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La internacionalizacion de la economia junto con
los cambios de paradigma tecnoldogicos demanda la
habilidad de producir y explotar las innovaciones a
escala mundial. Frente a este escenario, se presenta

la necesidad de elaborar un conjunto de reglas y
disciplinas que tomen forma, en apoyo a este proceso
de internacionalizacion de la economia.

El presente trabajo presenta la siguiente estructura:
primero analizaremos qué se entiende por TRIPs-plus,
luego explicaremos como se establece el vinculo

entre la propiedad intelectual y las inversiones, para
finalmente profundizar sobre varias de las implicancias
de esta nueva tendencia de vincular las disciplinas, y el
impacto que podria llegar a tener.

The internationalisation of the economy, together with
the changes of technological paradigms, necessitates
the skill to produce and exploit new innovations to

a world-wide scale. Alongside this scenario, the
need to work out a meeting of rules and disciplines
that take form in support of this process of the
internationalisation of the economy is presented.
This work presents the next structure: first we will
analyse that which is understood by TRIPs-plus, then
we will explain how the link between intellectual
property and investments is established, and finally
we will study in depth the various implications

of this new tendency to link disciplines,

and the impact that this could have.
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Resumen ejecutivo

La internacionalizacion de la economia junto
con los cambios de paradigma tecnologicos
demanda la habilidad de producir y explotar

* Las opiniones y conclusiones expresadas en este articulo
son de exclusiva responsabilidad de la autora y no deben
ser atribuidas al organismo al que pertenece.

las innovaciones a escala mundial. Frente a
este escenario, se presenta la necesidad de
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elaborar un conjunto de reglas y disciplinas
que tomen forma, en apoyo a este proceso de
internacionalizacion de la economia.

El nuevo sistema de reglas pretende la ni-
velacion del campo de juego, que no es otra
cosa que un intento de reducir el alto grado
de incertidumbre y riesgo que rodean al mo-
vimiento internacional de bienes y servicios,
de capitales y tecnologia, asegurando a los ti-
tulares de los mismos, patrones homogéneos
de tratamiento de sus derechos en los dis-
tintos escenarios nacionales. Sin embargo,
como dicha ‘nivelacion del campo de juego’
esta ocurriendo entre paises que son muy di-
ferentes respecto del grado de maduracion
de su capacidad tecnologica interna, el tema
abre preguntas muy complejas relacionadas
con el ‘catching up’ tecnologico de los pai-
ses periféricos con el mundo desarrollado, y
con el papel que la inversion extranjera di-
recta (IED), por un lado, y el desarrollo de
capacidad tecnoldgica propia, por otro, estan
llamadas a cumplir en este sentido.!

Es en este ambito donde adquiere espe-
cial relevancia el sistema de proteccion de
los derechos de propiedad intelectual (DPI)
y, la relacion que se esta tejiendo entre las
negociaciones de propiedad intelectual (PI) y
las de inversiones como asi también, el im-
pacto de estas ultimas, en los estandares de
proteccion de los primeros.

La tendencia hacia la elevacion de es-
tandares de proteccion de la PI a través de
acuerdos internacionales sobre inversion
(A1) por parte de los PD, se cristaliza en los
procesos simultaneos de negociacion que
se estan llevando a cabo en distintos foros
(ALCA, OMC, bilateral) donde, los paises en
vias de desarrollo y menos avanzados estan

! La Inversion Extranjera en América Latina y el Caribe-
Informe CEPAL 2002 y Globalizacion y Desarrollo-Do-
cumento CEPAL, LC/G.2157(SES.29/3), abril 2002.

siendo sumergidos en una ola de acuerdos
que impactan directamente sobre los estan-
dares de proteccion de los DPI, disminuyen-
do el margen de maniobra para fijar estanda-
res nacionales de proteccion, y determinar la
metodologia de implementacion e interpre-
tacion doméstica de la norma, en los ambitos
judiciales, legislativos y administrativos.?

Los paises en vias de desarrollo (PED) pa-
recen ver en los acuerdos sobre inversiones,
una herramienta para la atraccion de IED, y
compiten entre ellos con el fin de captar ca-
pitales, know how y tecnologias. Por su lado,
actores de paises desarrollados (PD) aprove-
chan esta situacion e incorporan dentro del
ambito de negociacion de los acuerdos sobre
inversiones ciertos activos (propiedad inte-
lectual) que, por tener una finalidad distinta,
quedaban, en principio, bajo la 6rbita de otro
sistema normativo. Mercantilizando cada
vez mas la cultura y el conocimiento.

En este contexto, mientras que el mundo
industrializado busca incrementar los nive-
les de proteccion de la PI, los PED pretenden
evitar el denominado efecto “TRIPs-plus”
que implicaria asumir compromisos adicio-
nales a los “estandares minimos” existentes
en el ambito multilateral.

La proliferacion de acuerdos comerciales
bilaterales, regionales y hemisféricos,’ su-
mado a la interaccion de sus disposiciones
y a la alteracion de foros de negociacién®
causa un escenario en el cual, el impacto de
cada nuevo acuerdo establece un nivel de pro-

2 P. Drahos, “Bits and bips”, Journal of Intellectual Pro-
perty, p. 800.

3 D. Vivas, Regional and Bilateral Agreements and a
TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Americas
(FTAA), Quaker United Nations Office, ICTSD, p. 2.

4 D. Vivas, Regional and Bilateral Agreements and a
TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Ame-
ricas (FTAA), Quaker United Nations Office, ICTSD,
p. 2.
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teccion mayor, consolidando asi un nuevo
“estandar minimo”.

Es decir, el nuevo nivel de proteccion se
estructura no so6lo mediante los sucesivos
acuerdos de PI, sino que también, toma forma y
contenido, con los acuerdos de inversiones.

Este vinculo surge, principalmente, como
consecuencia de la tendencia actual de los
All de definir a la inversion por medio de una
lista no exhaustiva de activos, entre los que
quedan comprendidos los DPI.

La inclusion de la PI dentro de la defi-
nicion y, consecuentemente, del ambito de
aplicacion de los acuerdos sobre inversion
implicaria que los DPI protegidos en un Es-
tado Parte queden automaticamente inclui-
dos y protegidos por las disposiciones de los
acuerdos sobre inversiones.

Es decir, las disposiciones sobre inversio-
nes crean un nuevo conjunto de normas que
obligan a los estados, respecto del tratamien-
to que se le dé a la PI en sus territorios. Aun-
que los acuerdos de inversiones no regulen,
en principio, a la PI en forma directa y pre-
cisa, si impactan de manera importante en la
metodologia de implementacion doméstica
de las normas internacionales sobre PL> y
en la capacidad regulatoria de los paises re-
ceptores de activos intangibles considerados
como inversion extranjera.

Frente a este escenario, el régimen de pa-
tentes podria convertirse en un régimen que
protege mas la inversion que la invencion,
alejandose asi, de los objetivos originales del
sistema de propiedad intelectual.

El presente trabajo se estructurara de la
siguiente forma: primero analizaremos qué
se entiende por TRIPs-plus, luego explica-
remos como se establece el vinculo entre la

5 D. Vivas, Regional and Bilateral Agreements and a
TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Americas
(FTAA), Quaker United Nations Office, ICTSD, p, 7.
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propiedad intelectual y las inversiones, para
finalmente profundizar sobre varias de las
implicancias de esta nueva tendencia de vin-
cular las disciplinas, y el impacto que podria
llegar a tener.

Se pretende, identificar los ambitos regu-
latorios donde podria surgir el denominado
efecto TRIPs-plus como consecuencia de una
“fertilizacion cruzada” de las disposiciones
de PI e inversiones, evitando asi niveles de
proteccion no deseados y propiciando la in-
teraccion normativa solo en aquellos puntos
de interés.

Io Consecuencias del vinculo
inversiones-PI: “TRIPs-plus”
por la puerta trasera

En el texto, denominaremos “TRIPs-plus”
a los compromisos que van mas alla de los
estandares de proteccion consolidados en el
ambito multilateral. Asi, el Acuerdo TRIPS
otorga discrecion a los miembros para con-
ceder “una proteccion mas amplia que la
exigida por el presente acuerdo”, para “esta-
blecer libremente el método adecuado para
aplicar las disposiciones... en el marco de
su propio sistema y practicas juridicas” (art.
1.1 del TRIPs) y, permite también, la eleccion
entre distintos estandares (por ejemplo, art.
34 del TRIPs) o la determinacion de cuando
implementar un determinado estandar de
proteccion (“opcion de creacion de estanda-
res”).6

Un nuevo acuerdo que requiere una ma-
yor proteccion o que elimina una opcion (al-
ternativa) o excepcion existente en el TRIPs,
también sera considerado, TRIPs-plus.

¢ P. Drahos, Bilateralism in Intellectual Property, Trabajo
elaborado para Oxfam.
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Es decir, el efecto TRIPs-plus es conse-
cuencia, no solo de otras disposiciones de PI
que interactiian con las existentes, sino que
también, de acuerdos que, aunque referidos
particularmente a otras disciplinas, como
inversiones, impactan directamente en los
estandares de proteccion de la PI.

La mayor proteccion podria darse, entre
otros, bajo los supuestos que se enuncian a
continuacion:

1) Ampliacion de las categorias de DPI
protegidas, incorporando nuevas areas.

2) Exclusion de excepciones consolida-
das multilateralmente.

3) Pérdida de flexibilidad en la imple-
mentacion de la norma (disminucion
del margen contenido en el art. 1.1 del
TRIPS).

4) Incrementar el nivel de proteccion
consolidado multilateralmente.

5) Inclusion de los DPI dentro del ambito
de proteccion de otras disciplinas, por
ej. inversiones, sometiéndolos a un
doble estandar de proteccion.

6) Someter a los DPI a distintos mecanis-
mos jurisdiccionales (forum shopping)
ya sea en forma directa, cuando se
cuestiona una norma de PI, o indirecta,
cuando se involucra a los DPI cuestio-
nando una norma de otra disciplina,
como inversiones.

Tanto en el ambito doméstico como en
el internacional, los DPI suelen constituir un
“second-best”, como solucion a las fallas del
mercado causadas por la presencia de bienes
publicos.” El patron optimo de produccion y
comercializacion de las creaciones intangi-
bles es desconocido, tornando dificil la ela-

7 K. Maskus, Intellectual Property Rights in the Global
Economy, Instituto de Economia Internacional, p. 28.

boracion de un sistema normativo homogeé-
neo para todos los paises. Ademas, el nivel
adecuado de proteccion de los DPI difiere en
cada territorio (incluso en cada sector tec-
nolégico).! Muy poca proteccion beneficia
a los “imitadores” a expensas de los innova-
dores. Por el contrario, demasiada proteccion
reduce la tasa de ingreso de nuevos competi-
dores impidiendo, a los que pretenden ingre-
sar al mercado, contar con la informacion y
medios necesarios para hacerlo.

II « Ambito de aplicacién-definicién

En el marco de las negociaciones comercia-
les, la metodologia utilizada para generar
un vinculo entre la PI y las inversiones es a
través del reconocimiento de los DPI como
“inversiones”; ya sea, en los acuerdos sobre
inversiones o en el capitulo de inversiones
de un tratado de libre comercio (TLC). Es de-
cir, al incluir a los DPI como uno de los acti-
vos cubiertos por la definicion de inversion,
se les incluye también dentro del ambito de
aplicacion de ese acuerdo. Asi, los DPI pro-
tegidos por un Estado Parte, podrian quedar
automaticamente sometidos a las disposicio-
nes de inversiones de ese Estado.

Los acuerdos internacionales de inver-
siones (All) crean un conjunto de reglas que
deben ser seguidas por los estados signa-
tarios de esos acuerdos cuando se trate de
inversiones de un Estado Miembro en otro
Estado Miembro. Aunque los All no regulen,
en principio; a los DPI de manera directa, im-
pactan directamente en la forma en que las
disposiciones de los DPI son implementadas

8 La determinacion de cuales son los estandares o niveles
de proteccion que producen distorsiones en el comercio
y cuales son los que las corrigen difiere en cada pais y
segun las circunstancias de cada caso concreto.
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a nivel nacional’ y, en la capacidad regu-
latoria del Estado receptor sobre los activos
intangibles considerados como inversion ex-
tranjera.

Desde un enfoque multilateral, el TRIPs
prevé margenes para que los estados miem-
bros determinen, en forma doméstica, la me-
todologia de implementacion de la norma,
seguin su propio sistema legal (articulo 1.1
del TRIPs). Sin embargo, una vez establecido
el vinculo entre las disciplinas de inversio-
nes y PI (considerando a los DPI como una
inversion), la implementacion e interpreta-
cion de estos ultimos s6lo puede ser analiza-
da como un elemento integrante del régimen
de las inversiones, condicionando asi, las
flexibilidades del sistema de PI.

El acuerdo TRIPs contiene “silencios” de-
liberados y varias “areas grises” que fueron
el resultado de una dificil negociacion. Estos
silencios suelen producir una especie de re-
envio a las legislaciones nacionales para dar
contenido a la disposicion final. Es decir, se
trata de una norma deliberadamente incom-
pleta que debe complementarse con legisla-
cién doméstica para determinar el conteni-
do definitivo de la misma. Por lo tanto, los
silencios y “ambigiiedades”!? contenidas en
el acuerdo fueron puestos para dar “aire” al
momento de implementar la norma multila-
teral. Estos margenes son parte del equilibrio
de derechos y obligaciones dispuestos en el
art. 7 del TRIPs. Los silencios son estandares
sobre los que se decidio no legislar interna-
cionalmente.

°  D. Vivas, Regional and Bilateral Agreements and a TRIPs
Plus World: The Free Trade Area of the Americas (FTAA),
Quaker United Nations Office, ICTSD, p. 7.

10 J. Watal, Implementing the TRIPs Agreement on Pa-
tents: Optimal Legislative Strategies for Developing
Countries, in O. Lippert, Competitive Strategies for
Intellectual Property Protection, Vancouver, BC, The
Fraser Institute, (1999).
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Tomando en consideracion lo precedente-
mente expuesto, y el hecho de que en las ne-
gociaciones que se llevan a cabo en diversos
foros (ALCA, OMC, TLC) existe un alto grado
de probabilidad que los DPI queden cubiertos
por el ambito de aplicacion de los acuerdos
sobre inversiones, pareceria inminente el
riesgo de que las disposiciones de inversio-
nes limiten el poder soberano de los estados
para completar los “silencios” de modo tal
de responder a objetivos de desarrollo y po-
litica puiblica nacional. En otras palabras, las
nuevas reglas que regulen el sistema de DPI
seran, no solo las de PI sino que también las
de inversiones.

Consecuentemente, la flexibilidad de
implementacion del régimen de PI se vera
contaminado por las disposiciones sobre in-
versiones, y el margen de maniobra dismi-
nuido.

Enfoque para la definicion de inversion

PI en el ambito de la definicion
de inversion

El alcance de un tratado internacional de
comercio, como los acuerdos internaciona-
les de inversion (All), se determina median-
te una combinacion de tres elementos: las
definiciones de los términos clave del trata-
do, las disposiciones sustantivas del tratado
(normas y disciplinas, disposiciones para su
desarrollo y excepciones) y los compromi-
sos especificos asumidos por los diferentes
estados miembros. Juntos, esos elementos
determinan el alcance del tratado.!!

La mayoria de los All toman como pun-
to de partida una definicion amplia del tér-

I Documento OMC: WT/WGTI/W/108, 21 de marzo de
2002.
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mino “inversion” basada en activos.!> Esa
definicion, abarca tanto la inversion ex-
tranjera directa como la indirecta (es decir,
la IED y la inversion de cartera), y toda la
gama de activos que puede comportar una
inversion extranjera, desde fabricas hasta ac-
ciones y participaciones y préstamos a una
empresa, asi como contratos, concesiones
comerciales y DPI (ver borrador del AMI,!3
TLC Chile-Estados Unidos'* y en el ambito
del Mercosur!> el Protocolo de Colonia so-
bre Proteccion Reciproca de Inversiones y el
Protocolo de Buenos Aires sobre Promocion
y Proteccion de Inversiones Provenientes de
Estados no Parte).!¢ Es decir, incluye “toda
clase de activos” y continua con una lista no
exhaustiva de categorias de activos, entre la
que se encuentran los DPI.

En algunos AlL!7 la referencia a la PI tam-
bién incluye en forma expresa al “progreso
técnico” y “know how”, incluyendo nuevas
formas de creaciones intelectuales e infor-
macion que no estd internacionalmente pro-
tegida por las categorias tradicionales de DPI.

Llegados a este punto, es importante re-
saltar que no existe consenso internacional
sobre lo que es o lo que deberia quedar cu-
bierto dentro de la definicion de PI, de ahi
la preocupacion que surge cuando los All se
limitan a proteger a “los DPI”. Internacional-
mente, las categorias de DPI son abiertas,
en el sentido de que cada acuerdo establece
un set minimo de categorias a ser protegi-

[~}

UNCTAD, Alcance y definicion (1999), p. 17.

Ver hppt://www.ocde.org/daf/cmis/mai/maicome.pdf

14 Ver http: www.direcon.cl/frame/chile_eeuw/f chile_eeuu.
html, Section C, article 10.27 f)

Ver http: www.mercosur.org.uy.

Ninguno de los Protocolos del Mercosur ha entrado en
vigencia atun. Igualmente, Argentina los ha internalizado
mediante Ley 24.891 de 1997 al de Colonia y mediante
Ley 24.554 de 1995 al de Buenos Aires.

17 Ver por ejemplo, El modelo de ABI del Reino Unido,
articulo I (a) (iv)

ey

> O

das (ver, por ejemplo, art. 1.2 del TRIPs).
En general, los acuerdos de PI contienen una
definicion conceptual de PI que estd dada
por lo “que contienen” en vez de por lo que
son.!®

El peligro de una definicion abierta es
que compromete al pais receptor a proteger
inversiones (nuevas categorias de DPI) que
no habian sido consideradas al momento de
negociar el acuerdo.

En el caso Habana Club (Seccion 211 del
Acta de Expropiacion de 1998 de Estados
Unidos), el Organo de Apelacién de la OMC
fue llamado a interpretar varias disposicio-
nes del TRIPs entre las que se encontraba la
definicion de PI prevista en el art. 2.1.1° En
dicha ocasion, el Organo de Apelacién dis-
puso que la interpretacion que el Panel habia
hecho respecto del art. 2.1 era incorrecta, al
resolver que las categorias de DPI cubiertas
por el TRIPs eran solo las consideradas en los
titulos de las secciones 1 a 7 de ese acuerdo,
y no las mencionadas en alguna otra parte
del texto, como por ejemplo, la proteccion
sui generis para obtenciones vegetales del
art. 27.3(b).?° Sostuvo el tribunal, que el
proposito de la definicion no deberia ser la
reduccion del ambito de la ratione materiae
del TRIPs a los objetos de PI mencionados
en la Parte II, sino el de clarificar el uso del
término “propiedad intelectual” stricto sen-
su. Concluyé en Organo de Apelacion que
PI debe ser entendido en un sentido amplio
abarcando también las categorias de DPI in-
corporadas al TRIPs a través de otros acuer-

18 D. Gervais y N. Gervais, “Intellectual Property in the
Multilateral Agreement on Investment, Lessons to be
learned”, The Journal of World Intellectual Property,
Switzerland, p. 258.

19 El art.1.2 del TRIPs establece “A los efectos del presen-
te Acuerdo, la expresion “propiedad intelectual” abarca
todas las categorias de propiedad intelectual que son ob-
jeto de las secciones 1 a 7 de la Parte 11",

20 Documento OMC: WT/DS176/AB/R, parr.335.
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dos,?! por ejemplo, nombres comerciales
(volveremos a este punto posteriormente al
analizar el principio de nacion mas favore-
cida).

Al analizar el vinculo entre PI e inver-
siones, el problema de la ausencia de con-
senso internacional respecto del contenido
de los DPI se profundiza aun mas cuando,
entre las categorias de derechos, el nivel de
exclusiva difiere de una de otra. Por ejem-
plo, el derecho conferido al titular de una
patente (art. 28 del TRIPs) es diferente del de
una persona que maneja informacion confi-
dencial que legitimamente se encuentra bajo
su control (art. 39 del TRIPs), o del derecho
exclusivo de comercializacion (art. 70.9 del
TRIPs), o del derecho de impedir que se in-
duzca a error al publico consumidor (art. 22
del TRIPs), entre otros.

Bajo este escenario, surge un doble im-
pacto respecto de la inclusion de los DPI en
la definicién de inversion en las negocia-
ciones de ese ultimo acuerdo, por un lado,
se incluyen nuevas categorias de PI que no
se encontraban explicitamente reconocidas,
ampliando la materia susceptible de ser pro-
tegida y, por el otro, se nivela la proteccion
de todas las categorias de DPI sin diferenciar
entre la naturaleza y alcance de la proteccion
de cada una.

Conclusion

Tanto en las negociaciones de acuerdos bila-
terales de inversion (ABI) como en los TLC, los
estados pretenden asumir obligaciones limi-
tadas, solo respecto de la inversion extran-
jera que tiende a producir cierta implicancia

21 S. Dimitar, The relationship between TRIPs and the Pa-
ris Convention for the Protection of Industrial Property,
Ginebra, p. 23.

Impacto de las negociaciones..., pp. 117-134

economica. Asi, el alcance de la definicidon
de “inversion” depende, en principio, de los
objetivos que los estados pretenden alcanzar
y, a su vez, sirve como herramienta para li-
mitar el ambito de aplicacion del acuerdo.

En este sentido, al negociar los All, los
PED enfrentan el desafio de lograr una poli-
tica predecible que incentive la IED, a la vez
que les permita retener el margen de libertad
necesario como para perseguir objetivos de
desarrollo doméstico,?? en el caso en anali-
sis, en el area de los DPI.

El impacto de las disposiciones de los All
sobre los activos tecnologicos protegidos por
DPI permanece incierto, depende no sélo de
la definicion de “inversion” sino que también
del resto de las disposiciones sustantivas del
acuerdo, y de como se vayan resolviendo las
controversias internacionales que puedan
surgir en este ambito, como veremos a con-
tinuacion.

La interaccion de ambos sistemas podria
impactar directamente en el desarrollo de
normas internacionales de PI 'y en la tenden-
cia TRIPs-plus del sistema. Es decir, se pro-
duce una fertilizacion cruzada que propicia
la transferencia de estandares de tratamiento
de los DPI a las inversiones y viceversa.

III « Trato de nacion mas favorecida

El principio de la Naciéon mas Favorecida
(NMF) es el elemento central del multilatera-
lismo. Respecto de los AlL, el trato de la NMF
implica que el pais receptor debera extender
al inversor extranjero de otro pais un trato
no menos favorable que el que otorgue al in-

22 UNCTAD, "International Investment Agreements: Fle-
xibility for Development” Series on issues in internatio-
nal investment agreements. United Nations. Nueva York
y Ginebra, p. 1.
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versor extranjero de cualquier otro pais en
situaciones similares.??

Desde la perspectiva de la P1, el art. 4 del
acuerdo TRIPs establece que “Con respecto
a la proteccion de la propiedad intelectual,
toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad
que conceda un miembro a los nacionales
de cualquier otro pais se otorgara inmedia-
tamente y sin condiciones a los nacionales
de todos los demas miembros...”. En ambos
casos (PI e inversiones), el principio de NMF
otorga al inversor o titular de un DPI una
garantia de trato contra cualquier forma de
discriminacion.

El principio de NMF, podria implicar una
limitacion en el margen de maniobra respec-
to de futuros acuerdos que un pais quisiera
concluir a futuro. Es decir, si el trato de NMF
obliga a una Parte Contratante a extender a
otra Parte cualquier beneficio que otorgue a
un tercer Estado, se produce una situacion de
“free rider”.

Sin embargo, los estados crearon un me-
canismo que prevé la posibilidad de conce-
der un tratamiento diferente a ciertas contra-
partes, evitando asi la aplicacion automatica
del principio de NMF, en los casos de inte-
gracion econdmica regional.

e Ambito multilateral

El art. XXIV del GATT, habilita a los paises
que pertenecen a una unioén aduanera o zona
de libre comercio para otorgar concesio-
nes a otros miembros de dicha region sin la
necesidad de hacerla extensiva a paises no
miembros. En otras palabras, se los exime
de la obligacion de NMF respecto de los ex-
tra-zona.

2 UNCTAD series “Most Favoured National Treatment”,
p. 3.

El objetivo de esta disposicion es incen-
tivar o permitir que los miembros de un
acuerdo regional avancen en su liberaliza-
cion interna a una velocidad mayor que la
existente en el ambito multilateral. Sin esta
excepcion, las concesiones adicionales se
deberian hacer extensivas a paises extra-
zona sobre bases unilaterales y sin necesidad
de contraprestacion alguna.

e Acuerdos de Inversiones

En la mayoria de los All, las disposiciones
relativas a NMF prevén un waiver que excep-
tua el hacer extensivo el tratamiento a los su-
jetos no miembros del bloque regional. Esta
excepcion se aplica incondicionalmente al
momento en que se arribo al acuerdo.

e Propiedad intelectual

El art. 4 del TRIPs?* contiene una excepcion,
a la excepcion de NMF incluida en el GATT,

2 TRIPs art. 4: Trato de la nacion mas favorecida. “Con
respecto a la proteccion de la propiedad intelectual, toda
ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un
Miembro a los nacionales de cualquier otro pais se otor-
gara inmediatamente y sin condiciones a los nacionales
de todos los demas miembros. Quedan exentos de esta
obligacion toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad
concedidos por un miembro que: a) se deriven de acuer-
dos internacionales sobre asistencia judicial o sobre ob-
servancia de la ley de caracter general y no limitados
especificamente a la proteccion de la propiedad intelec-
tual; b) se hayan otorgado de conformidad con las dispo-
siciones del Convenio de Berna (1971) o de la Conven-
cion de Roma que autorizan que el trato concedido no
esté en funcion del trato nacional sino del trato dado en
otro pais; c) se refieran a los derechos de los artistas in-
térpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusion, que no estén previstos
en el presente Acuerdo; d) se deriven de acuerdos inter-
nacionales relativos a la proteccion de la propiedad in-
telectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condicion de que
esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y
no constituyan una discriminacion arbitraria o injustifi-
cable contra los nacionales de otros miembros”.
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con relacion a los acuerdos de integracion
regional. En efecto, el waiver a la NMF es
limitado en el area de los DPI.

El problema que surge es que el art. 4 inc.
d) del TRIPs prevé un limite temporal, el 1 de
enero de 1995, como fecha de corte a partir
de la cual el principio de NMF regira casi au-
tomaticamente.?

Bajo este escenario, podria ocurrir que
las disposiciones TRIPs-plus que estan sien-
do negociadas en diversos acuerdos regio-
nales, o a través de las negociaciones sobre
inversiones, se extiendan unilateralmente a
miembros extra-zona sin ninguna contra-
prestacion.

Un andalisis mas profundo

Respecto de los DPI 'y su relacion con el prin-
cipio de NMF, hay tres elementos que debe-
rian ser analizados con mayor profundidad a
fin de incorporar nuevas herramientas para
el estudio de la interaccion del TRIPs y otras
disposiciones de PI contenidas en diferentes
acuerdos (ya sea de PI o de inversiones), a la
luz del principio de NMF.

El primer elemento es el caso Havana
Club, donde el Organo de Apelacion con-
cluyod que los arts. 3 y 4 del TRIPs fijan cier-
tos estandares (Trato Nacional y NMF) que
los miembros de la OMC deben cumplir
“respecto de la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual™?” y que la defini-
ciéon de “propiedad intelectual” a efectos

25 Como un ejemplo de la aplicacion de esa disposicion,
la Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad Eu-
ropea han notificado la constitucion de sus ambitos de
integracion.

26 El caso de la OMC: US-Section 211 Omnibus Appropia-
tion Act of 1998, WT/DS176, en adelante Havana Club.

27 La misma expresion se utiliza en el texto de los arts. 3.1
y 4.1 del TRIPs.
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de aplicar el Acuerdo TRIPs abarca “todas
las categorias de propiedad intelectual que
son objeto de las secciones 1 a 7 de la Par-
te II”.28 En este contexto, se establecio que
la incorporacion del régimen del Convenio
de Paris no implica la sujecion del mismo a
las disposiciones materiales del TRIPs (Trato
Nacional y NMF), salvo que exista una refe-
rencia especifica que indique su aplicacion.
En otras palabras, la disposicion de NMF no
se aplica a la materia incorporada en el TRIPs
a través del Convenio de Paris.

Un paralelismo podria elaborarse respec-
to de la materia de PI incorporada en los AIl
0 ABI, con relacion al principio de NMF del
TRIPs. Es decir, para evitar que terceros es-
tados actien como “free riders” respecto de
la elevacion de estandares que podria tener
lugar en los All, el argumento de Havana Club
seria legitimo. Siendo que, si el principio de
NMF solo se aplica a las categorias de PI ex-
plicitamente previstas en TRIPs, entonces no
se aplica a las otras, por ejemplo, las incor-
poradas por All (Expessio unis es exclusion
alterius).

Un segundo elemento para el analisis del
impacto del principio de NMF respecto de la
relacion de los acuerdos P1'y los All es la uti-
lizacion de lo dispuesto en los arts. 30, 41 y
60 de la Convencion de Viena de 1969 sobre
Derecho de los Tratados (en adelante la Con-
vencion de Viena).

La disposiciones de la Convencion de
Viena permitirian cuestionar la extension
unilateral y automatica de los estandares
TRIPs-plus (negociados en acuerdos PI o de
inversiones), sin ninguna contraprestacion a
cambio ya que el art. 30.4.b) dispone “Cuan-
do las partes en el tratado anterior no sean
todas ellas parte en el tratado posterior:...

28 Ver también el punto sobre definicion del presente traba-
jo.
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b) en las relaciones entre un Estado que sea
parte en ambos tratados y un Estado que
solo lo sea en uno de ellos, los derechos y
obligaciones reciprocos se regiran por el tra-
tado en el que los dos estados sean parte”.
Por ultimo, un tercer elemento de anali-
sis es el Caso ARB/97/7 del Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI), Emilio Maffezini ¢/ el
Reino de Espaia; donde el Tribunal Arbitral
fue llamado a resolver sobre si la clausu-
la de NMF contenida en un ABI se aplica en
materia de solucion de controversias de ese
acuerdo y, en caso afirmativo, si la exigencia
de aguardar un plazo mayor y agotar la via
interna prevista del ABI Argentina-Espafia es
perjudicial a la luz del acceso directo al ar-
bitraje previsto en el ABI Chile-Espafia. En
dicha ocasion el Tribunal resolvio que “Si un
tratado con un tercero contiene disposiciones
para la solucion de controversias que sean
mas favorables para la proteccion de los de-
rechos e intereses del inversor que aquellos
del tratado basico, tales disposiciones pue-
den extenderse al beneficiario de la clausula
de la nacion mas favorecida pues son plena-
mente compatibles con el principio ejusdem
generis. Naturalmente que el tratado con el
tercero tiene que referirse a la misma materia
del tratado basico... de otro modo se incurri-
ria en contravencion de dicho principio. Esta
aplicacion de la clausula de la nacion mds
favorecida tiene, sin embargo, algunos limi-
tes derivados de consideraciones de politica
publica que se expondran mds adelante”,?®
“debe_quedar clara la distincion entre la
legitima extension de derechos y beneficios
mediante la_aplicacion de la clausula, por
una parte, v la alternativa nociva de tratar
de aplicar diversos tratados para alterar los

29 Parrafo 56 del laudo. Igualmente, se sugiere analizar del
parrafo 38 al 64.

objetivos de politica en que se fundamentan
algunas disposiciones especificas, por la
otra 3 (el subrayado es agregado).

Conclusion

Conforme lo expuesto podria ocurrir que los
estandares TRIPs-plus que se generen en los
All se tornen exigibles desde el punto de vis-
ta de PI por el impacto que la clausula de
NMF pueda generar.

Sin embargo, algunas excepciones al
principio de NMF sobre PI todavia pueden
elaborarse en los AIl o ABI respecto de las
exclusiones que previamente fueron realiza-
das en el marco multilateral de PI. Tal es el
caso de algunas disposiciones del Convenio
de Berna o de la Convencién de Roma (con-
forme surge del art. 4.d) del TRIPs o, de los
derechos de los artistas intérpretes o ejecu-
tantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusion que no estén
previstos en el TRIPs (art. 4.c).

Lo mismo, se aplica respecto de otras ex-
cepciones previstas en el TRIPS, como por
ejemplo, excepciones de patentabilidad o las
pequeiias excepciones a los derechos conferi-
dos contenidas en la parte II de ese Acuerdo.

Para el resto de las exclusiones, sélo queda
profundizar en los tres elementos que fueron de-
sarrollados y seguir en la bisqueda de nuevos.

I V . Transferencia de tecnologia
y requisitos de desempefio

Conforme Naciones Unidas,3! Transferencia
de Tecnologia “es el proceso a través del cual

30 Parrafo 63 del caso.

31 UNCTAD, Transfer of Technology, Series on issues in
international investment agreements. United Nations.
Nueva York y Ginebra, p.6.
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la tecnologia comercial es diseminada. Esto
toma la forma de transaccion de transferen-
cia de tecnologia, que puede estar o no cu-
bierta por una obligacion legal, para trans-
ferir conocimientos relevantes al receptor”.

En la economia actual, basada en el cono-
cimiento, la capacidad de adquirir y adaptar
tecnologias de fuente interna y externa, y de
crear tecnologia es un factor esencial que
determina la habilidad de un pais para com-
petir exitosamente en el mercado. En este
contexto, resulta evidente la importancia que
adquiere la tecnologia extranjera para los
PED y la IED puede actuar como canal para
hacer efectiva la transferencia de tecnologia.
De ahi el vinculo entre PI e inversiones en
este punto.

Sin embargo, es importante distinguir
previamente la diferencia entre transferencia
y difusion de tecnologia (que se aplica, por
ejemplo con las patentes). Este Gltimo caso
es visto como un spill over (derrame) al pais
receptor y podria ser alcanzado por el solo
hecho de introducir una nueva tecnologia
en ese pais. Pero la mera posesion o comer-
cializacion no implica el mejoramiento del
desarrollo tecnologico, lo importante es la
capacidad de interactuar, mejorar, adaptar,
entender y crear capacidad de aprendizaje
doméstico.3?

En el ambito de la PI, el Acuerdo mas im-
portante que contiene disposiciones sobre
transferencia de tecnologia es el TRIPs, cuyo
preambulo y arts. 7, 8, 40 y 66, hacen refe-
rencia a temas de transferencia de tecnologia.
Sin embargo, esas normas son programaticas
y no contienen disposiciones que aseguren
una efectiva transferencia.’? Frente a ese es-

32 UNCTAD, Transfer of Technology, Series on issues in
international investment agreements. United Nations.
Nueva York y Ginebra, pp. 7-10.

D. Vivas, Regional and Bilateral Agreements and a
TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Ameri-
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cenario, los PED enfrentan una oportunidad
para hacer efectivo el acceso y transferencia
de tecnologia a través de las negociaciones de
inversiones en las que se podrian incorpo-
rar compromisos relativos a requisitos de
desempeiio.

Los requisitos de desempeifio estan com-
puestos por un conjunto de medidas imple-
mentadas por los paises receptores relativos
a ciertas pre-condiciones necesarias para la
proteccion de las inversiones realizadas en
su jurisdiccion. Se trata de politicas guber-
namentales por parte del pais receptor para
influir en la operatoria de los inversores ex-
tranjeros.

En los ultimos afios se ha incrementado
la presion de los PD para la introduccion de
nuevas limitaciones a la posibilidad de exi-
gir requisitos de desempeiio (por ej: las in-
corporadas en la OMC por el TRIMS-Acuerdo
sobre Medidas en materia de Inversiones re-
lacionadas con el Comercio) o para influen-
ciar en la metodologia de implementacion, a
nivel domeéstico, de esas disposiciones. Esta
situacion se ve reflejada en varios de los ABI
y TLC firmados entre PD y PED, en los que ex-
presamente se prohibe la introduccion de re-
quisitos de desempefio, como los tendientes
a propiciar la transferencia de tecnologia.

La renuncia incondicional y anticipada
de ejercer la posibilidad de introducir dispo-
siciones sobre desempefio, en el ambito lo-
cal, podria ser materia judiciable, ya que en
la mayoria de los casos, esas disposiciones
responden a necesidades y valores sociales,
en particular, cuestiones de salud, empleo y
medio ambiente (ver, por ejemplo, art. XX.b
del GATT). Es decir, limitar el poder sobera-

cas (FTAA), Quaker United Nations Office, ICTSD, Gi-
nebra, p. 21.

3 UNCTAD, Home Country Measures, Series on issues
in international investment agreements. United Nations
Nueva York y Ginebra, p.1.
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no de un Gobierno de modo tal de impedirle
responder a ciertos valores y necesidades
esenciales, cuando ello sea necesario, podria
deslegitimar la norma.*> Es como renunciar
al poder de Policia estatal.

Algunos ejemplos de requisitos de desem-
pefio tendientes a propiciar la transferencia
de tecnologia podrian ser:3¢

1. Requisitos de desempefio para la IED,
requiriendo la formacion de joint ven-
tures en sectores con potencial para
incorporar valor, o para diversificar o
diferenciar la produccion.

2. Requisitos de desempeilo para la IED
mediante los cuales se exija investiga-
cion y desarrollo local y/o la adapta-
cion de las tecnologias foraneas a las
necesidades domésticas.

3. Exigir capacitacion y utilizacion de
profesionales, mano de obra local o
proveedores nacionales.

Conclusion

Los PED deberian ser cuidadosos y evitar
asumir nuevos compromisos que limiten la
posibilidad de implementar politicas tec-
nolégicas. El TRIMs solo restringe ciertos
requisitos de desempefio y su ambito de
aplicacion es limitado a las inversiones rela-
cionadas con el comercio de mercancias.
Asimismo, las disposiciones del GATS
(Acuerdo General sobre Comercio de Servi-
cios de la OMC) podrian ser utilizadas como

35 UNCTAD, Host Country Operational Measures, Series
on issues in international investment agreements. United
Nations. Nueva York y Ginebra, p. 14

36 D. Vivas, Regional and Bilateral Agreements and a
TRIPs Plus World: The Free Trade Area of the Americas
(FTAA), Quaker United Nations Office, ICTSD, Gine-
bra.

medidas de observancia, de modo tal de tor-
nar efectiva la transferencia de tecnologia.

Como se ha dicho precedentemente, el
rol de la tecnologia como determinante de
la competencia genera una tension constan-
te entre los PED y los PD. Mientras que los
primeros pretenden mejorar su sistema tec-
nolégico a fin de invertir la dinamica que los
hace importadores de tecnologias termina-
das, los PD buscan incrementar la proteccion
de los activos tecnoldgicos incrementando
su poder de mercado y maximizando sus ga-
nancias.

Asi, el debate sobre transferencia de tec-
nologia es de dificil implementacion, quizas
como consecuencia de que la materia prote-
gida por los DPI es justamente la misma ma-
teria cuya difusion y diseminacion se busca
mediante la transferencia de tecnologia. Por
lo tanto, una vez transferida la tecnologia, los
importadores (PED) podrian convertirse en
competidores de los paises industrializados.

El paradigma surge como consecuencia
que las bases del sistema de PI podrian lle-
gar a interpretarse como contrarias a las de
transferencia de tecnologia. Mientras que el
primero, causa como uno de sus efectos el
“congelamiento del gap tecnologico™7 exis-
tente entre los PD y los PED, dificultando la
dindmica innovativa que se genera por me-
dio de la copia y la adaptacion; el segundo
pretende la diseminacion tecnologica incre-
mentando la capacidad de los paises para in-
sertarse en la economia del conocimiento.

Bajo este escenario, donde la innovacion
y transferencia de tecnologia aparecen como
herramientas fundamentales, los requisitos
de desempefio podrian utilizarse como he-

37 Laexpresion es utilizada para enfatizar que, generalmen-
te, los DPI otorgan un derecho exclusivo que permite a
su titular impedir que, terceros sin su consentimiento,
exploten el invento protegido, por un plazo de tiempo
determinado.
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rramienta para hacer efectiva la transferen-
cia tecnoldgica y disminuir la brecha tecno-
logica existente entre los paises. Surge asi
una nueva oportunidad en el marco de las
negociaciones internacionales sobre PI e in-
versiones.

« Clausula de fabricacion local,
licencias obligatorias y requisitos
de desempeiio

Los PED han solicitado, en varias oportuni-
dades, que los titulares de patentes (o sus
licenciatarios) produzcan o “fabriquen lo-
calmente” la invencion protegida en sus te-
rritorios como un medio para lograr desarro-
1lo econdmico y transferencia de tecnologia.
Asi, los requisitos de desempefio negociados
en los All podrian utilizarse, ademas de para
propiciar la transferencia de tecnologia, para
incentivar el desarrollo econdémico local.

En el ambito multilateral se ha debatido
bastante acerca de la legalidad de imple-
mentar alguna exigencia de fabricacion lo-
cal como forma de preservar el derecho de
patente. El debate tuvo como eje central la
interpretacion de lo dispuesto en los arts. 7,
8, 27 y 28 del TRIPs y 5A del Convenio de
Paris.

En el caso de la oMC, UE-Canada (Cana-
da-Proteccion por Patentes para Productos
Farmacéuticos), el 0SD realizd una dis-
tincion entre el término “discriminacion”
(contenido en el art. 27.1 del TRIPs) y “dife-
renciacion”.3® Sostuvo que la conducta pro-
hibida por el art. 27 es la “discriminacion”
entre el ambito de la tecnologia, que no es

38 El argumento sobre la distincion entre discriminacion y
diferenciacion también podria ser utilizado en la seccion
de NMF de este documento, respecto del texto del art. 4
(d) del TRIPS.
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lo mismo que diferenciar, cuando tal diferen-
ciacion haya sido realizada de buena fe,?
como podria ocurrir en los casos en que se
establecen ciertas excepciones o reglas par-
ticulares cuando se trata de implementar
politicas nacionales cubiertas por los arts. 7
y 8 del TRIPs (para. 7.92 del caso).

Mas alla de los argumentos a favor o en
contra de la clausula de fabricacion local, el
vinculo entre la P1y los All se podria transfor-
mar en una herramienta esencial para que los
PED puedan exigir que cierto porcentaje, o el
total, del producto protegido por la patente o
por las disposiciones del All, sea producido
en el territorio nacional. Los requisitos de
desempeio podrian ser un soporte sobre el
cual los PED construyan una estrategia que
propicie la transferencia de tecnologia y el
desarrollo doméstico por medio de la fabri-
cacion local del producto.

Conclusion

Como se ha advertido anteriormente, los si-
lencios del TRIPs deben ser utilizados por los
PED para perseguir objetivos de desarrollo
respecto de la transferencia de tecnologia.
Es ahi donde los requisitos de desempefio de
los All juegan un papel fundamental, por eso
la importancia de mantener su legitimidad
en las negociaciones sobre inversiones.

V I. Licencias obligatorias
y expropiaciéon

Llegados a este punto del analisis del vincu-
lo entre los acuerdos de PIy los de inversio-

3 JCTSD-UNCTAD Capacity Building Project on IPRs
and Sustainable Development.
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nes, procederemos a estudiar con mayor pro-
fundidad la interaccion de las disposiciones
sobre licencias obligatorias y las relativas a
expropiacion, contenidas en cada uno de los
acuerdos respectivamente.

Acuerdos sobre PI

Los derechos del titular de una patente pue-
den estar sujetos a ciertas restricciones, dichas
restricciones suelen responder a causales de
emergencia nacional, abuso de derecho o in-
terés publico.*?

La licencia obligatoria es una de esas res-
tricciones y ocurre cuando, a través de una au-
toridad competente, se autoriza a un tercero,
distinto del titular de la patente y sin su con-
sentimiento, a explotar el invento protegido.

En el marco de las negociaciones sobre
propiedad intelectual, se ha expresado pre-
ocupacion respecto de la posibilidad que la
concesion de licencias obligatorias (permiti-
das en el ambito de la PI, por ¢j: art. 31 del
TRIPS) sean consideradas de naturaleza ex-
propiatoria a la luz de las disposiciones de
los All, debido a que afectarian en parte o
totalmente el ejercicio del derecho de paten-
te (la inversion).

Acuerdos sobre inversiones

Las disposiciones de los acuerdos sobre in-
versiones fijan estandares de proteccion de
las inversiones extranjeras disminuyendo la
capacidad de los paises receptores de interfe-
rir sobre los derechos de propiedad.*! Dichas

40 Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de in-
vencion, Buenos Aires, Editorial Heliasta, p. 403.

41 UNCTAD "Taking of Property”, Series on issues in
international investment agreements. United Nations.
Nueva York y Ginebra, p. 1.

clausulas prohiben a los estados signatarios
la nacionalizacion directa o indirecta o la
expropiacion de la inversion de otro Estado
Miembro, salvo cuando la misma haya sido
realizada por razones de utilidad publica, so-
bre una base no discriminatoria, de acuerdo
alaley y a cambio de una compensacion.

En el ambito internacional, la expropia-
cion indirecta alude generalmente a las ac-
ciones, omisiones o medidas, que tienen un
efecto equivalente a la expropiacion y que
suelen ser atribuibles a un actuar del Gobier-
no.*> No constituyen una expropiacion “de
jure” pero tiene un efecto equivalente y por
lo tanto son conocidas como expropiacion
indirecta, “creeping” o “de facto”.*3 Se trata
de una conducta o acto que no tiene como
objetivo afectar o disminuir el valor de la
inversion, pero en los hechos priva al sujeto
pasivo del ejercicio pleno de sus derechos o
bienes.

Es importante destacar, a efectos de tipi-
ficar el acto, si se produce en los hechos una
transferencia total de la propiedad, y el in-
versor se ve privado en forma total de la uti-
lidad econdmica de su inversion, pues ésta
es una de las bases para distinguir, desde la
perspectiva de un Tribunal internacional, si
se trata de una medida regulatoria, expresion
normal de la autoridad estatal en ejercicio
de su poder de policia, que trae consigo una
disminucion de los bienes o derechos del
particular, o una expropiacion de facto, que
priva de toda sustancia real a tales bienes o
derechos. Al determinar el grado en el que

4

S

Ver Laudo del 30 de agosto de 2000 en el Caso CIADI
N. ARB(AF)/97/1 Metalclad c/Estados Unidos de Méxi-
co y Caso CIADI N. ARB(AF)/00/2 TECMED SA ¢/
Estados Unidos de México, parr. 113/5, del 29 de mayo
de 2003.

En el AMI (Acuerdo Multilateral sobre Inversiones) uno
de los puntos mas controvertidos en la negociacion fue
el de las “medidas regulatorias”, en el sentido de deter-
minar si pueden constituir una clase de expropiacion.

4

&
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el inversor es privado se determina también
si esa privacion es indemnizable o no, y al
concluirse sobre este punto se determina si
la medida en cuestion constituydé o no una
expropiacion de facto.

El derecho internacional consuetudinario
no ha establecido una clara distincion entre
el ejercicio legitimo de las acciones de un
Estado, de naturaleza regulatoria, que afec-
ten una inversion, y las conductas judiciables
del Estado, respecto de las cuales su actuar
podria ser cuestionado.**

En el Caso CIADI N. ARB(AF)/00/2 TE-
CMED SA ¢/ Estados Unidos de México, la
empresa demandante alegd que la no reno-
vacion de una autorizacion para funcionar
del confinamiento, luego de la inversion
realizada por la empresa tiene efecto expro-
piatorio, y agrego6 que los All protegen a los
inversores contra la expropiacion directa e
indirecta, es decir, no s6lo aquella que apun-
ta a propiedad inmueble o mueble corporal
y a raiz de la cual su titular es privado de
derechos reales sobre tales bienes, sino tam-
bién la que consiste en medidas equivalentes
a una expropiacion, relacionadas con bienes
intangibles o incorporales (donde podrian
entrar los DPI). La demandada respondi6 que
estaba dotada de poderes discrecionales para
otorgar y denegar licencias y que, salvo cues-
tiones excepcionales, esas medidas se rigen
por el derecho interno y no el internacional.
Asimismo, agreg6 el Estado mexicano, que
el hecho se trataba de un acto regulatorio
dictado dentro del marco de los poderes de
Policia del Estado en un contexto altamente
regulado como lo es la proteccion del medio
ambiente y la salud de la poblacion.

4 Ver Caso CIADI N. ARB(AF)/00/2 TECMED SA c/ Es-
tados Unidos de México, parr. 116, del 29 de mayo de
2003 y Caso de la Corte Europea de Derechos Humanos,
Matos e Silva c/Portugal, 16 de septiembre de 1996, N.
85,p. 18.
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En este caso, el Tribunal Arbitral estimo
oportuno examinar si, en virtud de las carac-
teristicas del acto, y no sélo de sus efectos, la
Resolucion del Gobierno de México, consti-
tuye un acto expropiatorio en los términos
del art. 5 del ABI México-Espaiia. Alli, el
Tribunal sostuvo que: “119. Es principio in-
discutido que el ejercicio por el Estado de
facultades soberanas bajo el poder de poli-
cia puede ocasionar perjuicios economicos
a los administrados sin compensacion algu-
na. También lo es que en el ambito o desde
la perspectiva del derecho interno de ese Es-
tado, es solo conforme a su derecho y ante
sus tribunales que deberan apreciarse en
qué medida el ejercicio de tales facultades
es o no legitimo y cudles son los limites que,
de ser transgredidos, originan la obligacion
de indemnizar al administrado por violacion
al derecho de propiedad. 120. Sin embargo,
la perspectiva de este Tribunal Arbitral es
distinta. Su funcion es la de examinar si la
Resolucion infringe el Acuerdo a la luz de
sus disposiciones y del derecho internacio-
nal. No revisa los fundamentos o las moti-
vaciones que condujeron a la Resolucion, a
efectos de determinar si fue o no legalmente
expedida... Que la actuacion atribuible a la
demandada sea legitima, licita o conforme a
derecho desde la optica de su derecho inter-
no, no significa que lo sea bajo el Acuerdo
o el derecho internacional”. Finalmente, el
Tribunal resolvié que la Resolucion y sus
efectos constituian una expropiacion en vio-
lacion del art. 5 del ABI.

Conclusion
Conforme lo expuesto, la fertilizacion cru-
zada entre PI e inversiones podria causar un

impacto tal, que la concesion de una licencia
obligatoria (medida regulatoria del Estado)
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sea cuestionada como de efecto expropia-
torio a la luz de las disposiciones sobre in-
versiones, disminuyendo la “flexibilidad”del
sistema de PI.

El caso TECMED fue deliberadamente es-
cogido ya que, ademas de tratarse de una su-
puesta expropiacion indirecta de un derecho,
estaban en juego cuestiones de salud publica
y medio ambiente.

No so6lo el tema de licencias obligatorias
podria quedar cuestionado bajo este nue-
vo vinculo entre disposiciones de distintos
acuerdos, también podria cubrir las licen-
cias no voluntarias del derecho de autor o
el sistema de agotamiento nacional en de-
trimento del nacional (la diferencia entre lo
que el titular podria ganar si el sistema de
agotamiento de derecho fuera nacional en
perjuicio del internacional, es el monto que
se podria considerar expropiado), entre otras
cuestiones.®

Un punto interesante a imitar en posibles
negociaciones futuras a fin de evitar que la
sumatoria de estandares anule espacios celo-
samente protegidos en el acuerdo de PI son las
clausulas 10.1.2 y 10.9.5 del TLC Chile- Estados
Unidos, incorporadas en el capitulo sobre in-
versiones.*® Asi, se podria prever de antemano

4 En el caso NAFTA SD Myers v Canada: el Tribunal Ar-
bitral sostuvo que: “El temor de ser condenado puede
hacer que los gobiernos acttien timidamente al momento
de tomar medidas regulatorias con relacion a la salud,
la seguridad, el medio ambiente y la justicia social y, en
cambio, adopten una actitud liberal. Como resultado, se
produciria un verdadero dafio a los intereses publicos en
beneficio de los intereses probados. El mismo Tribunal,

no todas las actividades del Gobierno que tornan dificil
o imposible que el inversor continte con su negocio, ya
sea cambios legislativos o modificaciones en la aplica-
cion de las leyes existentes, que hacen econdmicamen-
te inviable continuar con un negocio particular, deben
considerarse una expropiacion a los efectos del art.
1110...”.

Articulo 10.1.2 del TLC Chile — EEUU establece que:
“En el caso de cualquier incompatibilidad entre este

4

-

que, ante cualquier contradiccion, prevaleceran
las disposiciones del acuerdo o capitulo de PI,
evitando que sea el 6rgano de solucion de con-
troversias que corresponda el que determine la
jerarquia normativa en el caso concreto.

V II « Solucion de controversias

Los acuerdos comerciales —multilaterales,
regionales y bilaterales— suelen prever algu-
no de estos dos mecanismos de solucion de
controversias:

a) Estado-Estado, que se encuentra dis-
ponible solo entre Estados Parte de un
acuerdo y se aplica tanto en el ambito de
las inversiones como en el de la Py,

b) Inversor-Estado, que, como su nom-
bre lo indica, prevé la posibilidad que
un inversor demande a un Estado, es
decir, no so6lo los estados son sujetos
activos del sistema sino que también
los particulares pueden actuar como
demandantes. Este mecanismo solo se
aplica en el marco de los AlL

El impacto de considerar a los DPI dentro
del sistema de inversiones podria implicar
también su sumision al mecanismo de solu-
cion de controversias de esa disciplina. Asi,
el inversor particular podria demandar a un
determinado Estado, por ejemplo, la conce-
sion de una licencia obligatoria.

Capitulo y otro Capitulo, el otro Capitulo prevalecera en
la medida de la incompatibilidad” y el Articulo 10.9.5
del TLC Chile-E.U. establece que: “Este articulo no se
aplica a la entrega de licencias obligatorias otorgadas en
relacion a derechos de propiedad intelectual conforme
con el ADPIC, o a la revocacion, limitacion o creacion
de dichos derechos en la medida que dicha revocacion,
limitacion o creacion sea compatible con el Capitulo Die-
cisiete (Derechos de propiedad intelectual)”.
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Esta es una area que también presenta
dificultades como consecuencia de la nueva
tendencia de vincular a ambas disciplinas.
La alta sensibilidad que el tema de los DPI
involucra, tanto para los PED como los PD,
y el delicado equilibrio del sistema, necesita
de un profundo anélisis en este punto, ya que
se presentan nuevos inconvenientes como el
del “‘forum shopping” y el del ‘“‘forum non
conveniens”, donde varios tribunales tienen
competencia para entender en la causa y el
demandante podria elegir entre ellos toman-
do en cuenta el sistema de derecho que cada
juez aplicard para interpretar el caso. Y asi,
optar por el que le sea mas conveniente.

Es decir, abren jurisdiccion para enten-
der en la causa varios foros que, a su vez, se
multiplican, ya que no soélo se podra llevar
la cuestion a un Tribunal con competencia
en temas de PI sino que también a los que
tengan competencia en inversiones.

El tema del mecanismo de solucion de
controversias y de la relacion entre los dis-
tintos foros y temas reviste una importancia
fundamental ya que en definitiva, la proli-
feracion normativa, y la relacion entre las
disposiciones de los distintos acuerdos, va
a terminar siendo regulada por lo que inter-
prete en el mecanismo de solucion de con-
troversias que corresponda, en cada caso
particular.

VIII « Conclusiones finales

El Acuerdo TRIPs fija estandares de protec-
cion de los DPI considerablemente elevados
en comparacion con los que existian previa-
mente, en el ambito nacional e internacio-
nal. Sin embargo, aun existen margenes y
flexibilidades, consecuencia de la distancia
existente durante la negociacion del acuer-

Impacto de las negociaciones..., pp. 117-134

do.#’ Son justamente esos espacios los que
deberian ser preservados o, en todo caso,
completados con disposiciones de PI o in-
versiones que maximicen la posicion de
los PED, de modo tal de permitirles la im-
plementacion de politicas publicas consis-
tentes con sus objetivos de desarrollo social
y econoémico.

En este ejercicio es importante resaltar
que la tendencia a la elevacion de la pro-
teccion de los DPI continta, y que la puerta
trasera y silenciosa de los All pareceria estar
siendo utilizada con ese fin. El principio de
“estandares minimos” juega un rol vital en
esta estrategia donde cada acuerdo multilate-
ral, regional o bilateral que contenga dispo-
siciones sobre PI permite a las Partes aplicar
una mayor proteccion de la requerida en la
norma, a la vez que establece expresamen-
te que no deroga ninguna disposicion mas
favorable.*® Esto implica que cada acuerdo
subsiguiente consolida un estandar mayor de
proteccion.®

El estandar TRIPs-plus que surge bajo este
escenario no tiene un efecto negativo per se
pero, si quien fija los estandares fija las ven-
tajas competitivas, los PED tienen un desa-
fio por delante. Existe una relacion estrecha
entre la capacidad regulatoria de un pais y
su capacidad tecnologica que se manifiesta
en el hecho que la mayoria de los PED son
“tomadores de estandares”* mas que “crea-
dores”. Tendencia que deberia revertirse

47 J. Watal, Intellectual property Rights in the WTO and
Developing countries, Kruwer Law International, La
Haya, 2001, p. 403.

4 Ver, por ejemplo, art. 1702 del NAFTA, art. 1.1 del
TRIPS, art. 4.1 del TLC de Jordania y art. X1 del ABI de
Nicaragua.

49 P. Drahos, “BITs and BIPs, Bilateralism in Intellectual
property”, The Journal of World Intellectual Property,
Volume 4, Number 6, (2001).

50 Los estandares son patrones tecnologicos que incorpo-
ran informacion y conocimientos técnicos considerables.
También son determinantes importantes de los flujos
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para permitir a los PED elaborar sus propias
agendas sobre PI.

Los DPI nunca han sido tan economica y
politicamente importantes y controvertidos
como lo son en la actualidad. No cabe duda
que, en una economia basada en el conoci-
miento, los DPI son indispensables para el di-
sefio de politicas en areas que hacen al desa-
rrollo humano. Es por ello que el avance de
las negociaciones de PI e inversiones deben
ser analizadas vis a vis el efecto de una sobre
la otra ya que, como se ha observado, el im-
pacto es fuerte y podria quebrar el delicado
equilibrio de cada una de las negociaciones.
El TRIPs fue solo una parte del proceso y los
PED todavia tienen un desafio por delante,
mucho mas en un momento como el actual
donde se estd negociando simultdneamente
en varios foros temas de PI e inversiones.

Actualmente, los gobiernos parecen ser
mas liberales hacia la IED. Mas bien inten-
tan atraerla, otorgan incentivos e, inclusive,
suscriben acuerdos bilaterales de garantia de

comerciales y de politicas, pues esos estandares pueden
tener efectos positivos y negativos. Pueden promover
eficacia del mercado, fomentar el comercio, incentivar
la competencia, entre otras cosas. Pero también pueden
elevar los costes de transaccion e imponer la utilizacion
de tecnologias inferiores. Es decir los estandares pueden
levantar o bajar trabas al comercio, y pueden apresurar
la difusion de nuevas tecnologias o restringirla.

inversiones con los paises centrales, que son
los principales proveedores de tecnologia. Sin
embargo, en ausencia de actividades locales
de inversion y desarrollo (I+D), la capacidad
de absorcion de nuevas tecnologias extranje-
ras, se hara progresivamente mas dificil.

La experiencia historica muestra que, an-
tes de volverse innovadores, los paises pri-
mero tienen que desarrollar la capacidad de
absorber tecnologia extranjera y adaptarla a
las necesidades locales. Atn la pura imita-
cién requiere una inversion significativa en
I+D, lo que se acrecienta en un ambiente que
dificulta la difusion. Es por ello que aunque
el impacto actual de las negociaciones de in-
versiones en el sistema de PI, sea el de limi-
tar el margen de maniobra, la tendencia que
se deberia buscar es hacia la flexibilidad.

Finalmente es importante destacar que, la
liberalizacion de las politicas sobre inversio-
nes, asi como la mayor proteccion de los DPI,
deberian ser vistas como una consecuencia y
no como una causa del desarrollo.
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