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Resumen

Indecopi ejerce entre sus funciones tanto la defensa de la libre competencia como la proteccion
de la propiedad intelectual. Este disefio institucional ofrece la ventaja de apreciar con mayor
claridad cudles son los puntos de convergencia entre ambas materias, armonizarlos y conseguir
los objetivos que tienen en comun. En ese sentido, debe trabajarse en el estudio y elaboracién
de politicas publicas, asi como en la elaboracién de guias ylo directrices, que definan con
claridad qué debemos entender por interés publico, emergencia y seguridad nacional para el
otorgamiento de licencias obligatorias. Ademds, trabajar en el disefio de un procedimiento que
dote al sistema de mayor confianza y predictibilidad frente a la ciudadania.
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I.INTRODUCCION

El Derecho de Propiedad Intelectual protege diversos derechos exclusivos otorgados
por la normativa, entre los que se cuentan las patentes, modelos, disefios industriales,
derechos de autor y marcas. Estos derechos son reconocidos y protegidos con la
finalidad de permitir a los creadores su explotacion econémica, por ejemplo como
signos distintivos, con la finalidad de proveer incentivos a la creatividad y la innovacién.
También se orientan a que las empresas que los comercializan inviertan en la calidad y
buena reputacién de sus productos. De otro lado, la principal funcién del derecho de la

T Las opiniones vertidas en este articulo representan la vision exclusiva del autor sobre las diferentes materias
abordadas y no comprometen en modo alguno la posicion de los érganos resolutivos y otras areas de la institucion.
Este articulo fue preparado por Hebert Tassano Velaochaga, presidente de Indecopi,como contribucion a la Research
Partnership Platform organizada por UNCTAD en Ginebra. Conté con la colaboracion de Patricia Sarria, asesora de
la Presidencia del Consejo Directivo de Indecopi.

' Abogado graduado en la Pontificia Universidad Catdlica del Perd (PUCP). Master en Regulacion de Servicios
Publicos en la UPC e IEDE Business School, Universidad Europea de Madrid (energia — telecomunicaciones,
infraestructura y competencia). Estudios de Maestria en Ciencia Politica en la PUCP. Posgrados en Regulacion del
Sector Eléctrico en la Universidad Pontifica Comillas de Madrid, Derecho de la Energia en la UPC, Regulacion de
Servicios Publicos en la PUCP Instituciones Juridicas del Mercado en la UPC, Gobernabilidad y Gobierno Local en
CEDDET — Espana, Derecho de las Concesiones y la Infraestructura en la UPC, Derecho Administrativo en la PUCP,
PEE en Organizacion y Administracion en ESAN, Curso de Negociaciones Comerciales y Taller de Formacion de
Equipos de Trabajo en la UPC.
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competencia es fomentar la eficiencia econémica y el bienestar general de la poblacién,
promoviendo la competencia en el mercado como el mecanismo mas eficiente de
asignacién de los recursos para el logro de tales objetivos.?

Teniendo en cuenta que los derechos de propiedad intelectual actualmente resultan
muy importantes para el desarrollo y la competitividad de un pais, se necesita un sistema
de proteccion de la propiedad intelectual sélido que proteja estos derechos y brinde el
soporte necesario para la innovacion tecnolégica, considerando como premisa basica
que el progreso técnico incentiva la competencia en el ambito de la investigacion
y el desarrollo. De acuerdo con este punto de vista, la propiedad intelectual y la
promocion y defensa de la libre competencia deben ser consideradas como elementos
complementarios y necesarios de un sistema juridico orientado a facilitar el desarrollo
econémico dindmico, a pesar de que en ciertos elementos de su interaccién puedan
aparecer algunas aparentes controversias.

La finalidad y el aporte de este articulo es explorar los diversos aspectos de orden
normativo en los que interactuan las politicas de competencia y las politicas de propiedad
intelectual. Nuestro interés se centra, no obstante, en el estudio de la convergencia de
los enfoques y el ambito de aplicacion del derecho de propiedad intelectual relativo a la
proteccion de invenciones mediante el sistema de patentes y el derecho orientado a la
defensa de la libre competencia.

Estudiaremos escenarios potenciales en los que el titular del derecho de patente
abusa de su posicion de dominio con el objetivo de distorsionar la competencia.
Asimismo, analizaremos en qué casos se discute el otorgamiento de licencias
obligatorias y propondremos mejoras que se podrian incluir en el sistema para que
el otorgamiento de estas flexibilidades sea eficiente y se aplique en armonia con
el objetivo de promover la competencia en el mercado, respetando los incentivos
necesarios para la innovacion.

II.LLA INTERACCION ENTRE EL DERECHO DE LA COMPETENCIA
Y LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En relacion a los ambitos de interaccion entre el derecho de la competencia y el
derecho orientado a la proteccion de la propiedad intelectual, no parece existir un
criterio uniforme para abordar esta cuestion. Se verifica la existencia de grandes
diferencias en la doctrina legal respecto de cudles deben ser los criterios generales para

2 Ver por ejemplo una discusion en CABANELLAS, G. (2006). Propiedad intelectual y libre competencia. Buenos Aires:
INPI/ONPI.
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la resolucion de conflictos entre estas dos areas. En términos muy generales, la ausencia
de uniformidad en estos criterios puede provocar que agentes econémicos interesados
en la suscripcion de contratos para la transferencia de tecnologia mediante la concesion
de licencias, no tengan las reglas claras y enfrenten, por lo tanto, potenciales costos de
transaccion muy elevados que dificulten la materializacion de transacciones eficientes
desde el punto de vista economico.

Por una parte, algunos enfoques conceptuales sefalan que no hay conflicto entre las
normas de la competencia y los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario,
ambas son parte de un sistema legal cuyo objetivo comin es alcanzar la eficiencia
econémica y el bienestar de los consumidores. Esta es la posicion de las autoridades
estadounidenses, que en las Directrices de Defensa de la Competencia para las Licencias
de Propiedad Intelectual observan:

“(...) la ley de la propiedad intelectual y la de competencia comparten el objetivo
comun de promover la innovacion y mejorar el bienestar de los consumidores.”?

En efecto, en nuestra opinién las leyes de defensa de la competencia y las de proteccion
de la propiedad intelectual comparten el objetivo comin de promover las innovaciones
y mejorar el bienestar de los consumidores, debido a la inclusion del progreso técnico
como un proceso esencial de la competencia. Esto nos ha llevado a formular una nueva
vision de la relacion entre ambas disciplinas teniendo en cuenta que, si bien pueden
existir algunos aparentes conflictos en el corto plazo, en el largo plazo sus objetivos se
encuentran en armonia.

Son precisamente los conflictos de corto plazo los que han llamado mas la atencién en
los ultimos anos, ya que en nuestros dias, debido a los continuos avances tecnologicos,
los derechos de propiedad intelectual han adquirido importancia en la economia, como
también lo ha hecho la proteccion juridica de la competencia en tanto mecanismo de
asignacion e innovacién en los mercados de productos y servicios.

Estos conflictos son mas evidentes en paises en desarrollo como el Perd, con una
gran necesidad de perfeccionamiento e innovacion, lo cual estimula el deseo de que
la tecnologia — protegida por derechos de propiedad intelectual- pase tan pronto
como sea posible al dominio publico y, por lo tanto, se permita su difusion lo antes
posible de modo que la promesa de mejoras en la eficiencia productiva (reducciones
de costos) se traslade también de forma inmediata al consumidor final. En respuesta
a ello, el incentivo natural de los titulares de derechos de propiedad intelectual sera

* Ver:U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission (1995). The Antitrust Guidelines for the Licensing

of Intellectual Property. Disponible en:
<http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/competition-policy-guidance/0558.pdf>
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retrasar la transferencia de estos derechos al dominio publico para obtener mayores
ganancias, utilizando posiblemente practicas que pueden ser consideradas renidas con
el derecho de la libre competencia.

A continuacién veremos algunos casos en los que los derechos de propiedad intelectual
y el derecho de la competencia interactian, con la finalidad de identificar, a grandes
rasgos, la forma en la que pueden generarse algunos conflictos que deben prevenirse a
fin de evitar que se materialicen en los mercados.

I1l. SINERGIAS EN LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL EN EL PERU

En el caso peruano, el analisis de la convergencia entre las politicas de defensa de
la competencia y de la proteccion de la propiedad intelectual es, sin lugar a dudas,
relativamente facil de abordar, ya que la autoridad en ambos campos del derecho recae
sobre la misma institucion.

En efecto, el Indecopi es un organismo publico especializado con capacidad juridica de
derecho publico interno que, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1033, Ley de
Organizacion y Funciones, cuenta entre sus funciones con ser la Agencia Nacional de la
Competencia y a la vez la Autoridad de Proteccion de la Propiedad Intelectual.*

El disefio institucional peruano que asigna a una misma entidad las funciones
administrativas en ambas disciplinas, permite a la autoridad observar muy de cerca
los puntos de interaccion que existen entre estas. Ademas, identificar con una visién
preventiva y mas precisa las areas concretas donde pueden aparecer conflictos, con la
finalidad de evitarlos o mitigar sus potenciales efectos.

Otra ventaja importante que aporta esta posicion privilegiada, es que permite a la autoridad
disenar y proponer las politicas publicas apropiadas para armonizar los objetivos de
promover la innovacion y defender la competencia, con una vision de conjunto orientada
a maximizar la eficiencia social y mejorar el bienestar del consumidor final.

Respecto de esta segunda ventaja, en lo que resta del presente articulo pondremos énfasis
en el andlisis relativo a algunos aspectos practicos en los cuales los objetivos del derecho
de la competencia y el derecho de la proteccion de la propiedad intelectual convergen.

* El Indecopi es un organismo publico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros del Peru.

Cuenta con autonomia funcional, técnica, econdmica, presupuestaria y administrativa.
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3.1 Abuso de posicion dominante por parte del titular de un derecho de
propiedad intelectual. Casos antimonopolio que involucran derechos de
propiedad intelectual

Conceptualmente, una potencial circunstancia de abuso de posicion dominante por
parte del titular de un derecho de propiedad intelectual se origina como consecuencia
de la posicion de exclusividad que la empresa mantiene sobre un mercado relevante. En
primer término, se debe analizar en qué medida la exclusividad del derecho de propiedad
efectivamente se materializa en una posicion dominante del mercado en cuestion.

En particular, cuando una empresa ejerce una posicion dominante por ser titular de un
derecho de propiedad intelectual, como por ejemplo una patente, y ante una solicitud
de licencia por parte de algiin competidor se niega a concederla, haciendo uso de su
derecho, claramente entran en conflicto dos aspectos econémicos muy relevantes. De
un lado, el alcance del derecho de proteccion de la patente en términos de los incentivos
a la creacion, en primera instancia, de la innovacion en cuestion.Y de otro, la afectacion
del acceso de otros proveedores a un recurso que, con la negativa a transferir por parte
del derechohabiente, puede distorsionar la competencia en el mercado.

Al respecto, el Decreto Legislativo 1034, Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas,
establece sanciones para el abuso de la posicion de dominio cuando el titular de un derecho
de propiedad intelectual se niega a conceder una licencia y restringe indebidamente la
competencia, obteniendo beneficios y perjudicando a los competidores reales. La ley
establece la necesidad de demostrar que los efectos restrictivos de la competencia son
mayores a los efectos positivos de dicha conducta en el mercado. La autoridad competente
encargada de investigar e imponer una eventual sancion es la Comision de Defensa de la
Libre Competencia del Indecopi (en adelante, Comision de Libre Competencia).

Si bien el marco normativo peruano establece la facultad de la Comisidon de Libre
Competencia para sancionar este tipo de practica anticompetitiva, hasta la fecha no se
ha presentado un solo caso con estas caracteristicas, lo cual ha limitado el estudio en
profundidad del tema desde el punto de vista practico.

Sin embargo, es importante indicar que si se han presentado algunos casos relevantes
de presuntas practicas anticompetitivas que han involucrado derechos de propiedad
intelectual, como por ejemplo Telecable vs.Telefénica del Pert y Telefénica Multimedia®

> La empresa Telecable present6 una denuncia contra Telefonica del Pert y Telefonica Multimedia por presuntas

practicas anticompetitivas en la suscripcion de acuerdos exclusivos de radiodifusion, indicando que dichas empresas
se negaron a conceder licencias de propiedad intelectual. El pronunciamiento favorecié a la denunciante y se ordend
la anulacién de todas las clausulas que implicaban la concesion de transmision y/o distribucion de programacion
exclusiva. Sin embargo, dos de los cinco miembros del érgano colegiado se opusieron a la decision de la mayoria,
argumentando que el buen funcionamiento de los mercados se basa en la proteccion de los derechos de propiedad.
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y Ambev vs. Backus y otros.t
3.2 Las licencias obligatorias como remedios

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), en
adelante el Acuerdo, menciona que los Estados miembro pueden prever en su
legislacion excepciones limitadas a los derechos exclusivos del titular de una patente.
Las autoridades nacionales podran, dentro de los términos que establece el Acuerdo,
expedir licencias obligatorias contra la voluntad del propietario de la patente cuando el
interés publico lo justifique.

En el articulo 31 literal b) del Acuerdo, se establece que solo podra permitirse el uso
de la patente sin la autorizacion del titular, si antes de hacerlo el potencial usuario
intentd obtener la autorizacion del titular de los derechos en términos y condiciones
comerciales razonables, y que en un plazo prudencial esos intentos no surtieron efecto.
Los miembros podran eximir de esta obligacion en situaciones de emergencia nacional,
otras circunstancias de extrema urgencia o en los casos de uso publico no comercial.

Las licencias obligatorias, en la practica, habilitan a un tercero no titular de la patente a
utilizar y explotar un producto patentado sin la autorizacion de su titular en casos muy
especificos y debidamente determinados por el marco legal. Es importante resaltar que
otorgar una licencia obligatoria ante el hallazgo de una negativa abusiva de la licencia,
no persigue reducir la proteccion concedida a las empresas titulares de estos derechos
de propiedad intelectual. Por el contrario, la autoridad administrativa debera intervenir
Unicamente cuando se demuestre que la negativa a conceder licencias perjudica el
bienestar del consumidor a corto y largo plazo. En ese sentido, queda claro que se trata
de una medida excepcional y que, por tanto, debe ser debidamente sustentada.

Es por estas razones que el mecanismo de intervencion debe ser abordado desde el
punto de vista econdmico, con la ayuda del analisis costo-beneficio que permita ponderar

En su opinién, cualquier limitacion de los derechos de propiedad debe estar basada en la creencia de que el
bienestar del consumidor se esta viendo afectado en el largo plazo sin justificacion. Este caso nos enseha que
la concesion de derechos de propiedad intelectual y la transmision/distribucion de una sefal pueden limitar la
competencia en el mercado.Ver Resolucion N° 062-CCO-2000/Osiptel.

¢ La empresa Ambev presentd una denuncia contra Backus y otros por abuso de posicion dominante, indicando
que estaban impidiendo su acceso al sistema de intercambio de envases (SIE) y que Backus y otras empresas
minoristas habian celebrado contratos de exclusividad con el fin de impedir el acceso a los principales canales de
venta al por menor de cerveza. De manera paralela, Backus solicito el registro del envase que contenia un simbolo
triangular ante la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi como marca tridimensional. En diciembre de 2005,
el Indecopi denegd el registro de la marca tridimensional. Con respecto a la denuncia por presuntas practicas
anticompetitivas, Ambev desistio; sin embargo, se analizé el caso y se concluyé que no se habia restringido la
competencia ya que con el impedimento de ingreso al SIE no hubo un impacto en el costo de entrada al mercado
por parte de Ambev.Ver: Resolucion N° 045-2009/CLC-Indecopi.
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las ventajas y desventajas derivadas de una solicitud de licencia obligatoria desde el
punto de vista del bien comin. Sin embargo, como senalamos en el parrafo anterior, no
se debe perder de vista que se trata de una medida excepcional, pues la regla es que una
patente otorga a su titular el derecho de propiedad exclusivo por tiempo determinado,
para garantizar que pueda apropiarse de los beneficios econdémicos de la explotacion
de su invento y de esa manera incentivar la innovacion y el desarrollo. Eventualmente,
culminado el periodo de proteccion, la invencion pasara a dominio publico y facilitara
el avance del conocimiento para el desarrollo de otros productos que puedan nutrirse
de ella.

Asimismo, de manera mas amplia, se entiende que el mecanismo de licencias obligatorias
ha sido concebido para ser aplicado de manera excepcional, cuando se determine que
el titular de un derecho de propiedad intelectual no hecho uso del mismo durante un
tiempo determinado, ha incurrido en abuso de su posicion dominante o existe una
situacion de interés publico, emergencia o amenaza a la seguridad nacional.

Pese a ello, existen diversas razones por las que el mecanismo ha sido discutido, con
opiniones tanto a favor como en contra. Dichas posiciones y argumentaciones deben
ser tomadas en consideracion cuando se evalle otorgar una licencia obligatoria:

- Los incentivos para innovar podrian disminuir.

- La negativa de otorgar una licencia perjudica el bienestar del consumidor a corto
y largo plazo.

- El abuso de posicion de dominio se ha realizado mediante un derecho de
propiedad o el principio de libertad de contratar.”

Con relacion a estas posiciones, debemos enfatizar nuevamente que la finalidad de
otorgar licencias obligatorias es corregir una practica anticompetitiva o brindar una
solucion a la poblacion en caso de interés publico, emergencia o seguridad nacional. Es
decir, el efecto que se busca alcanzar es justamente mejorar la eficiencia del mercado y
por tanto estimular la innovacion y la competencia.

En el caso del argumento a favor de las licencias obligatorias en situaciones de abuso de
posicion dominante, es necesario fortalecer las labores de enforcement de la autoridad
de competencia, en campos tan especificos como los relativos a las innovaciones
tecnolodgicas. De esa manera se podra detectar si una empresa comete una infraccion

7 EZRACHI,A.y MAGGIOLINO, M. (2012). European Competition Law, Complusory Licensing and Innovation. Oxford:
Journal of Competition Law & Economic.
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en la modalidad de abuso de posicién de dominio, que eventualmente le otorgue un
derecho de propiedad intelectual y, si el caso lo amerita, conceder una licencia obligatoria.

Es interesante rescatar lo sehalado por Scott Morton et al. (2012), quienes sefalan
que en algunos paises el objetivo original de los mecanismos de licencia obligatoria fue
crear una industria nacional del medicamento competitiva, que permita la produccion
de modalidades genéricas de productos protegidos bajo patente. Si bien parece ser que
esta politica se remonta a mediados de la década de 1980, no debe perderse de vista
que en la actualidad podria resultar contraproducente intentar promover una industria
local poniendo en riesgo la solidez del sistema de patentes.

A propdsito de lo expuesto, especificamente para el caso de los medicamentos,
es pertinente volver a las situaciones previstas para el otorgamiento de licencias
obligatorias y la necesidad de introducir un enfoque de eficiencia y bienestar. Este
enfoque debe condicionar las decisiones de intervencion publica en la busqueda de
eliminar distorsiones que reducen la eficiencia social, algo que parece mas evidente
en el caso del otorgamiento de licencias obligatorias por falta de uso de una patente.
En efecto, si bien no hemos perdido de vista que estamos hablando de un derecho de
propiedad otorgado por la ley, teniendo en cuenta en sentido amplio que la innovacién
es necesaria para el desarrollo del pais, la autoridad competente debe contar con un
mecanismo que le permita dinamizar el mercado cuando alglin agente quiera hacer uso
directo del producto patentado o explorar la introduccion de mejoras sobre la base de
dicho producto, cuando el producto en cuestion no esta siendo explotado de manera
efectiva por el titular de la patente y los intentos de adquirir sus derechos por la via
contractual han fracasado.

Asimismo, ya que las patentes tienen como objetivo que el titular disponga de derechos
exclusivos sobre su invento, el otorgamiento de una licencia obligatoria siempre debe
ser la excepcion a la regla, es decir que su fundamento sea la correccion de una practica
anticompetitiva o cuando ocurra una circunstancia de interés publico, emergencia o
seguridad nacional. En ambos casos debe acreditarse de manera fehaciente que de
no otorgarse la licencia obligatoria, disminuiria el bienestar del consumidor a corto,
mediano y largo plazo.

En el Pery,la norma que aborda el tema corresponde a la Decision 486 de la Comunidad
Andina — CAN,® Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Esta norma sefiala que
puede concederse una licencia obligatoria en los siguientes casos:

& La CAN es una comunidad de paises conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perti que se han reunido

voluntariamente para promover el desarrollo.
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i. Por falta de uso durante mas de tres afios de concedida la patente o cuatro desde
que se presento su solicitud de registro. Ademas, se indica como condicién que
la licencia obligatoria solo sera otorgada cuando el solicitante haya intentado
previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente.’

ii. Previa solicitud de un pais miembro por la existencia de razones de interés
publico, emergencia o seguridad nacional y solo durante el tiempo en que estas
razones permanezcan. Senala ademas que la licencia en cuestion sera otorgada
por la oficina nacional competente. En el caso peruano, la autoridad recae sobre
la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi (en adelante,
Direccion de Invenciones), la que debera establecer el alcance o extension de la
licencia, debiendo especificar el periodo por el que se concede y su objeto.

De acuerdo con algunos autores, el mecanismo de licencia obligatoria puede
ser de utilidad en el caso de la industria farmacéutica, ya que ésta se basa en
la proteccion de los sistemas de patentes, pero ademas se caracteriza por un
régimen regulatorio complicado que hace que estas empresas se involucren en
una serie de actividades que buscan extender sus beneficios.'® Naturalmente,
estas actividades pueden generar una elevada sensibilidad social, en la medida que
los productos farmacéuticos involucran a la salud publica, siendo precisamente
este Ultimo elemento una de las razones por las que un gobierno puede valorar
favorablemente la concesion una licencia obligatoria.

Por esa razén es muy importante que la autoridad tenga claro, al momento
de evaluar la pertinencia de otorgar o no una licencia obligatoria, cudles son
los alcances de los términos: interés publico, emergencia y seguridad nacional.
Lamentablemente, hasta la fecha no existe en nuestra region una guia y/o
directrices donde se definan estos conceptos y se desarrolle un procedimiento
para su otorgamiento.

iii. De oficio o a peticion de parte, la oficina nacional competente puede otorgar
licencias obligatorias cuando la autoridad en materia de competencia haya
determinado que el derechohabiente ha desarrollado conductas de abuso de
posicion dominante en el mercado.

En el caso peruano, el modelo institucional de Indecopi permite una mayor
coordinacién entre la propiedad intelectual y la defensa de la competencia, para

° El tiempo de duracidn de las patentes debe determinarse de manera adecuada, considerando que tratandose

de un producto sin sustitutos, el costo social se incrementara a medida que la duracion de la patente sea mayor.
Al respecto, existen paises como Alemania que toman en cuenta esta logica econdémica, que requiere que los
poseedores de patentes paguen una cuota anual para mantenerla, moderada durante los primeros afios de vida de
la patente pero que luego va aumentando hasta que expira su periodo de duracion. Esto trae como consecuencia
que un buen nimero de inventos pasan al dominio publico antes de la fecha de vencimiento del derecho de patente.
'® Ver CARRIER, M. (2010). Competition Law and Enforcement in the Pharmaceutical Industry en DREXL, J. Research
Handbook on International Competition Law.
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que la Comision de Defensa de la Libre Competencia determine que el titular
de una patente ha abusado de su eventual posicién de dominio. La Direccion de
Invenciones y Nuevas Tecnologias podra tomar conocimiento de este hecho de
manera inmediata y evaluar la conveniencia de otorgar una licencia obligatoria.

Independientemente de las circunstancias que deriven en el otorgamiento de una
licencia obligatoria, la normativa prevé que se debe pagar una compensacion econémica
al titular de la patente.

La normativa andina también senala siete condiciones que deberan cumplir las licencias
obligatorias:

i. No seran exclusivas y no podran concederse sub-licencias.

ii. Solo podran transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible
que permite su explotacion industrial y deben registrarse. En caso contrario, no
surtird efectos.

iii. Podran revocarse cuando las circunstancias que les dieron origen hayan
desaparecido y no sea probable que vuelvan a surgir.

iv. Su alcance y duracidon se limitaran en funcién de los fines para los que se
concedieron.

v. En el caso de patentes de invencion que protegen tecnologia de semiconductores,
la licencia obligatoria solo se autorizara para uso publico o para remediar una
practica declarada contraria a la libre competencia.

vi. Contemplara una remuneracion adecuada.

vii. Deberan orientarse a abastecer principalmente el mercado interno.

Como hemos visto, la Decisién 486 establece especificamente en qué supuestos los
paises miembros de la Comunidad Andina pueden otorgar licencias obligatorias y
ademas sefala cudles son las condiciones que deben cumplir.

Sin embargo, no desarrolla los conceptos de interés publico, emergencia y seguridad
nacional que consideramos fundamentales para delimitar con transparencia Yy
predictibilidad cuando se deben otorgar licencias obligatorias y de esa manera fortalecer
su caracter excepcional. Adicionalmente, es necesario que las autoridades competentes
cuenten con un procedimiento para otorgar este tipo de flexibilidades, que aporte
claridad y predictibilidad a los agentes econémicos involucrados.

Ante esta necesidad, consideramos oportuno realizar una propuesta de estudio y
trabajo que nos ayudara a abordar el tema de manera especializada.
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IV. PROPUESTA PARA INDECOPI

4.1 Desarrollar politicas publicas para la interacciéon entre el derecho de la
competencia y la proteccion de la propiedad intelectual

Como hemos mencionado, el diseno institucional del Indecopi, por el cual una misma
institucion es la agencia de competencia y ademas la autoridad nacional de proteccién
de la propiedad intelectual, permite que se puedan apreciar con mayor claridad los
puntos de convergencia de los derechos de propiedad intelectual que aparentemente
entran en discusion con los objetivos de la libre competencia en el mercado.

Nuestra vision es que ambas materias comparten objetivos comunes ya que, por un lado,
en el marco mas general de cautelar los derechos de propiedad intelectual, el sistema de
patentes resulta un elemento clave para el desarrollo del pais en la medida que fomenta
el desarrollo de la tecnologia e incentiva a los competidores a invertir en investigacion.
Por otro lado, la Agencia Nacional de la Competencia es la encargada de la vigilancia del
comportamiento de los titulares de estos derechos y de que no desarrollen practicas
que limiten substancialmente la competencia en los mercados. En ese sentido, debe
tomarse en cuenta que en el caso peruano la autoridad de competencia tiene la ventaja
de cubrir de forma centralizada objetivos comunes de las politicas de competencia y
defensa de la propiedad intelectual, que son el fomento de la eficiencia en los mercados,
la innovacion como herramienta fundamental para el proceso competitivo y el bienestar
de consumidor como finalidad esencial.

En este escenario, es importante el intercambio de conocimientos y experiencias
que serviran como insumos para la elaboracion de politicas publicas que establezcan
la hoja de ruta para las autoridades competentes en estas materias, capaces de
armonizar la relacion de los derechos de propiedad intelectual y la proteccion de
la libre competencia. Estas politicas publicas deben tener en cuenta factores como
la educacion, la cultura empresarial de las companias que invierten en innovacion y
desarrollo, la politica de ciencia del pais e inclusive asuntos que atafen a las politicas
fiscales del Gobierno, esencialmente aquellas relacionadas a la fijacion de impuestos
y subsidios."

En este punto, como primera propuesta consideramos que es necesario que los paises
miembros de UNCTAD profundicen el estudio de los puntos de convergencia entre el
derecho de la competencia y la propiedad intelectual. De esa manera, se podra entender
mejor la dindmica de ambas materias y sacar conclusiones que nos sirvan como insumos

" Ver ANDERMAN, S. (2010). Innovation, IPR’S and EU competition Law: Cross Currents in the EU/US Debate en DREXL,
J. Research Handbook on International Competition Law.
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para proponer al Estado las politicas publicas pertinentes que permitan armonizar
el sistema. Finalmente, se lograra asi estimular la innovacién en un mercado de libre
competencia, con mayor eficiencia para el bienestar de los consumidores.

4.2 Elaborar directrices para el otorgamiento de licencias obligatorias

Como hemos mencionado, segiin la normativa aplicable a nuestro pais es posible otorgar
licencias obligatorias en circunstancias excepcionales.Sin embargo, para ello es necesario
que se establezcan de manera clara cudles deben ser los parametros que la autoridad
competente deberd considerar para decidir si la otorga o no.Es de gran importancia que
las autoridades sectoriales establezcan guias y/o directrices que precisen los alcances de
los conceptos de interés plblico, emergencia y seguridad nacional.

De otro lado, es fundamental establecer de manera formal cual sera el procedimiento
que debera seguir la autoridad competente cuando deba evaluar una solicitud de
licencia obligatoria y su eventual otorgamiento. Por ejemplo, es muy recomendable
determinar los principios que guiaran los calculos de la compensacion econdmica al
derechohabiente.

Todo ello debera garantizar la previsibilidad del proceso de concesion de una licencia
obligatoria en el Peru, y afectar lo menos posible los incentivos derivados del sistema
de patentes.

Es importante acotar que hay antecedentes en otros paises de la region, en los que
se ha otorgado licencias obligatorias. Entre los mas destacados podemos mencionar
los siguientes:

- Brasil negocié desde 2006 con el laboratorio Merck & Co. para reducir el precio
del antirretroviral efavirenz, producto que era adquirido por el Estado para tratar
el SIDA a casi un millén de ciudadanos. Ante la negativa del laboratorio de reducir
el precio un 60%, en el afo 2007 el presidente Lula Da Silva decidié conceder una
licencia obligatoria de la patente de Merck & Co. para el producto. Esta licencia se
justifica en el caso de un evento de emergencia nacional y necesidad publica, ya que
el Estado no contaba con recursos para financiar el tratamiento de la poblacién (en
aumento) con esta enfermedad.

- En Ecuador, en el ano 2009 el presidente Rafael Correa emitié un decreto que
declaré de interés publico el acceso a los medicamentos esenciales (mas tarde
emitio otro en la misma direccién para los agroquimicos) y establecio las bases para
el otorgamiento de licencias obligatorias. En virtud de esta declaracién de utilidad
publica, determinados importadores de productos genéricos solicitaron la licencia
obligatoria para el antirretroviral ritonavir del laboratorio Abbott. En abril del 2010
se otorgo la primera licencia obligatoria para este medicamento.
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Sin embargo, ni de estas experiencias ni de la exploracién adicional realizada a nivel
internacional se han identificado procedimientos o guias que hayan definido la situacion
de interés nacional o sirvan como insumo para hacerlo.

Tampoco se han identificado documentos oficiales de los Estados Unidos o la Union
Europea, cuyo objetivo sea orientar el uso del mecanismo de licencias obligatorias,
siendo que ademas no se tiene conocimiento de la aplicacion del mecanismo en dichas
jurisdicciones. Naturalmente, en la medida que se trata de economias que cuentan
con industrias farmacéuticas y de biotecnologia de gran importancia a nivel global
(los laboratorios de investigacion principalmente son de los Estados Unidos, Francia,
Alemania y Suiza), en dichos ambitos no existiria una propension a la concesion de
estas licencias, debido a que las empresas titulares de las patentes de medicamentos
que se comercializan a nivel internacional son mas bien la parte afectada por su eventual
otorgamiento en otros territorios.

Por lo tanto, como se puede advertir, nuestra propuesta es el desarrollo de guias y/o
directrices que definan de manera especifica qué debemos entender por interés publico,
emergencia o seguridad nacional, de qué manera podemos ejercer estas flexibilidades en
la practica, cudles serian sus alcances, y como debe establecerse el procedimiento para
conceder una licencia obligatoria.

V. REFLEXIONES FINALES

Si bien existen areas de convergencia entre el derecho de la competenciay la proteccion
de la propiedad intelectual, estamos convencidos de que no significa que sean derechos
contrapuestos o en situacion de conflicto. Por el contrario, son materias con el objetivo
comun de incentivar la innovacion, lo que originara que la competencia en el mercado
sea mas eficiente y los consumidores se vean beneficiados. Si bien pueden existir algunas
disputas, como por ejemplo cuando se decide otorgar una licencia obligatoria, debe
quedar claramente establecido que se trata de una medida de caracter excepcional
cuyos objetivos son corregir practicas anticompetitivas y hacer frente a situaciones
donde el interés publico, una emergencia o la seguridad publica ameriten una decision
de esas caracteristicas.

Al respecto, Indecopi ocupa una posicion privilegiada pues su disefo institucional le
permite hacerse cargo tanto de la defensa de la competencia como de la proteccién
de los derechos intelectuales. En ese sentido, cuenta con la ventaja de poder apreciar
con mayor claridad cudles son los puntos de convergencia y de qué manera se puede
fortalecer el sistema para que el otorgamiento de licencias obligatorias mantenga su
caracter excepcional y cumpla con el objetivo por el cual ha sido contemplado en
nuestra legislacion.
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En esa linea, nuestra propuesta es que se trabaje en el estudio y elaboracién de politicas
publicas que permitan armonizar el derecho de la competencia y la proteccién de los
derechos intelectuales, para de esa manera conseguir los objetivos que tienen en comun.
Lo mas importante sera trazar la hoja de ruta de las autoridades competentes para el
cumplimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos.

Asimismo, igual importancia merece la elaboraciéon de guias y/o directrices que definan
con claridad qué debemos entender por interés publico,emergencia y seguridad nacional,
pues Unicamente teniendo en cuenta qué situaciones involucran estos conceptos se
podra garantizar el caracter excepcional de este tipo de medidas. Otro punto importante
es disefar un procedimiento a seguir, ya sea cuando se presentan solicitudes de licencias
obligatorias como también cuando el Gobierno considere conveniente otorgarlas, dado
que cuando se utilizan procedimientos debidamente estructurados se dota al sistema de
mayor confianza y predictibilidad frente a la ciudadania.
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