso de |os procedimientos de observanciay el abuso alos derechos de P.1. puede
generalmente entrafiar estrategias muy complejas cuando se consideran desde el punto de
vistade lacompetencia. En € reciente Informe de investigacién sectorial sobre el sector
farmacéutico, elaborado por la Comision Europea, se ofrece un g emplo particularmente Gtil a
este respecto.” El informe es importante porque trata gran variedad de cuestiones, desde |a
fase de presentacion de solicitudes de patente hastalos litigios. En el cuadro 1 quefiguraa
continuacién se resumen |os principal es temas que se tratan en € informe asi como las
conclusiones mas importantes.

Cuadro 1:

Resumen delostemasy las conclusiones principales del Informe deinvestigacion
sectorial sobre e sector farmacéutico dela Comunidad Europea

Alcancey temasprincipalesdelainvestigacion

Dada laimportancia de que & sector farmacéutico marche correctamente, y teniendo en
cuenta que existen algunos indicios de que, en |o que respecta ala competencia en e mercado
farmacéutico, pudiera no estar obrandose apropiadamente, en enero de 2008 |la Comision
Europea emprendié unainvestigacion sectorial sobre € sector farmacéutico en laUnion
Europea. Lafinalidad delainvestigacion era analizar |os motivos de | os retrasos observados
en lallegada de farmacos genéricos al mercado y de la aparente disminucion de la
innovacion, medida por el nimero de medicamentos nuevos aparecidos en el mercado. La
investigacion se centré en las préacticas que se pueden utilizar para bloquear o retrasar la

2 El nombre procede del asunto Handgards, Inc v. Ethicon, Inc 743, F.2d 1282 (9™. Cir. 1984).
®  Correa (2008) nota 69 supra, pag. 18.
" El Informe esta disponible en:
http://ec.europa.eu/competiti on/sectors/pharmaceuti cal s/inquiry/communication_es.pdf. Enla
Unidn Europes, las investigaciones sectoriaes sirven para compilar informacién con objeto de
aplicar las normas sobre competencia que se establecen en los articulos 81 y 82 del Tratado de
laUE. El texto del Tratado esta disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/L exUri Serv/L exUri Serv.do?uri=0J:C:2006:321E:0001:0331:ES:PDF.
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competencia planteada por los genéricos asi como para bloquear o retrasar el desarrollo de
productos originales competidores. Asi, lainvestigacion se centré principalmente en la
relacion competitiva entre las empresas originarias y de genéricos y |as propias empresas
originarias. En lo que respectaalos productos examinados, la investigacion se ocupé de los
medi camentos de uso humano sujetos a prescripcion, abarcando el periodo comprendido
entre 2000 y 2007.

Principales conclusiones

Como se ha sefialado, la investigacion abarca distintas cuestiones, como las estrategias de
presentacion de patentes o |as estrategias en los litigios relacionados con patentes. Entre las
principal es constataci ones rel evantes con respecto ala cuestion del abuso de los derechos de
P.I. y/o de los procedimientos de observancia de la P.1. cabe citar las siguientes:

Estrategias de presentacion de patentes: se han encontrado claros casos de empresas
originarias cuyo objetivo era desarrollar estrategias paraampliar laextensiéon y duracién de la
proteccion conferida por sus patentes. Una estrategia cominmente aplicada es presentar
numerosas patentes para el mismo medicamento afin de retrasar o bloquear la
comerciaizacion de medicamentos genéricos. A este respecto, lainvestigacion constata que
determinados medicamentos estan protegidos por hasta casi 100 familias de patentes
especificas de los productos, 1o que puede dar lugar de hasta 1.300 patentes o0 solicitudes de
patentes pendientes en todala UE.

Litigios: Hay pruebas de que, en algunos casos, |as empresas originarias consideran los
litigios de P.I. como una sefia disuasoria enviada a los fabricantes de productos genéricos. A
este respecto, lainvestigacion constato que | os litigios pueden ser también un medio eficaz de
crear obstéaculos alas empresas de genéricos, en especia alas mas pequefias. Se constatd
asimismo que, en su mayor parte, aunque los litigios fueron iniciados por empresas
originarias, las empresas de genéricos ganaron |os asuntos en un 62% de | os casos estudiados.
Lainvestigacion constatd ademas que en un 46% de | os asuntos en |os que se concedieron
medidas provisionales contra las empresas de genéricos, |os procesos judiciales subsiguientes
finalizaron con sentencias afavor de las empresas de genéricos. Finalmente, en los casos de
acuerdos, en aproximadamente la mitad de dichos acuerdos |a capacidad de la empresa de
genéricos para comercializar sus medicamentos se vio restringida

Autorizacién de comercializaciéon: hay casos en que las empresas originarias intervinieron
en los procedimientos de autorizacién alegando que |as autorizaciones de comercializacion de
genéricos podian violar sus derechos de patente. No obstante, de los litigios comunicados se
deriva que las aegaciones de estas empresas originarias sdlo fueron aceptadas en € 2% de
los asuntos referentes a la autorizacion de comercializacion. En lo que respectaalas
consecuencias, lainvestigacion constatod que en genera |as autorizaciones de
comercializacion se concedieron cuatro meses después en |os asuntos en que hubo
intervenciones.

68. Evidentemente, el estudio de la CE se centraen un solo caso y un Unico sector que tiene
sus propias peculiaridades y no puede, asi, utilizarse para extraer conclusiones generales sobre
el abuso de los derechos de P.I. o de los procedimientos de observancia. Hay también algunas
importantes cuestiones que en € estudio no se tratan, por gemplo, laincidenciadelas
précticas relativas alas patentes y alas marcas en € sector farmacéutico. Con todo, en
general estainvestigacion ofrece razones para examinar més detenidamente la naturaleza, la
amplitud y laincidencia del abuso de los procedimientos de observanciade laP.l. con
respecto ala competenciay en qué modo pueden tratarse dichos casos sin comprometer 10s
obj etivos de innovaci 6n subyacentes.
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342 EJEMPLO2: AMENAZASINJUSTIFICADAS DE DEMANDA

69. Ene Reino Unido, € concepto de amenazas injustificadas de demanda atafie alas
patentes, las marcas y |os disefios registrados.” Y abarcatanto |as amenazas explicitas como
lasimplicitas. Aunque este caso de abuso pueda parecer similar alos contemplados en las
doctrinas “Walker Process’ y “Handgards claims’ del derecho estadounidense, se diferencia
en que éste es un caso de disposiciones legales en el marco del derecho delaP.l. y seaplicaa
margen del ambito general de larelacion entre la competenciay las |eyes sobre patentes.
Tampoco se circunscribe, como en e caso de las mencionadas doctrinas estadouni denses, por
laidea de fraude alaoficinade P.l. o de tener conocimiento de derechos no validos. Setrata
de un enfoque Unico que no es comun en otras jurisdicciones europeas. En e asunto Prince v.
Prince Sport Group Inc., € tribunal sefialé que las disposiciones legales de la Ley de 1994
sobre marcas del Reino Unido estan destinadas a asegurar que no se amenace alaligerao
negligentemente con entablar un procedimiento de infraccion.”

70. Este enfoque plantea desafios particulares cuando se aplicaa comercio por Internet.
Algunade las dudas que se plantean cuando se examinan asuntos como €l de Quads 4 Kidsv.
Colin Campbell”” es si sistemas de Internet como el programa de proteccién de los derechos
de P.I. (VeRO) de eBay fomentan el abuso de |os procedimientos de observanciadelaP.l."
En este asunto, el Sr. Campbell, titular de derechos sobre 16 disefios registrados en la CE de
bicicletas “Dirt” paranifios, relleno una declaracion VeRO respecto de bicicletas “Dirt” que
Quads 4 Kids estaba vendiendo en eBay. Tras esta declaracion, eBay retird los articulos de
Quads 4 Kids. En respuesta, Quads 4 Kids solicité que se adoptaran medidas cautelares
contrael Sr. Campbell paraevitar que interfiriera en la venta de sus articulos en eBay.

71. Laprincipa cuestion por resolver en los procedimientos para obtener mandamientos
judicidles ante @ tribunal erasi ladeclaracion VeRO del Sr. Campbell constituia una amenaza
de demanda contraria a articulo 253 de la Ley de 1988 sobre derecho de autor del

Reino Unido, o si constituiatan sélo una notificacion de derechos. Es esta una cuestion
importante, porque notificar aterceros que se estitular de derechos de P.l. para evitar que se
cometan infracciones es una practica generalmente aceptada en € derecho de P.I. El tribunal
resolvié afavor de Quads 4 Kids, lo que planted la cuestion de dénde establecer €l limite
entre la notificacion hecha de buena fe y las amenazas injustificadas.

> Bentley, Liond y Brad Sherman (2008) Intellectual Property Law, Oxford University Press,
Oxfordy Nueva Y ork, p4g. 1067. Para consultar més estudios, véase también Bainbridge,
David (2007) “Groundless Threats and the Internet”, Computer Law and Security Report,
Vol. 23, N° 3, pags. 282-284. Las disposiciones |legidativas pertinentes figuran en el articulo 77
delaLey sobre patentes de 1977, € articulo 21 de la Ley sobre marcasde 1994 y el articulo 253
de la Ley sobre derecho de autor de 1988.

® [1998] FSR 21.

7 [2006] EWHC 2482.

8 El programa VeRO (descrito en http://pages.ebay.com/hel p/tp/programs-vero-ov.html) es un
sistemade Internet que posibilita al titular de derechos de P.1. informar de productos
supuestamente infractores de la P.I. que se vendan en eBay.
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343 EJEMPLO3: LOSACTOSILICITOSDE “ABUSO PROCESAL” Y “DEMANDA
DE MALA FE”

72. El tercero delos casos en que puede surgir la cuestion del abuso de |os procedimientos
encaminados avelar por la observancia de los derechos de P.1., especialmente respecto de las
medidas en frontera, las medidas provisionales y las sanciones penales, guardarelacion con la
conducta observada en |los actosilicitos de abuso procesal y demanda de malafe en virtud de
lalegislacion del common law.”

73. Dicho simplemente, & abuso procesal hace referencia alos casos en que los
procedimientos judiciales (civiles o penales), relacionados con laobservanciade los
derechos de P.1., se utilizan de manera abusiva, intencionaday deliberada con fines
impropios.® La cuestion del abuso procesal setiene en cuentaen e contexto delos
procedimientos en curso, a diferencia de las demandas de mala fe (véase mas adelante), que
surgen Unicamente unavez que la causa original hallegado asu finy € tribunal se ha
pronunciado afavor del demandado.

74. Enlacausaque enfrentd a Hunter y Chief Constable of the West Midlands Police, €
masglistrado Diplock explico laimportancia de este acto ilicito sobre la base de que se trata
de:

“[E]! poder intrinseco que debe poseer todo tribunal de justicia paraimpedir €l uso
abusivo de sus procedimientos de maneratal que, aungque no se contradiga con la
aplicacion literal de las normas procesales, sea no obstante manifiestamente injusta para
unaparte en € litigio, o desprestigie de otra manera la administracion de justicia entre
los ciudadanos sensatos.”

Por o tanto, las circunstancias en que puede surgir € abuso procesal varian
ampliamente. Lo que resultafundamental en la declaracion del magistrado Diplock esla
cuestion de lainjusticia manifiestay del desprestigio de la administracion dejusticia

75. En € contexto de laobservancia de los derechos de P.1., conviene que los miembros del
ACE y otros sectores interesados se hagan la siguiente pregunta: ¢qué tipos de conducta en
procedimientos rel acionados con | as infracciones serian manifiestamente injustos paralos
demandados o desprestigiarian la administracién de justicia (en este caso, |0s procedimientos
de observancia de los derechos de P.1.)? Al considerar esta cuestion, esimportante tener en
cuenta la observacion del magistrado Bingham en la causa que enfrenté a Johnson y Gore
Wood & Co. en €l sentido de que “[s]in examinar escrupul osamente todas las circunstancias,

79 En Wikipedia se ofrece una definicién Util y no técnicadel derecho de responsabilidad civil en

la que figuran explicaciones acerca de los actos ilicitos de abuso procesal y demanda de malafe.
Cabe consultar la definicion en http://en.wikipedia.org/wiki/Tort. Para unadefinicion técnicay
un examen de la cuestion, véase, por emplo, Fleming, John, The Law of Torts, 92 Edicion, Lbc
Information Services, 1998.

Es importante observar que aunque este acto ilicito posee una historia comun, en la actualidad
su aplicacion y acance difieren en distintos paises y |o que puede ser considerado abuso
procesal en un pais, por g emplo, el Reino Unido, quiza no siempre se considere como tal en los
Estados Unidos de América o en otros paises de la Commonwealth.

8 [1982] A.C. 529 en p. 536.

80
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no se denegara alos litigantes el derecho ainiciar unaaccion judicial legitima ante los
tribunales...” % para determinar qué constituye un acto injusto o susceptible de crear
descrédito.

76. Lademandade malafe, adiferenciadel abuso procesal, hace referenciaalos casos en
gue una parte, sin causas razonables, entabla o hace entablar de malafe un litigio contra otra
parte®. Aunque en algunas jurisdicciones esta terminol ogia se utiliza (inicamente para hacer
referenciaalainterposicion infundada de demandas penales, € acto ilicito original y € modo
en que se aplica en otros paises abarcan tanto |las causas civiles como las penales. Asimismo,
si bien en numerosos casos | os funcionarios publicos, como |os fiscales, gozan de inmunidad
contra las demandas presentadas de malafe, no siempre sucede asi. Al aumentar €l recurso a
las sanciones penales en particular, asi como alas medidas en frontera, es probable que se
produzcan casos de demandas de malafe en mas causas relativas alaP.l. De hecho, en los
ultimos afios, organizaciones como la Asociacion Americana de la Industria Fonogréfica
(RIAA) han tenido que afrontar varias demandas de malafe.®*

77. Enéd contexto del abuso procesal y de las demandas de malafe, ademas de la
culpabilidad de los titulares de |os derechos se plantea laimportante cuestion de lafuncién
gue desempefian | os abogados ala hora de impedir o perpetrar abusos en relacion con las
medidas de observancia de los derechos de P.I. Reconociendo la funcién singular de los
abogados, en tanto que representantes y defensores de |os demandantes en procedimientos de
infraccion de derechos de P.1., y de los funcionarios de justicia, en determinados 6rganos
profesionales como la American Bar Association (ABA) y en las normas procesal es
nacionales, como e Cadigo de Procedimiento Civil de los Estados Unidos de América, se
contemplan disposiciones en |as que se prohiben determinadas conductas que pueden
constituir abuso procesal .2

78. A titulo de gemplo, enlaregla 3.1 del modelo de Codigo de conducta profesiona de la
ABA se dispone que:

“El abogado no iniciarda un procedimiento o g ercerala defensa en un procedimiento, ni
presentara o refutara a egaciones en un procedimiento, salvo que existan fundamentos
de hecho y de derecho para ello de manera que resulte pertinente, entre otros medios,
haciendo uso de argumentos de buenafe en favor de extender, modificar o revocar la
legislacion vigente. El abogado de un demandado en un procedimiento penal, o €l
demandado en un procedimiento que pueda dar lugar a un encarcelamiento, podrano
obstante gjercer ladefensaen el procedimiento afin de exigir que se establezcan todos
los elementos de la causa.”

% [2002] 2AC 1.

8 Al igual que sucede con el abuso procesal, laaplicacion y €l alcance exactos de este acto ilicito
también difieren en distintas jurisdicciones. Dicho de otro modo, no existe homogeneidad con
respecto alos tipos de conducta que retinen las condiciones necesarias para ser considerados
demandas de malafe.

V éase, por gemplo, el debate que tiene lugar en la blogosfera (en bitacoras, como ‘ The
Recording Industry versus the Peopl €', http://recordingindustryvspeopl e.blogspot.com/) en
relacion con el caso de Tanya Andersen.

Para un examen amplio de esa cuestidn, véase, por ejemplo, Cooper, Alan “Limitations on
Trademark Advocacy: Ethics, Procedure and Substantive Law”, Vol. 85 TMR, 1995,

pags. 161-190.
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En laregla 3.8, que trata de las responsabilidades de | os fiscales, se dispone que “[E]I
fiscal de una causapena deberd a) abstenerse de gjercer la acusacion cuando sea consciente
de que no existen indicios razonables paraello.”

79. Demaneraparecida, enlareglall del Cédigo de Procedimiento Civil se dispone que al
presentar ante € tribunal aegaciones, peticiones u otros documentos, € abogado o una parte
no representada, certificara que asu leal saber y entender, tras haber realizado indagaciones
razonables en | as circunstancias de que se trate, la aegacion, peticion u otro documento no se
presenta, entre otras cosas, con “fines impropios, por g emplo, el hostigamiento, ocasionar
retrasos innecesarios o aumentar indtilmente los costos del litigio”. Se prevén sanciones
rotundas para quienes incumplan esanorma. Existen normas similares en el cédigo de
conducta profesional y en las normas de procedimiento de muchos Estados miembros de la
OMPI.

4. LA FUNCION QUE DESEMPENAN LOS TITULARES DE DERECHOSEN LA
APLICACION DE LA RECOMENDACION N°45 DE LA AGENDA DE LA OMPI
PARA EL DESARROLLO Y LAS CONSECUENCIASQUE ELLO LES ACARREA

80. Losderechosde P.l. sdlo son Utiles para sustitulares si se hacen valer adecuadamente.®®
Por lo tanto, el marco de observancia establecido en virtud del Acuerdo sobrelos ADPIC
tiene por fin, segun se declaraen e Articulo 41 de ese Acuerdo, permitir laadopcion de
medidas eficaces contra cualquier accién infractorade los derechos de P.1., con inclusién de
recursos agiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz
de disuasion de nuevas infracciones. En ese sentido, los titulares de derechos son los

princi %:;\I es beneficiarios de las iniciativas encaminadas a promover y hacer valer los derechos
deP.l.

81. En 2007 la Organizacién de Cooperacion y de Desarrollo Econdmicos (OCDE) calcul6
que el valor del comercio internacional de productos de marca objeto de falsificacion y de
material protegido por el derecho de autor que habia sido pirateado ascendia a 200 billones de

86
87

Commission on Intellectual Property Rights, supra nota 17, pag. 163.

Al hablar de lostitulares de derechos es importante recordar que probablemente cabe considerar
gue no existe una personafisica o juridica que goce exclusivamente de los derechos sin
necesidad de acceder a derechos de terceros o sin que se produzca lainteraccion con los
derechos de terceros. En numerosos casos, especial mente cuando entran en juego los derechos
de patente, la misma persona estitular de los derechos con respecto a algunas reivindicaciones y
figura como demandado con respecto a otros derechos en la misma causa. Sin embargo, en
general, lostitulares de derechos estdn asociados a empresas y corporaciones, entre las que
figuran, como se sefiala en la nota a pie de pagina N° 11 del Acuerdo sobrelos ADPIC, las
federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para gjercer tales derechos. En parte,
esto se debe aque s bien muchos derechos son asignables originalmente a particulares, en la
mayoriade los casos € uso cotidiano de los derechos de P.1. en €l comercio corre a cargo de
personas juridicas que pueden gjercer tales derechos en virtud de acuerdos de licenciao de
cesiones. Por |o tanto, en e presente estudio, aunque no se desestima laimportancia de los
titulares de derechos a titulo individual, se hace hincapié sobre todo en empresas, compaiias,
federacionesy asociaciones. En ese sentido, también es importante sefialar que en este contexto
el término titular de derechos tiene un significado distinto al de creadores, innovadores e
inventores.
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délares de los Estados Unidos.®® A pesar de que se ha puesto en duda la veracidad de estas
cifrasy otras similares, no hay duda de que casi todo € mundo considera que la violacion de
los derechos de P.I. ocasiona enormes pérdidas a sus titulares.®

82. Por lotanto, larecomendacion N° 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo posee
un significado especial paralostitulares de derechos. Dado que la recomendacion tiene por
fin velar por que las actividades de observancia de |os derechos de P.1. ofrezcan resultados
equilibrados para una serie de sectores interesados, incluidos los titulares de derechos, deberia
ser vista con buenos ojos por todos |os grupos. De hecho, como ya se ha observado en €l
presente estudio, a centrarse larecomendacion en e Articulo 7 del Acuerdo sobre los
ADPIC, esenciamente codifica una posicion que goza de amplia aceptacion entre todos |os
sectores, incluidos los titulares de derechos. En una declaracién de politica publicada por |a
CCI en laque se formulan comentarios sobre |as recomendaciones de la Agenda para €l
Desarrollo, si bien el grupo hace hincapié en laimportancia de luchar contralas violaciones
de derechos de P.I., no encuentra ningtin problema concreto en la recomendacion.® Por lo
tanto, la cuestion que preocupa alos titulares de derechos en €l caso de la recomendacion
tiene que ver con e grado de importancia que se le otorgue.

83. Lostitulares de derechos, al igua que otros sectores interesados de la OMPI,
desempefian una funcién importante en la aplicacion de la Agenda para el Desarrollo, incluida
larecomendacion N° 45. La cuestion que cabe plantearse es qué tipo de funcién desempefian.

84. Las cuestiones concretas planteadas por |os Estados miembros durante las
negociaciones de la Agenda para el Desarrollo ofrecen importantes orientaciones para
considerar lafuncion de los titulares de derechos. Para el Grupo de Amigos del Desarrollo,
las cuestiones fundamental es son | as siguientes:

No contemplar |a cuestion de la observancia exclusivamente desde €l punto de vista de
los titulares de |os derechos;

Considerar la manera mas adecuada de garantizar la observancia de todas las
disposiciones relacionadas con el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las que imponen
obligaciones a |os propios titulares de derechos; y garantizar procedimientos de observancia
justos y equitativos que no den lugar a précticas abusivas por parte de los titulares de
der echos que puedan obstaculizar indebidamente |a competencia legitima.

El Grupo Africano, como ya se ha observado, planted la cuestion del gerciciorigido e
indiscriminado de |os derechos de propiedad intelectual, mientras que los Estados Unidos
de América plantearon la cuestion de entender |os costos de |a falsificacion y |a pirateria,
incluidalarepercusion en latransferencia de tecnologia, las inversiones extranjeras directas y
el crecimiento econémico.

8  Véase OCDE (2007), supra nota 2.

8 Para el examen de dgunos de los problemas que plantean estas cifras y esa metodologia, véase,
por giemplo, Fink (2008), supra nota 2.

V éase la declaracion de politica de la CCl sobre la Agendadela OMPI parael Desarrollo en:
http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/| CC/policy/intellectual _property/Statements/Recommend
ations WIPO Devel Agenda implementation.pdf.
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85. Lostitulares de derechos de P.1, especial mente por medio de asociaciones empresariales
u otras organi zaciones representativas, han desempefiado una funcion cada vez mésvisible e
invertido recursos importantes en actividades de observancia. Lasiniciativas van desde la
Business Action to Sop Cointerfeiting and Piracy (BASCAP) delaCCI®* a Portal contrala
pirateria de la Business Software Alliance (BSA)* y lalabor de la Asociacién Internacional
de Marcas (INTA),* hasta lalabor de grupos nacionales como laRIAA®. Cadavez
desempefian una funcién més importante las organi zaciones rel acionadas con la seguridad.

En esta cggtegoria, destaca especialmente la International Security Management Association
(ISMA).

86. Graciasalasiniciativas de esos tipos de organizaciones, los titulares de derechos
desempefian una serie de funciones con respecto ala observancia de los derechos de P.1.
Cabe resumir esas funciones en |os cinco apartados que figuran a continuacion:

—  actividades de promocién y organizacion de camparias;
—  educacién y sensibilizacién del publico;

—  formacion y desarrollo de capacidades,

—  investigacion, recopilacién y difusion deinformacion; y
—  movilizacion de recursos.

87. En € contexto de larecomendacion N° 45, y teniendo en cuenta las distintas cuestiones
planteadas por |os Estados miembros en sus propuestas de establecer una Agenda de la OMPI
parael Desarrollo (véase € parrafo 83), de lo que se trata es de determinar la manera en que
los titulares de derechos pueden realizar sus actividades en esas cinco amplias esferas de
modo que:

—  sereconozcay se dé cabidaa otras perspectivas aplicables ala observancia de los
derechosdeP.l.;

—  sereconozcay se garantice que los titulares de derechos satisfacen sus
obligaciones contempladas en € Articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPICy
expresadas en las distintas disposiciones de la Parte 111 de ese Acuerdo;

—  secontribuya aponer freno alas préacticas abusivas en € ambito de la
observancia;

—  seadopte unapostura flexible y matizada teniendo en cuentalas diferencias
existentes entre paises y culturas; y

—  segaranticelacreacion y e suministro de datos e informaciones fidedignos en
relacion con lafasificacion y lapirateria

Dicho de otro modo, la cuestion que se plantea es lasiguiente:  ¢de qué manera pueden
tener en cuentalos titulares de derechos la recomendacion N° 45 de la Agenda de la OMPI
parael Desarrollo en sus actividades de promocion, ensefianza, campafias de sensibilizacion,
formacién y desarrollo de capacidades, investigacion, recopilacion y difusion de informacion
y movilizacién de recursos?

%% puede obtenerse informacion sobre estainiciativa en:

http://www.iccwbo.org/bascap/id883/index.html.

Puede obtenerse informacion en:  http://www.bsa.org/Piracy%20Portal .aspXx.
Puede obtenerse informacion en:  http://www.inta.org/index.php.

Véase € sitio Web en http://www.riaa.cony.

Puede obtenerse informacion sobre laISMA en su sitio Web, en http://isma.conV.
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88. No hay duda de gue los propios titulares de derechos son quienes estan en mejor
situacion pararesponder aesa pregunta. Sin embargo, afin de alimentar e debate, me
permito afiadir algunas ideas a ese respecto.

4.1 PROMOVER LOSINTERESES DE MANERA CONSTRUCTIVA

89. Lostitularesde derechosdeP.1., a igual que otros sectores interesados, como los
consumidores, tienen derecho a promover sus intereses y defender sus posturas en relacion
con la observancia de sus derechos. Sin embargo, a reconocer que la observanciade los
derechos de P.I. constituye una cuestion de politica publica que afecta a numerosos sectores
interesados, para hallar soluciones eficaces al problema de lafasificacion y de la pirateria, asi
como al delaviolacion de los derechos de P.I. en general, serd necesario alcanzar un amplio
consenso aescalanaciona einternacional. En el contexto de la defensa de los intereses de
los titulares esto supone al menos dos cosas.

90. En primer lugar, los titulares de derechos deben dialogar de maneratangibley
constructiva con otros sectores interesados gque tengan distintas ideas u opiniones acerca de las
posibles soluciones. Una medida especia mente importante sera entablar el didlogo con los
grupos de usuarios. Si se examinael programade trabajo de laBASCAP, por gemplo, se
observa que apenas existe e didogo con los grupos de usuarios a nivel internacional, regional
o nacional.®® Al parecer, se considera que esos grupos han de ser objeto de campafias de
formacion y de sensibilizacion en lugar de tratarlos como sectores independientes que
mantienen distintas opiniones, en agunos casos de signo contrario, alas de los titulares de
derechos. Por |o tanto, esos sectores deben desempefiar una funcion adecuada para a canzar

el consenso.

91. Ensegundo lugar, revisten importancialas cuestiones de orden linguistico y
terminol6gico. Ademas de resultar complejo, € temade la observancia de |os derechos de
P.I. suscita emociones y es bastante delicado desde & punto de vista cultural. Esto subrayala
importancia del lenguaje utilizado para caracterizar los problemas y las soluciones, y e uso de
generalizaciones puede menoscabar |0s mismos fines que se desean conseguir. Un dmbito en
particular en & que cada vez se publican mas opiniones que ponen en duda el enfoque de los
titulares de derechos tiene que ver con € uso de los términos “falsificacion y pirateria’
aplicados en apariencia a todas |as violaciones de derechos de P.I., adiferenciadel uso
restringido que se hace de esa terminologia juridicaen el Acuerdo sobrelos ADPIC.? Se
trata de una cuestion especialmente delicada en € caso de |os medicamentos genéricos, como
se ha puesto de manifiesto en los debates que han tenido lugar en la Organizacién Mundial de
laSalud (OMS) con respecto al Grupo de Trabajo Internacional contrala Falsificacion de
Productos Médicos (IMPACT)® y en debates como |os que han tenido lugar en torno alaLey
de Kenya contrala Falsificacion de 2008.

96
97

Véase el programa de trabgjo en http://www.iccwbo.org/bascap/id4572/index.html.
Véase, por gemplo, € debate existente en algunos articulos en Li y Correa (2009), supra
nota 54.

% Pueden obtenerse informaciones sobre el IMPACT en é sitio Web delaOMS, en
http://www.who.int/impact/en.
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4.2 FOMENTAR LA ATENCION A LASSALVAGUARDIASY A LASMEDIDAS
ENCAMINADAS A PREVENIR ABUSOS

92. No hay duda de gue una de | as cuestiones fundamental es que preocupa a los paises en
desarrollo, como el Grupo de Amigos del Desarrollo y € Grupo Africano (cuyas
declaraciones se citan en e presente estudio), tiene que ver con laequidad y lajusticiay la
prevencion de abusos en los procedimientos de observancia. Ta y como se reconoce en €l
presente estudio, y resulta evidente al examinar las disposiciones del Acuerdo sobre los
ADPIC y las |legislaciones nacionales, |as salvaguardias son parte esencial del marco de
observancia de los derechos de P.I. En & contexto del Acuerdo sobrelos ADPIC, esas
salvaguardias constituyen la expresion del equilibrio contemplado en € Articulo 7 del
Acuerdo. En consecuencia, € interés manifestado en la recomendacion N° 45 por mantener
las salvaguardias apropiadas va en beneficio de todos | os sectores interesados, incluidos los
titulares de derechos.

93. Lostitulares de derechos pueden desempefiar una funcion importante para dar a conocer
maéas adecuadamente esas salvaguardias y fomentar su eficacia haciendo que reciban mayor
atencion en los cursos de formacion y proyectos de fortalecimiento de capacidades y en la
sensibilizacion en general, incluso cuando las actividades de formacion y desarrollo de
capacidades se realicen conjuntamente con organizaciones internacionales. Si no sedaa
conocer entre € publico que las medidas de observancia de los derechos de P.1. propuestas
por los titulares se gjecutaran en un marco de salvaguardias, y que se trata de medidas eficaces
paraimpedir abusos, no sera fécil obtener su apoyo. Por g emplo, una de las cuestiones que
se plantean en lademanda constitucional contrala Ley de Kenya contrala Falsificacion

de 2008 guarda relacion con lo que se considera el poder excesivo y desenfrenado otorgado al
organismo encargado de lalucha contralafalsificacion.

94. Lasdirectrices elaboradas por iniciativas como la BASCAP pueden dar cabida, por lo
tanto, a principios rectores relativos a las salvaguardias y a uso legitimo de los
procedimientos de observancia. Después de todo, con frecuencia, muchos titulares de
derechos que no tienen nada que ver con los delincuentes se ven a otro lado delaley en
causas por violacion de derechos de P.1., debido a que quizaincurran en infracciones en €l
desempefio normal de sus actividades. Por o tanto, esas salvaguardias garantizan que las
empresas | egitimas puedan corregir errores o infracciones y seguir aportando su contribucion
alaeconomia.

4.3 LA CREDIBILIDAD DELOSDATOSY DE LASINVESTIGACIONES EN
MATERIA DE FALSIFICACION Y PIRATERIA

95. En muchas maneras, € éxito de lasiniciativas mundiales para combatir lafasificacion y
lapirateriay otras violaciones de derechos de P.I. dependerd de la credibilidad de los datos y
de las pruebas utilizadas por los encargados de formular politicas a concebir normasy
procedimientos en materia de observancia. A pesar de que estudios, como el de la OCDE,
ofrecen agunos datos sobre €l acance del problemay sellevan acabo iniciativas para
elaborar model os que permitan evaluar |os niveles existentes de falsificacion y pirateria, asi
COMO Su repercusion econdmica, todavia queda mucho por hacer para establecer modelos 0
series de datos fidedignos o aceptados a escala mundial.
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96. Con respecto alas cifras proporcionadas por la OCDE en 2007 acercadel valor del
comercio de mercancias fasificadas y pirateadas, Fink, por gemplo, hasefialado que “tras
inspeccionar detenidamente la metodol ogia aplicada parallegar a esas cifras se pone de
manifiesto que se trata mas bien de una estimacién razonada antes que de un calculo
exacto”.*® En consecuencia, a pesar de que en estudios como en e de la OCDE se ofrecen
datos pertinentes, existe preocupacion por que las cifras se utilicen como s se tratara de una
exposicion de los hechos, especialmente en la prensay ante los encargados de formular
politicas.

97. En esascircunstancias, lafuncién de los titulares de derechos, teniendo en cuentala
recomendacion N° 45, quizas resida en:

—  proporcionar alasinstituciones publicas datos e informaciones méas exactos,

—  manifestar las reservas pertinentes y matizar de forma adecuada las cifras que se
ofrecen con fines de promocion de la observancia;

— utilizar las cifras procedentes de instituciones publicas internacionales, como la
OCDE o laOMPI, en € contexto adecuado y con ladebida diligencia para evitar
equivocos; y

- apoyar alasinstituciones publicas en sus esfuerzos legitimos para elaborar
metodol ogias fidedignas a fin de estudiar €l problemay generar datos mas fiables
como complemento de |as actividades de formulacion de politicas.

Laimpresién generalizada entre la opinién publica de que los titulares de derechos y las

instituciones publicas “fabrican las cifras’ es simbolo de graves riesgos sistémicos paralas
iniciativas de observancia de los derechos de P.1.

5. CONCLUSIONES

98. Larecomendacion N° 45 dela Agendadela OMPI parael Desarrollo se ocupa de velar
por establecer un equilibrio de intereses y resultados para | os distintos sectores interesados en
lo que atafie alas iniciativas de observancia de los derechos de P.I. Por lo tanto, su valor
principa reside en el hecho de tratar de proporcionar orientacién para determinar si los
resultados que se obtengan de laformulacion y aplicacion de medidas e iniciativas de
observancia de derechos de P.l. son o seran equilibrados en cuanto alos intereses alos que
sirven y los sectores a quienes benefician.

99. En consecuencia, en tanto que marco interpretativo, larecomendacion N° 45
Gnicamente puede adquirir sentido practico examinando casos concretos en |os que resulte
complegjo halar e equilibrio adecuado entre distintos intereses e inquietudes. Algunos delos
casos probleméticos que se han examinado en € presente estudio con fines de ilustracion
comprenden la aplicacion de medidas en frontera a las mercancias en transito, e uso de
medidas provisionales, el enfoque existente con respecto alas sanciones penaesy las
précticas abusivas en materia de observancia. Sin duda, habra otros casos que podrian
beneficiarse de un andisis detallado en el marco del Articulo 7 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

% Fink (2008), supra nota 2, pag. 13.
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100. En genera, laimportancia que se concede al equilibrio da a entender que la aplicacion
efectiva de la recomendacién beneficiaria alos titulares de derechos y a otros sectores
interesados de la OMPI. Considerando que lostitulares de derechos son |os beneficiarios
principales de los esfuerzosy de lasiniciativas en el &mbito de la observancia, cabe afirmar
gue tienen un interés principal en larecomendacion N° 45. Més adelante, es posible examinar
lafuncién de lostitulares de derechos a la hora de aplicar la recomendacion alas actividades
de promocion de tipo constructivo, ala atencion otorgada alas salvaguardias y a examen de
las précticas abusivas en materia de observancia en proyectos de formacion y desarrollo de
capacidades y alas iniciativas que adopten para velar por que las actividades normativas se
basen en datos e investigaciones fidedignos.

[Fin del documento]



