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RESUMEN

La reciente proliferacion de tratados de inversion y de propiedad intelectual ha estado acompafiada de
un nimero creciente de controversias en materia inversion, cuyo alcance es ademas cada vez mayor.
Los tratados dan lugar a varias situaciones que afectan en particular a los paises en desarrollo. Una de
ellas, que Gltimamente deja sentir su influencia en las negociaciones de nuevos tratados de inversion,
es el estado de los derechos de propiedad intelectual y el impacto de los tratados de inversion en los
derechos, las obligaciones y las facultades discrecionales de los paises que dimanan del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organizacion Mundial de Comercio (OMC).

Los derechos de propiedad intelectual que se adquieren de conformidad con la legislacion na-
cional pueden constituir inversiones. La legislacion nacional determina el alcance, el contenido y la
forma de los derechos de propiedad intelectual que tienen las caracteristicas propias de una inversion.
Sin embargo, la definicion de inversion adoptada en los tratados de inversién puede conllevar un ma-
yor nivel de proteccién de la propiedad intelectual. Esta situacion se plantea, por ejemplo, cuando la
definicion incluye de forma especifica las sefiales codificadas transmitidas por satélite y portadoras de
programas en el contexto de un tratado de inversién que involucra a un pais cuya legislacion nacional
no prevé derechos similares 0 a un pais que no ha firmado instrumentos multilaterales que protegen
derechos similares. La proteccion de los derechos de propiedad intelectual en los tratados de inversion
produce un impacto de tipo ADPIC plus en los paises en desarrollo en lo que se refiere a la definicion
del alcance, de la disponibilidad y de la validez de los derechos de propiedad intelectual que constitu-
yen inversiones. Las normas de inversion protegen también las actividades asociadas a la inversion,
incluidas la adquisicion, la proteccion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Ade-
mas, los tratados de inversidn protegen datos no divulgados y otro tipo de informacién que se presenta
con fines de inversion y aprobacion.

La medida en la que los paises puedan adoptar medidas compatibles con el Acuerdo sobre los
ADPIC para proteger el interés publico y medidas normativas, por ejemplo politicas de competencia,
licencias obligatorias y medidas relativas a la transferencia de tecnologia, estarad limitada por las nor-
mas adicionales que se incluyan en los tratados de inversion. Esas normas incluyen la adhesion a pro-
cesos con debidas garantias y a principios de transparencia, la adopcién y aplicacion, de buena fe, de
medidas que no comportan una discriminacion arbitraria e injustificable ni una restriccion encubierta a
la inversion asi como la compatibilidad con prescripciones especificas establecidas en el Acuerdo so-
bre los ADPIC o en las secciones sobre propiedad intelectual de los tratados, como sucede en el caso
de los tratados de libre comercio (TLC) de los Estados Unidos. Estas normas adicionales abren la po-
sibilidad de cuestionar la compatibilidad de las medidas adoptadas con el Acuerdo sobre los ADPIC y
las secciones sobre propiedad intelectual de los TLC y de aplicar medidas indemnizatorias en el marco
de los tratados de inversion.

El alcance de las repercusiones de los tratados de inversion en las flexibilidades y las obliga-
ciones de los paises en desarrollo prescritas en el Acuerdo sobre los ADPIC varia en funcion del texto
de cada tratado. Sin embargo, como observacion general, puede afirmarse que los tratados de inver-
sion permiten a los Gobiernos impugnar medidas sirviéndose de mecanismos destinados a la solucion
de controversias en materia de inversion. Ante la ausencia de una clara exclusién de las controversias
relacionadas con la propiedad intelectual del alcance del mecanismo de solucién de diferencias en ma-
teria de inversion, los tribunales de arbitraje deberian asignar una importancia considerable a la exis-
tencia de mecanismos de solucion efectivos, que dispongan de personal con conocimientos técnicos
especializados, y de procedimientos juridicos respecto de los derechos de propiedad intelectual. Las



cuestiones de propiedad intelectual tienen su propia dimension, jurisprudencia y economia politica,
que difieren completamente de las de las inversiones. Por ltimo, en el contexto de las negociaciones y
las revisiones de tratados existentes, los paises en desarrollo deberian considerar de forma adecuada
las disposiciones de los tratados de inversion a fin de limitar la proteccién de los derechos de propie-
dad intelectual al Acuerdo sobre los ADPIC, a otros acuerdos y a sus respectivas legislaciones nacio-
nales.



l. INTRODUCCION

La proliferacion de tratados de inversion y propiedad intelectual plantea cuestiones fundamentales so-
bre la relacién entre esos tratados y la aplicacién de politicas nacionales destinadas a impulsar un desa-
rrollo econémico. Si bien es posible que estos tratados sustenten industrias competitivas y tecnolégi-
camente sofisticadas de paises desarrollados, las industrias de los paises en desarrollo que carecen de
activos suficientes en diferentes jurisdicciones no obtendran ninguna ventaja comparativa de los trata-
dos. Una evaluacion de las tendencias en materia de tratados de inversion y derechos de propiedad
intelectual revela una historia de intensas negociaciones entre los paises desarrollados y en desarrollo,
en lugar de entre todas las naciones del mundo. Los tratados de inversion son particularmente escasos
entre los paises desarrollados. Sin embargo, existen varios tratados de inversién entre paises en desa-
rrollo. Los actuales acuerdos sobre propiedad intelectual reflejan un activo interés por parte de los pai-
ses desarrollados en influenciar las politicas relativas a la propiedad intelectual mediante tratados de
inversion y tratados multilaterales que se negocian en la Organizacién Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI).

Desde la conclusion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la nego-
ciacion del fallido Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI) en el contexto de la Organizacién de
Cooperacion y Desarrollo Econémicos (OCDE) y el resurgimiento de tratados bilaterales y tratados de
inversion bajo la forma de tratados de libre comercio (TLC), la interaccién entre los derechos de pro-
piedad intelectual y los tratados de inversién se ha convertido en centro de la atencion de las negocia-
ciones. Las negociaciones guardan relacion tanto con las leyes de propiedad intelectual como con re-
clamaciones pendientes en materia de inversion y propiedad intelectual. * En esencia, los tratados de
inversion recientes se han empleado enérgicamente para resolver, entre otras cosas, algunos desacuer-
dos multilaterales sobre propiedad intelectual.

Los acuerdos, cuando se conciertan entre miembros de la Organizacién Mundial del Comercio
(OMC), tienden a tener un efecto OMC plus. Debido a que varios paises en desarrollo, la sociedad
civil y organizaciones intergubernamentales cuestionan por varios motivos la equidad de las normas
de la OMC respecto de los paises pobres, resulta l16gico que se requiera un examen mas exhaustivo de
la equidad de los acuerdos OMC plus. En el presente documento se analiza el impacto de los tratados
de inversion en los derechos y las obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. El obje-
tivo principal es repensar la interaccion entre inversion y propiedad intelectual en los tratados de in-
version Norte-Sur y su relacion respecto de la aplicacién de politicas de desarrollo socio-econémico y
tecnoldgico.

La labor de investigacién se apoya en el Documento Analitico del Centro del Sur titulado “La
propiedad intelectual en los tratados de inversion: Repercusiones de tipo ADPIC plus para los paises
en desarrollo”.? En ese documento se examinaron las tendencias y los acontecimientos recientes en
materia de propiedad intelectual en el contexto de los tratados de inversién. Asimismo, se estudiaron
las repercusiones de los enfoques emergentes relacionados con el trato justo y equitativo y el trato na-
cional y de la nacion mas favorecida (NMF) adoptados en el contexto de la elaboracion de tratados de
inversion en los regimenes de proteccion de la propiedad intelectual. En el Documento Analitico se
concluye que la aplicacién del trato justo y equitativo a las inversiones es un aspecto ADPIC plus fun-
damental de los tratados de inversion. Por lo tanto, en el documento se recomienda lo siguiente: la su-
jecion de la definicién de inversidn a las legislaciones y los reglamentos nacionales; el establecimiento
de una clausula explicita que limite el recurso a mecanismos de solucion de diferencias entre los inver-
sores y el Estado cuando las diferencias se deriven de la proteccion y la observancia de derechos de

! Nicholas y Rosen (2004), pag. 200.
2 Centro del Sur (2005), p4gs. 5 a 8.
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propiedad intelectual y, por ultimo, la aplicacion de exenciones, excepciones y facultades discreciona-
les en materia reglamentaria previstas en los acuerdos multilaterales sobre propiedad intelectual. En el
presente documento se abordan principalmente el interés publico, la competencia, las prescripciones
en materia de resultados y cuestiones de observancia relacionadas con la propiedad intelectual en el
contexto de los tratados de inversion.

En la seccion siguiente, se estudian los aspectos juridicos del problema que supone tratar la pro-
piedad intelectual como una inversion en el marco de los tratados de inversion. En la tercera seccion se
examina la relacion entre, por un lado, las disposiciones de los tratados de inversion y, por el otro, las
flexibilidades y las facultades discrecionales en materia de reglamentacion previstas en el Acuerdo
sobre los ADPIC para la promocion del interés publico, la innovacidn, la transferencia de tecnologia y
la regulacion de la competencia. En la cuarta seccion se estudia la relacion entre los tratados de inver-
sion y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Por ultimo, se presentan las conclusio-
nes de la investigacion.

En la investigacion se utilizé la base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de tratados bilaterales de inversion, que esta disponible en el sitio
de la organizacién. A los fines del presente documento de investigacion, el término "inversion" desig-
na el acto de establecer una filial o de adquirir acciones en una empresa nacional. Se utiliza la expre-
sion “activos de inversion” para referirse a la definicion de inversion basada en los activos segun se
emplea en los tratados de inversion. Por “inversién cubierta” se entiende la inversion y el inversor pro-
tegidos por el tratado de inversion. La citacion de tratados bilaterales de inversién y de tratados de li-
bre comercio en el presente documento no representa una confirmacion de la entrada en vigor de di-
chos tratados en los paises parte.
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Il. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ACTIVOS

Los derechos de propiedad intelectual dominan cada vez mas la estructura de activos de las empresas
de los paises tecnolégicamente avanzados. Cuando estas empresas sitlan su produccién e instalacio-
nes de investigacion y desarrollo en el extranjero, la estructura de capital de sus filiales puede incluir
secretos comerciales, marcas comerciales, procesos técnicos y otros derechos de propiedad intelectual.
Por ello, los tratados de inversion incluyen bajo la definicion de inversion los bienes intangibles, los
derechos de propiedad intelectual, las licencias, los titulos de derecho y las ganancias entre otros com-
ponentes. En el Recuadro 1 se enumeran ciertas definiciones de "inversion™ segun se establecen en
diferentes tratados.

La definicion de “inversion” que incluye derechos de propiedad intelectual crea una vinculacion
entre los instrumentos relativos a la propiedad intelectual, que son fundamentalmente de caracter mul-
tilateral, y los tratados de inversidn, que son en su mayoria bilaterales. La conveniencia de incluir los
derechos de propiedad intelectual en la definicion de “inversion™ fue objeto de gran debate durante las
negociaciones del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI). Algunos paises sugirieron excluir la
propiedad intelectual de la definicion de “inversién™;® sin embargo no se alcanzé un acuerdo. Cabe
sefialar, no obstante, que en los casos en que la definicion de “inversion” no incluye los derechos de
propiedad intelectual, ello no significa necesariamente que dichos derechos no constituyan una inver-
sion. Los derechos de propiedad intelectual que protegen las tecnologias de empresas extranjeras pue-
den formar parte de los activos de inversion, al igual que los bienes intangibles, titulos de crédito y
otros intereses. Como resultado, la interaccion entre la propiedad intelectual y los tratados de inver-
sion exige un amplio examen y analisis juridico y econémico, en particular para determinar los dere-
chos y las obligaciones que se derivan de los tratados de inversion.

La primera cuestion que se plantea es determinar cuando los derechos de propiedad intelectual
adquieren las caracteristicas de una inversion. El modelo de tratado bilateral de inversién (TBI) de
2004 de los Estados Unidos, en su definicién de inversion (en la que las caracteristicas de la inversion
son un aspecto clave de la definicion), establece lo siguiente:

Por “inversion” se entiende todo activo de propiedad de un inversor o controlado por el mismo,
directa o indirectamente, que tenga las caracteristicas de una inversion, incluidas entre otras las
siguientes: compromiso de capitales u otros recursos, expectativa de obtener ganancias o utili-
dades, o la presuncion de riesgo.*

Las caracteristicas de la inversidn asociadas al activo resultan pertinentes para determinar si existe una
inversion susceptible de proteccion en virtud del tratado. ° Los TLC de los Estados Unidos establecen
que cuando un activo carece de las caracteristicas propias de una inversion, ese activo no constituye

¥ OECD (1997), pég. 4.
* USTR (2004), modelo de TBI de los Estados Unidos, articulo 1.

® En un pleito incoado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
CSOB c. la Republica Eslovaca (1999), la deuda que se originé como resultado de un convenio de préstamo fue
caracterizada como una inversion. En la causa Fedax c. Venezuela (1998), se estimé que los pagarés emitidos en
concepto de pago por prestacion de servicios constituian una inversion. Otros tribunales han formulado impor-
tantes observaciones respecto del alcance de los activos protegidos en los tratados de inversion. Para obtener
mayor informacion sobre el tema, véase Shackleton (abril de 2005), pags. 6 y 7. Véase también Pope & Talbot,
Inc. c. Gobierno del Canadéa (2000), parrafo 98; S D. Myers, Inc. c. Gobierno del Canada, (2000), parrafo 232,
caso que generd preocupacion sobre la responsabilidad relativa a las inversiones que incluian el acceso a los
mercados Y la participacion en el mercado.
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una inversion independientemente de la forma que pueda adoptar. ° Por lo tanto, la mera posesion de
derechos, por ejemplo de marcas y secretos comerciales que no estan asociados a la inversion ni con-
llevan la expectativa de obtener ganancias o que no estan relacionados con la presuncion de riesgo
propia de una inversién, no constituye una “inversion”.

Recuadro 1
Definicién de inversion en acuerdos seleccionados’

Primer TBI, concertado entre Alemaniay el Pakistan en 1959, articulo 8

1 a) El término “inversion” incluird el capital invertido de distintas maneras en el territorio de la otra Parte
bajo la forma de activos tales como divisas, bienes, derechos de propiedad, patentes y conocimientos técnicos.
El término “inversion” incluira también las ganancias que se deriven de dicha inversion y que se reinviertan en
ella.

Tratado anterior al Acuerdo sobre los ADPIC, concertado entre la Argentina y el Canadéa en 1993,
articulo I:

(a) el término “inversion” designa todo elemento del activo, definido segun las leyes y reglamentaciones de la
Parte Contratante en cuyo territorio se realizé la inversidn... Incluye en particular, aunque no exclusivamen-
te:..

iv) derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos relacionados con derechos de autor, patentes, mar-
cas como asi también nombres comerciales, disefios industriales, valor llave, secretos comerciales y transfe-
rencias de conocimientos tecnolégicos;

Ninguna modificacion de la forma de la inversion afectard su calidad de inversion.

Tratado posterior al Acuerdo sobre los ADPIC: Tratado Multilateral de Inversion (texto de
negociacion de abril de 1998), articulo I1:

2) El término “inversion” designa: Todo tipo de activo que, directa o indirectamente, sea de propiedad de un
inversor o esté bajo su control, con inclusién de: *

iv) derechos de propiedad intelectual;

vii) derechos otorgados de conformidad con la legislacion o contratos, tales como concesiones, licencias, auto-
rizaciones y permisos;

viii) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad conexos, tales co-
mo arrendamientos, hipotecas, garantias reales y prendas;

L El Grupo de Negociacion acuerda que esta definicién amplia de inversion requiere una labor mas completa
en materia de disposiciones de salvaguardia apropiadas. Asimismo, las cuestiones que se citan a continuacion
exigen también mayor elaboracidn a fin de determinar el trato apropiado que recibiran en el contexto del trata-
do multilateral de inversién: inversiones indirectas, propiedad intelectual, concesiones, deuda publica y bienes
inmuebles.

Laerade los TLC: Modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, articulo 1:

Por “inversién” se entiende todo activo de propiedad de un inversor o controlado por el mismo, directa o indi-
rectamente, que tenga las caracteristicas de una inversion, incluidas entre otras las siguientes: compromiso de
capitales u otros recursos, expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la presuncién de riesgo. La inver-
sion puede adoptar diversas formas, a saber:

a) una empresa;

b) acciones, capital y otras formas de participacién en el patrimonio de una empresa;

c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos;*

d) futuros, opciones y otros derivados;

® Tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Singapur (2003), nota a pie de péagina 5. Existen notas simila-
res en los tratados de libre comercio entre Chile y los Estados Unidos (notas a pie de pagina 10y 11) y en el Tra-
tado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA) y los Estados Unidos (2004) (notas a pie de pagina 7 y 9).

7 Se citan las definiciones completas de “inversion” en el caso del TBI entre Alemania y el Pakistan (1959) y del
modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos. Para el resto de los acuerdos, la cita se limita s6lo a la definicién
que incluye derechos de propiedad intelectual.
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e) contratos de llave en mano, de construccion, de gestion, de produccidn, de concesién, de participacion en
los ingresos y similares;

f) derechos de propiedad intelectual;

g) derechos otorgados de conformidad con la legislacion interna,? tales como licencias, autorizaciones y
permisos;

h) otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad conexos, tales co-
mo arrendamientos, hipotecas, garantias reales y prendas.

1Y 2 E| determinar si un tipo especial de licencia, autorizacién, permiso o instrumento similar (incluida una

concesion, en la medida en que tenga la naturaleza de tal instrumento) tiene las caracteristicas de una inversion
depende de factores tales como la naturaleza y el alcance de los derechos que posee el titular en virtud de la
legislacion de la Parte. Entre las licencias, autorizaciones, permisos e instrumentos similares que no retnen las
caracteristicas de una inversién se encuentran aquellos que no generan derechos protegidos por las leyes loca-
les. Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de que un activo asociado con una licencia, autorizacion,
permiso o instrumento similar tenga las caracteristicas de una inversion.

Ademas, el activo no debe referirse meramente a derechos y reclamaciones, sino a derechos y
reclamaciones que tengan valor financiero para la inversion. La existencia de valor financiero respec-
to del activo es crucial para determinar si el activo, por ejemplo un contrato, una licencia o un derecho,
constituye una inversion. Los contratos que reivindican conceder licencias en relacion con secretos
comerciales que ya se han divulgado en el pais de origen de la empresa extranjera que otorga la licen-
cia pueden no satisfacer los requisitos para ser calificados de inversion en los casos en que, segun la
legislacion nacional, esos activos formen parte del dominio pablico. Segun lo expuso un tribunal de
arbitraje, determinar el valor financiero del activo reivindicado:

...crea una vinculacion con la legislacién nacional, debido a que, en gran medida, son las nor-
mas de la legislacién nacional las que determinan la existencia 0 no de un valor financiero. En
otras palabras, el valor no es una cualidad que se deriva de causas naturales, sino que es el efecto
de normas juridicas que crean derechos y les confieren proteccion.®

El TBI de 1996 entre la Argentina y Chile reconoce, en su articulo 1 1), la legislacion nacional como
un requisito de validacién:

El término ‘inversiones’ designa, de conformidad con el ordenamiento juridico del pais receptor,
todo tipo de bienes que el inversor de una Parte Contratante invierte en el territorio de la otra
Parte Contratante de acuerdo con la legislacion de ésta...

Los derechos de propiedad intelectual adoptan las caracteristicas de una inversion y adquieren valor
financiero cuando se los obtiene de conformidad con la legislacion local. A este respecto, un tribunal
concluy6 que la referencia a las leyes y a los reglamentos del pais de origen guarda relacién con la
validez de la inversion pero no con su definicidn: "se pretende evitar que el tratado bilateral proteja
inversiones que no deberian recibir tal proteccion, en particular porque serian ilegales".’ Por su parte,
el TBI entre Australia y Chile (1996), en su definicidn de inversion, determina el alcance de los dere-

chos en relacion con activos de inversion de conformidad con la legislacion local:

8 SCC (2004), Sr. X (Reino Unido) y la Reptblica (en Europa Central), pags. 158 y 161. El tribunal observé que
el fundamento de las reivindicaciones del Sr. X era, en este caso, el tratado de inversion y que dicho tratado de-
bia interpretarse de conformidad con las normas del Derecho internacional publico. Sin embargo, la legislacién
nacional tendra su pertinencia ya que los términos “inversion” y “activo”, definidos en el articulo 1 del tratado de
inversién, no pueden interpretarse con independencia de los derechos que puedan existir [en virtud de la legisla-
cién de la Republica]. Por lo tanto, es necesario determinar la significacion juridica de ese tratado de coopera-
cion en el contexto [de la ley de la Republica].

% Véase ICSID (2001), Salini et al c. Marruecos, parrafo 46.
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Por "inversion" se entendera todo tipo de bienes, con inclusion de la propiedad y derechos de
todo tipo adquiridos o ejercidos en conformidad con las leyes del Estado receptor...El significa-
do y el alcance de los activos que se mencionan anteriormente sera determinado por las leyes y
los reglamentos de la Parte en cuyo territorio se realizo la inversion.”°

De manera similar, la definicion de inversién provista en el TBI entre Argentina y Bélgica-
Luxemburgo establece lo siguiente:

El contenido y alcance de los derechos correspondientes a las diversas categorias de haberes es-
taran determinados por las leyes y reglamentaciones de la Parte en cuyo territorio esté situada la
; ix 11

inversion.

Las caracteristicas de la inversion y su relacion con la legislacion nacional son particularmente
pertinentes en relacion con los derechos de propiedad intelectual debido a su naturaleza territorial. La
adquisicion y el reconocimiento de los derechos a los fines de su proteccién en un territorio determi-
nado no equivalen a la adquisicion y el reconocimiento de los mismos a los fines de su proteccion en
cualquier otro territorio. Ademas, los Estados que conceden derechos de propiedad intelectual deter-
minan de distinta manera el alcance y el ambito de aplicacién de los derechos asi como de las limita-
ciones y excepciones aplicables a los derechos de propiedad intelectual, conforme se estipula en los
acuerdos multilaterales. Las categorias de derechos de propiedad intelectual, las tecnologias suscepti-
bles de proteccion asi como la aplicacion de criterios para la concesion de derechos de propiedad inte-
lectual también difieren de pais en pais. En este sentido, algunos tratados de inversién, como varios
TBI de la India, limitan claramente, y en la medida permitida por las leyes pertinentes de los paises
respectivos, los derechos de propiedad intelectual que pueden constituir una inversion. ** Otros trata-
dos de inversion van un paso mas alla y exigen un proceso formal de registro de capital de forma tal
que los derechos de propiedad intelectual constituyan un activo de inversion:

Los Paises Miembros... podran considerar como aporte de capital, las contribuciones tecnolé-
gicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos
técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes fisicos, do-
cumentos técnicos e instrucciones.*®

Como resultado, los derechos de propiedad intelectual pueden constituir una inversion y beneficiarse
de la proteccion prevista en el tratado de inversion conforme se disponga en la legislacion nacional.
Sin embargo, la cuestion del derecho de autor merece un analisis aparte. Correa observa que, en el ca-
so del derecho de autor y de los secretos comerciales, la ausencia de registro como requisito para la
concesion de derechos no parece afectar el estado de esos derechos en calidad de inversiones cubier-
tas.'* De manera similar, en el caso de las marcas notoriamente conocidas, no hay necesidad de regis-
trar la marca para que ésta reciba proteccion; en consecuencia, no se encuentran en el dominio publi-
co.” La legislacion nacional puede determinar el alcance del derecho respecto del material protegido
por derecho de autor. Sin embargo, la ausencia de registro no afecta el hecho de que un derecho de

19 En la causa Gas Natural SDG S.A. c. la Republica Argentina (2005), el tribunal observé que la definicion se-
guia la practica casi universal para definir el objeto de los tratados bilaterales de inversion de la manera mas am-
plia posible.

1 TBI entre Argentina y Bélgica-Luxemburgo (1990), citado en Camussi International S.A. c. la Republica Ar-
gentina (2005). El tribunal sostuvo que, si bien ciertos aspectos relacionados con el significado y el alcance de
los derechos respecto de los activos estan regidos por la legislacion y los reglamentos de la Republica Argentina,
debe tenerse en cuenta que, en lo que se refiere a jurisdiccién, la ley aplicable es la del tratado.

12 \/éanse los TBI de la India con Ghana (2000), Indonesia (1999), Tailandia (2001), Oméan (1997) y Sri Lanka
(1997).

3 Comunidad Andina, “Régimen Comin de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes,
Licencias y Regalias, Decision 291", articulo 1.

4 Correa, Carlos M. (2004), pag. 19.
5 Ibidem, pag. 9.9
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autor pueda considerarse una inversion. La existencia de caracteristicas propias de una inversion des-
empefia aqui un papel fundamental. Durante la negociacion del AMI, no se llegd a un acuerdo sobre si
la definicidn de “inversion” debia excluir el derecho de autor y los derechos conexos y sobre si debia
incluir s6lo el “aspecto econémico" de la propiedad intelectual. *® Debido a que la proteccion del dere-
cho de autor y de los derechos conexos conferida por la legislacién nacional asignaria validez y valor
financiero a los derechos, considerar, como se propone, el “aspecto econémico” del derecho de autor
seria innecesario. Lo que resulta decisivo es la indicacion especifica del papel que desempefia la legis-
lacion nacional en la determinacion de la validez, del alcance y del contenido de los derechos respecto
de bienes intangibles y de derechos de propiedad intelectual.

No todos los tratados de inversién definen de forma explicita el concepto de inversién y el papel
que deberia desempefiar la legislacion nacional a la hora de determinar la validez, el alcance y el con-
tenido de los derechos respecto de los activos de inversion. Incluso cuando se hace referencia a la le-
gislacion nacional como requisito de validez en relacién con los activos de inversidn, la definicion
amplia de "inversién" en los TBI puede ofrecer una mayor proteccién de los activos que la existente en
la legislacion nacional. Los tribunales de arbitraje en materia de inversion hacen hincapié en la inter-
pretacion de los tratados sobre la base del Derecho internacional pablico, en cuyo caso los términos
juridicos de los tratados de inversion que se estima tienen un significado autdnomo y apropiado a los
contenidos del tratado especifico no son necesariamente equivalentes a términos similares utilizados
en la legislacion nacional de las partes contratantes. *" Los inversores podrian posiblemente reivindicar
la proteccion de los derechos de propiedad intelectual en la medida permitida por el tratado de inver-
sidn en los casos en que esa proteccion no esté prevista en la legislacion nacional del pais receptor o
sea menos ventajosa. Esto crea una zona gris: los derechos de propiedad intelectual reconocidos en los
tratados de inversion no existen en las legislaciones nacionales.

La mayoria de los tratados de inversion proporcionan una lista de derechos de propiedad intelec-
tual que pueden constituir activos y que estan en el dominio publico a los fines de la legislacién nacio-
nal. Por ejemplo, algunos tratados de inversién son mas explicitos e incluyen, en su definicion de "in-
version”, las indicaciones geogréficas, las variedades vegetales, los datos y programas codificados.
Algunos tratados de inversion divergen claramente de las leyes nacionales sobre proteccion de la pro-
piedad intelectual. Por ejemplo, el TBI entre Etiopia e Israel (2003) define los derechos relativos a las
indicaciones geograficas y a las variedades vegetales como activos de inversion. Sin embargo, Etiopia,
que no es miembro de la OMC ni de la Union Internacional para la Proteccion de las Obtenciones Ve-
getales (UPOV), no protegia en su legislacion nacional ni las indicaciones geogréficas ni los derechos
de los obtentores en la fecha de la firma del tratado de inversién. ;Puede decirse entonces que la inclu-
sion de indicaciones geograficas o de los derechos de los obtentores en la definicién de “inversion” no
tendra ningln efecto para Etiopia? Es improbable que, en caso de una disputa, los tribunales ignoren
las disposiciones del tratado de inversion en favor de las leyes nacionales. En tal caso, el pais receptor
debe proteger los derechos de los obtentores como un activo de inversion mediante un tratado de in-
version. Se puede citar también como ejemplo el tratado bilateral de comercio entre los Estados Uni-
dos y Viet Nam, en el que la definicion de inversion incluye las sefiales satelitales portadoras de pro-
gramas.’® Viet Nam ha reservado la inversion en los sectores de la radiodifusion, la television, la pro-
duccion, la publicacién y la distribucién de productos culturales para los inversores nacionales.'® Se-
gun su nueva ley sobre propiedad intelectual, VViet Nam comenzaria a proteger las sefiales de satélite
codificadas y portadoras de programas s6lo a partir de julio de 2006. % Si no se dispusiera de dicha

6 OECD (1997), pég. 4.
7'SCC (2004), Sr. X. (empresario del Reino Unido) c. Republica demandada (en Europa Central), pag. 141.

18 \/éase el tratado bilateral de comercio entre los Estados Unidos y Viet Nam (2001), Capitulo 4, articulo 1 1).
En el TBI con el Reino Unido (1° de julio de 2002), Viet Nam también ha reservado para los inversores naciona-
les la inversién en la radiodifusion, la television, la prensa, el sector editorial, los productos cinematogréficos y
la distribucion de servicios, entre otros sectores.

9 Ibidem, Anexo H.

2 \/ale (2006).
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ley, se exigiria a Viet Nam proteger, de conformidad con el tratado de inversién, las sefiales de satélite
codificadas y portadoras de programas en favor de los inversores de los Estados Unidos.

En pocas palabras, los derechos de propiedad intelectual obtenidos de conformidad con las nor-
mas del pais receptor pueden considerarse un activo de inversion. La legislacién nacional del pais re-
ceptor determinard el alcance, el contenido y la forma de los derechos de propiedad intelectual. Sin
embargo, cuando los tratados de inversion incluyen derechos especificos como activos de inversion
gue no son objeto de proteccidn en la legislacion nacional, el pais receptor estara obligado a proteger
esos derechos como activos de inversion. Siempre que no existan ventajas especificas en la creacion
de fuentes adicionales de derechos de propiedad intelectual en favor de los inversores extranjeros, es
importante que los paises sen desarrollo definan con claridad el alcance de los derechos de propiedad
de los inversores y el papel de la legislacion nacional. También resulta necesario evitar listar los dere-
chos que no gozan de proteccion en la legislacion nacional o en instrumentos multilaterales de los que
el Estado es signatario.

Una vez que los derechos de propiedad intelectual constituyen activos de inversion, las disposi-
ciones sustantivas del tratado de inversion son de aplicacion para la proteccion de esos activos, ademas
de las del Acuerdo sobre los ADPIC. El interés patrimonial de los inversores protegidos en virtud de
los tratados de inversion es también mas amplio que en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que
sus derechos de propiedad intelectual constituyen activos de inversién protegidos. Las obligaciones
sustantivas de las partes en tratados de inversion estan relacionadas con el alcance de la proteccion de
los derechos de propiedad intelectual de los inversores. El paso siguiente deberia consistir en evaluar
el impacto de los tratados de inversion en los derechos y las obligaciones de los Estados que dimanan
de los acuerdos de propiedad intelectual. Esta evaluacién exige realizar una amplia investigacion, es-
tudiar los tratados de inversidn regionales y bilaterales asi como varios acuerdos multilaterales sobre
propiedad intelectual administrados por la OMPI, el Acuerdo sobre los ADPIC y las secciones sobre
propiedad intelectual de los TLC recientes. Las secciones siguientes del presente documento estan
dedicadas a ese analisis.
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I1l. PROTECCION DEL INTERES PUBLICO: EL IMPACTO ADPIC PLUS DE LOS
TRATADOS DE INVERSION

El interés publico es un concepto amplio cuyo alcance difiere segln el Estado de que se trate, en fun-
cion de su nivel de desarrollo, su cultura, su historia y las exigencias de las generaciones presentes y
futuras.?* El concepto de “interés publico” se refiere por lo general al bienestar y a los derechos del
publico en general, que deben ser reconocidos, protegidos y promovidos. EI Acuerdo sobre los
ADPIC incluye elementos que son pertinentes para el reconocimiento, la proteccion y la promocion
del interés pablico. La proteccion de la salud publica, del medioambiente, de la seguridad nacional y
el mantenimiento del orden publico constituyen los principales &mbitos de interés publico junto con
otros intereses socioecondémicos.

El articulo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que los derechos de propiedad intelectual
deberian favorecer el bienestar social y econémico. Asimismo, esos derechos deberian reflejar un
equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los titulares de derecho y los usuarios. A los efectos
de la solucion de diferencias, el articulo 6 excluye la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC a las
cuestiones de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. La promocién y la proteccion del
interés publico es también uno de los principios rectores en la aplicacion del acuerdo, conforme se
dispone en los articulos 8 y 40. Las normas relacionadas con la existencia, el alcance y el uso de las
distintas categorias de derechos de propiedad intelectual establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC
y en los acuerdos de la OMPI también prevén excepciones en cada seccion. Por ejemplo, en la seccion
del Acuerdo sobre los ADPIC que trata de las patentes, los miembros pueden excluir de la patentabili-
dad ciertas invenciones, prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una
patente y hacer un uso distinto de la materia de las patentes. > En relacion con las marcas de fabrica o
de comercio, el Acuerdo sobre los ADPIC autoriza su denegacion siempre que ello guarde conformi-
dad con las disposiciones de Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, es decir,
por razones morales, de orden pdblico, de interés pablico general y por uso engafioso, entre otras. 2

Por su parte, los tratados de inversién siguen dos enfoques diferentes en materia de interés pu-
blico: una clausula de excepcion general que se aplica al acuerdo en su conjunto 0 una excepcion es-
pecifica en ciertas disposiciones.?* Sin embargo, varios TBI omiten incluir excepciones sobre la base
de consideraciones de interés publico.”®

2! No hay una definicion de interés pablico en los tratados de la OMC y, por lo tanto, los Estados definen por si
mismos el concepto de interés publico. En los acuerdos de la OMC se utiliza la expresion “interés pablico” co-
mo una excepcidn a la obligacion de divulgacién de informacion. Véase, por ejemplo, el Acuerdo sobre las Me-
didas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (Acuerdo sobre las MIC), articulo 6 3); el Acuerdo
sobre Salvaguardias, articulo 12 11); el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), arti-
culo XVI 4) d); y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), articulo Illbis. Algunas disposi-
ciones de los acuerdos de la OMC exigen que se dé debida consideracion al “interés pablico” en la ejecucion de
las obligaciones. A este respecto, véase el Acuerdo sobre Contratacidn Publica, articulo XX 7) a) y el Acuerdo
sobre Salvaguardias, articulo 3) 1). Las medidas relativas a la salvaguardia y a la balanza de pagos en distintas
disposiciones de los acuerdos de la OMC también reflejan el concepto de interés publico. Los articulos XX,
XIV 'y XIVbis del GATT permiten la derogacion de algunas normas de la OMC en relacién con algunas cuestio-
nes de interés publico.

22 \/éase el Acuerdo sobre los ADPIC (1994), articulos 27 2) y 3), 30 y 31.

2% Véase el articulo 15 2) del Acuerdo sobre los ADPIC (1994) y los articulos 6 3) y 7 2) del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial (1979).

24 South Centre (2005), pag. 19.

% Véanse, por ejemplo, los TBI entre Italia y Bangladesh (1990), Tanzania (2002), Pakistan (1997), Jordania
(1996), la Republica de Corea (1989) y Uganda (fecha no indicada) y los TBI entre Australia y Egipto (2001),
India (1999), Chile (1996) y Uruguay (2003).
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Las clausulas de excepcidn general prevén una excepcion sujeta a las normas de no discrimina-
cién y de trato justo y equitativo o protegen a los Gobiernos contra toda interpretacion del acuerdo
segun la cual se prohiba o restrinja la proteccién del interés publico. EI modelo de TBI del Canada, el
TBI entre el Japon y Viet Nam y el Acuerdo entre el Japon y la Replblica de Singapur de asociacion
econdmica de la nueva era (New Age Economic Partnership) prevén excepciones generales. Las ex-
cepciones son aplicables en relacién con la adopcién o ejecucién de medidas necesarias para proteger
la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, para conservar los
recursos naturales vivos o no vivos agotables y para garantizar el cumplimiento de las normas y los
reglamentos que guardan conformidad con las disposiciones del acuerdo. La aplicacion de medidas en
virtud de las disposiciones de un acuerdo no deberia realizarse de forma que constituya una discrimi-
nacion arbitraria o injustificable respecto de las inversiones o de los inversores o una restriccion encu-
bierta al comercio y a las inversiones internacionales.?® Estas excepciones generales son lo suficiente-
mente amplias como para dar cabida a las facultades discrecionales que se otorgan a los miembros de
la OMC en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, determinar cuando las medidas se
pueden considerar, con justificacion, discriminatorias y cuando la aplicacion se realiza de buena fe o
cuando existe una restriccion encubierta a la inversion son cuestiones que quedan abiertas a la inter-
pretacion.

Por el contrario, los TBI de Alemania no consideran discriminatorias las medidas adoptadas por
motivos de salud y seguridad publicas, orden publico o de moral en virtud de las disposiciones sobre
trato nacional y nacién més favorecida (NMF).?” Los TBI entre, por un lado, Mauricio y, por el otro,
Suiza,?® Egipto,?® Pakistan®® y Singapur®* también establecen que el acuerdo no limita de ninguna ma-
nera los derechos de las partes de aplicar prohibiciones o restricciones o de ejecutar cualquier otra ac-
cion encaminadas a la proteccién de intereses esenciales de seguridad, la salud de las personas o de los
animales o a la preservacion de los vegetales. Por lo tanto, los Estados parte en los TBI con Alemania
solo tienen que demostrar que las medidas estan orientadas a proteger y promover el interés publico.
Por su parte, el TBI de Mauricio excluye toda interpretacion de los tratados en el sentido de restringir
la facultad discrecional de los Gobiernos de proteger el pablico.

Cabe sefialar, sin embargo, que el modelo de TBI de los Estados Unidos no prevé ninguna una
excepcion general. De hecho, en dicho tratado se establecen excepciones en el marco de disposiciones
especificas. Las disposiciones sobre transparencia establecen excepciones en el caso de que se apli-
quen medidas que estén destinadas a proteger el interés publico. Las medidas que tienen por objeto
proteger la vida y la salud humanas, conservar los recursos naturales vivos 0 no vivos agotables y ga-
rantizar el cumplimiento de leyes y reglamentos quedan autorizadas como excepciones en las disposi-
ciones sobre prescripciones en materia de resultados.® Estas excepciones especificas circunscriben las
excepciones de interés publico a las disposiciones en las que se las cita.

Como resultado, la utilizacién de la facultad discrecional, prevista en el Acuerdo sobre los AD-
PIC para la proteccion del interés publico, se ve significativamente afectada por la ausencia de dere-
chos similares o la inclusién de normas adicionales en los tratados de inversion. Asi, los paises deben
cumplir las prescripciones tanto del Acuerdo sobre los ADPIC como de los tratados de inversion apli-

%6 Modelo de TBI del Canada, articulo 10 1), Anexo B.13 1) C; TBI entre el Japon y Viet Nam, articulos 15 1) c)
y 15 2); Acuerdo entre el Japén y la Republica de Singapur de asociacion econémica de la nueva era (JSEPA)
(2002), articulo 69.

2" \éase los TBI entre, por un lado, Alemania y, por el otro, Pakistan (1959), Protocolo, pérrafo 2; Botswana
(2000), Protocolo, parrafo 3, articulo 3; China (2003), Protocolo, parrafo 4, articulo 4) b); Nigeria (2000), parra-
fo 4, articulo 4) b).

%8 TBI entre Mauricio y Suiza (1998), articulo 11 3).

2 TB| entre Egipto y Mauricio (2003), articulo 12.

%0 TBI entre Mauricio y Pakistan (1997), articulo 12.

31 TBI entre Mauricio y Singapur (fecha no indicada), articulo 11.

%2 \/éase USTR (2004), modelo de TBI, articulos 8: 3 ¢) 2), 11, 13, 19y 32 y Anexo B 4) b).
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cables cuando adoptan medidas relativas a los derechos de propiedad intelectual a fin de proteger el
interés pablico. En la causa Methanex Corp c. los Estados Unidos, que opuso un inversor a un Estado
en el marco del TLCAN, el tribunal hizo hincapié en que, conforme al Derecho internacional, una re-
glamentacion no discriminatoria destinada a proteger el publico, promulgada de conformidad con un
debido procedimiento legal y que afecta una inversion extranjera, no tiene efecto expropiatorio ni da
derecho a una indemnizacién. ** Los debidos procedimientos y la no discriminacién son normas im-
portantes para justificar la proteccion del pablico.

Los tratados de inversion presentan también otras caracteristicas que son aplicables mas espe-
cificamente al medioambiente, a la salud y a la seguridad nacional. En lo que se refiere al medioam-
biente, algunos tratados de inversion abordan la cuestién s6lo con el objeto de disuadir a los Gobiernos
de menoscabar o no exigir el cumplimiento de la legislacién ambiental. Por el contrario, tratados co-
mo el TBI entre los Estados Unidos y Mozambique s6lo garantizan la facultad discrecional de los pai-
ses para exigir una evaluacion de impacto en términos de salud y medioambiente como condicién para
el establecimiento de una inversion extranjera. ** Una vez mas, en la causa Methanex Corp c. los Esta-
dos Unidos, el tribunal aprobd las medidas adoptadas por los organismos estatales de California, ya
que dichas medidas estaban destinadas a proteger el interés ambiental de los ciudadanos de ese estado
y no tenian por objeto perjudicar los productores extranjeros.® El contexto de la aplicacion de las me-
didas de interés publico contribuye de forma sustantiva a evaluar esas medidas y a determinar si ellas
constituyen medidas legales en virtud del derecho internacional o una discriminacion injustificada co-
ntra los inversores. Se presenta a continuacion un examen de las caracteristicas especificas de los tra-
tados de inversién que guardan relacién con los &mbitos de la salud y la seguridad nacional a fin de
ofrecer un panorama general de la vinculacion entre los tratados de inversion y los derechos de pro-
piedad intelectual.

I11. 1. Salud publica y propiedad intelectual en los tratados de inversién: casos relativos a me-
didas de control contra el tabaquismo

Los miembros de la OMC reconocen que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide que los Estados
adopten medidas para proteger la salud publica.*® Las principales flexibilidades que se han identifica-
do en el Acuerdo sobre los ADPIC incluyen las licencias obligatorias (articulo 31), la exclusion de
ciertas invenciones de la patentabilidad (articulo 27 2), las excepciones a los derechos exclusivos con-
feridos por una patente (articulo 30) y la divulgacién, por motivos de interés publico, de datos presen-
tados a los fines de la aprobacidn (articulo 39). Las flexibilidades incluyen también el agotamiento de
derechos (articulo 6), medidas para evitar el abuso de los derechos de propiedad intelectual [articulo 8
2)] y la competencia y el control de précticas anticompetitivas (articulo 40). ¥’

Los tratados de inversion abordan de distinta forma las cuestiones de salud publica, de manera
similar a lo que sucede con los asuntos de interés publico mencionados anteriormente. Si bien ciertos
tratados no prevén excepciones para la proteccion de la salud puablica,®® algunos incluyen una cléusula

% NAFTA (2005), Methanex Corp c. los Estados Unidos, laudo definitivo, Parte 1V, Capitulo D, parrafo 7.
% TBI entre los Estados Unidos y Mozambique (1998), Protocolo, 1.

% \/gase la nota a pie de pagina 33 supra, Parte IV, Capitulo D, parrafo 7.

% WTO, WT/MIN(01)/DEC/2 (2001).

%" Para consultar un examen mas detallado de las flexibilidades normativas con fines de salud ptblica previstas
en el Acuerdo sobre los ADPIC, véase Correa (2000) y Correa (2002).

% Este es el caso en particular de los tratados concertados antes del TLCAN y la mayoria de los TBI europeos.
Véanse el TBI entre el Reino Unido y Vanuatu (2003); los TBI entre, por un lado, Francia y, por el otro, Uganda
(fecha no indicada), Hong Kong (1995) y México (fecha de firma no indicada); los TBI entre, por un lado, Aus-
tralia y, por el otro, Chile (2000), Uruguay (1997), Egipto (2001) y la India (1999); los TBI entre, por un lado,
Italia y, por el otro, Jordania (1996), Tanzania (2002), Bangladesh (1990) y la Republica de Corea (1989); y los
TBI entre, por un lado, Suiza y, por el otro, el Libano (2000); Tailandia (1997), la India (1997) e Iran (1998). De
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de excepcion general® y otros establecen excepciones limitadas en el marco de disposiciones especifi-
cas.”® Ademas de las limitadas excepciones de los tratados de los Estados Unidos y las excepciones
generales del tratado del Canada destinadas a proteger la salud publica, estos tratados establecen tam-
bién, en sus anexos respectivos, que las medidas reglamentarias no discriminatorias que tengan por
objeto proteger el interés publico no constituyen actos de expropiacion indirecta. **

El examen de los tratados de inversion indica que se han preservado las flexibilidades destinadas
a la proteccion de la salud publica en numerosos tratados. Sin embargo, la posibilidad de los paises de
adoptar medidas en relacion con los derechos de propiedad intelectual dimanantes de una inversion
extranjera a fin de proteger la salud puablica estaria vinculada al cumplimiento de las prescripciones
adicionales del tratado de inversidn. Estas prescripciones son similares a las identificadas con anterio-
ridad respecto del interés publico e incluyen una aplicacion de buena fe y no discriminatoria asi como
también el compromiso de no utilizar las medidas como una restriccion encubierta a la inversion o pa-
ra incumplir las obligaciones establecidas en el tratado. “ En ocasiones, los tratados exigen la confor-
midad con las medidas del Acuerdo sobre los ADPIC vy, en el caso de los TLC de los Estados Unidos,
con la seccion sobre propiedad intelectual del tratado.*

La dificultad de utilizar las flexibilidades para fines de salud publica previstas en el Acuerdo so-
bre los ADPIC fue objeto de debate en los casos de las marcas de cigarrillos. Los paises adoptan dife-
rentes medidas en relacion con la venta de cigarrillos y la presentacion de informacion sanitaria en los
paquetes de cigarrillos. El debate sobre la prescripcidn relativa a los paquetes sin inscripciones ni ima-
genes es una de las controvertidas disposiciones que se discutieron en algunos paises y que eliminan la
vinculacion del tabaquismo a una marca especifica. La prescripcion relativa a los paquetes de cigarri-
llos sin inscripciones ni imagenes, exigencia destinada al control del tabaquismo, implicaria que las
empresas tabacaleras tanto nacionales como extranjeras no podrian usar sus marcas y, por lo tanto, se
anularia la relacion entre una marca establecida y un paquete de cigarrillos para fines publicitarios. El
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2005 promueve el control de la publicidad
del tabaco restringiendo el patrocinio de eventos culturales y deportivos.* Prohibir la inclusion o el
uso de marcas en mercancias y servicios no relacionados con el tabaco puede, en cierta medida, des-
vincular la marca del mercado. Tanto la exigencia de que se produzcan paquetes de cigarrillos sin ins-
cripciones ni imagenes como las restricciones relativas a la publicidad pueden reducir el rendimiento
de la inversion y el valor de la actividad comercial y la marca, si bien la evaluacion de esas pérdidas
puede variar en funcién de cada caso.

Posiblemente, un inversor extranjero pueda presentar una reclamacién contra el Estado que exija
paquetes de cigarrillos sin inscripciones ni imagenes y restrinja la publicidad. Eso es exactamente lo
que sucedio cuando el Canada debatia una prescripcion por la que se exigirian paquetes sin inscripcio-
nes ni imagenes para los productos de tabaco. Carla Hills, ex Representante de los Estados Unidos pa-
ra las Cuestiones Comerciales Internacionales (USTR) emitid una opinion juridica, en nombre de las
empresas tabacaleras de los Estados Unidos basadas en el Canada, en la que reivindicaba que esas
prescripciones, si fueran establecidas, contravendrian el Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, el TLCAN asi como el Acuerdo sobre los ADPIC. El Instituto de Patentes y

forma similar, los TBI entre la India y Ghana (2000), Oman (1997), Indonesia (1999) y Tailandia no prevén ex-
cepciones generales ni especificas en relacion con las medidas destinadas a proteger la salud publica.

¥ \/gase el TBI entre el Japén y Viet Nam (2003), articulo 15 1) c).

%0 \/éanse el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociacién Econémica México-Japén (2004), articulos 65 1)
f), 5b) y 74 y el modelo de TBI de los Estados Unidos de 2004, articulo 8 3) c).

*1 USTR (2004), modelo de TBI de los Estados Unidos, articulos 8: 3 ¢) 2), Anexo B 4); DFA (2004), modelo de
TBI del Canada, Anexo B.13 1) C.

2 Acuerdo entre el Japén y la Repiblica de Singapur de asociacion econémica de la nueva era (New Age Eco-
nomic Partnership) (2002), articulo 83.

3 \Véase, por ejemplo, el TLC entre los Estados Unidos y Chile (2003), articulo 10.9 (5).

* OMS (2005), Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, articulos 6 a 14.
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Marcas y el Colegio de Abogados del Canada defendieron ese argumento.”® Hill sostuvo que la exi-
gencia de producir paquetes sin inscripciones ni imagenes supondria una expropiacion de las marcas
legitimamente registradas de las empresas tabacaleras, lo que daria lugar a reclamaciones de indemni-
zacion ya que la exigencia seria incompatible con la seccién sobre propiedad intelectual del TLCAN.
Otras opiniones de caracter juridico apoyaron el argumento de Hill en relacion con el proyecto de AMI
ya que dicho tratado no prevé excepciones por motivos de salud pablica. Si el AMI fuese adoptado,
ello tendria un efecto inhibitorio sobre la capacidad de los Estados miembros de la OMS para aplicar
el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.“® En el caso del Canada, un enérgico grupo
de presidn logr6 con éxito impedir la adopcion de la prescripcion relativa a los paquetes de cigarrillos
sin inscripciones ni imagenes. Sin embargo, varios paises aplican varias normas relativas a la publici-
dad del tabaco y a las advertencias sanitarias.

El Acuerdo sobre los ADPIC prevé s6lo derechos negativos en relacion con las marcas al impe-
dir que terceros utilicen en “el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bie-
nes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando
ese uso dé lugar a probabilidad de confusién”.*’ En lo que se refiere a trato nacional y NMF, la protec-
cion de la propiedad intelectual incluye el uso de dicha propiedad en la forma prevista en el Acuerdo
sobre los ADPIC. El articulo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que no se complicara injusti-
ficablemente el uso de una marca de fabrica o de comercio con exigencias especiales, como por ejem-
plo el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Sin embargo, la exigencia de
producir un paquete de cigarrillos sin inscripciones ni imagenes implica la prohibicion absoluta o la
restriccion especifica de usar una marca, en lugar de “complicar” el uso de una marca con el nombre
de una empresa, el origen o las marcas locales o de toda otra forma descrita en el articulo 20. De ma-
nera similar, la restriccién en materia de publicidad de bienes y servicios no relacionados con el tabaco
supone una disociacion absoluta de la marca y de esos bienes y servicios. Las advertencias sanitarias
no exigen necesariamente el uso de la marca de manera distinta del uso que se hace de ellas cuando no
existen advertencias sanitarias y, por lo tanto, no provocan una confusion del producto o servicio de
una empresa con los de otra empresa competidora.

Ademas de la exigencia de conformidad de las medidas relativas al empaquetado de cigarrillos
con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, las medidas no discriminatorias deberan ser com-
patibles con los tratados de inversion. El Derecho internacional permitira también eses medidas cuan-
do los tratados de inversion, como el proyecto de AMI, no prevean de forma explicita excepciones con
fines de salud ptblica. %

Por lo tanto, la aplicacion del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y las me-
didas nacionales relativas a la publicidad y a la prohibicién o restriccion del uso de las marcas seria
compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y no daria derecho a una indemnizacion en el marco de
los tratados de inversion. Sin embargo, todas las medidas de salud publica deben ser compatibles con
los tratados de inversidn; es decir, la aplicacién se realizara de forma no discriminatoria, no arbitraria
ni incompatible con las normas de trato justo y equitativo. *° Si se demuestra la incompatibilidad con
el tratado de inversion, las medidas destinadas a la proteccion de la salud publica pueden dar lugar a
una indemnizacion y ser objeto de procedimientos de solucion de diferencias entre inversor y Estado.

* \/gase Appleton and Association (1998), pag. 14.

*® Taylor et al. (2000), pags. 352 y 353.

*"\/éase el articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

*8 \/éase la nota a pie de pagina 33 supra, Parte I\, Capitulo D, parrafo 7.

* El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la causa Konsumentombudsmannen (KO) / Gourmet
International Products AB (GIP) (2001), aplicd el principio de no discriminacién a una situacion de discrimina-
cion de facto al determinar que si bien Suecia prohibe la publicidad de bebidas alcohdlicas sin discriminar entre
la publicidad de productos locales o extranjeros, la limitacion de la publicidad tiene efectos negativos mas im-
portantes respecto de las empresas extranjeras que procuran introducir sus productos en nuevos mercados.
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I11. 2. Seguridad nacional y derechos de propiedad intelectual en los tratados de inversién

El articulo 73 del Acuerdo sobre los ADPIC garantiza que ninguna disposicion de dicho acuerdo se
interpretara en el sentido de imponer a un miembro “la obligacidn de suministrar informaciones cuya
divulgacion considera contraria a los intereses esenciales de su seguridad”. El acuerdo no impide a los
miembros adoptar las medidas que estimen necesarias para proteger sus intereses esenciales de seguri-
dad, en particular:

(i) relativas a las materias fisionables o a aquellas que sirvan para su fabricacion;

(ii)  relativas al trafico de armas, municiones y material de guerra, y a todo comercio de otros
articulos y material destinados directa o indirectamente a asegurar el abastecimiento de las
fuerzas armadas;

(iii) aplicadas en tiempos de guerra 0 en caso de grave tensién internacional.

Gracias a esta flexibilidad del Acuerdo sobre los ADPIC (articulo 73), los Estados Unidos aplican ex-
cepciones a la proteccion por patente de invenciones que son Utiles para el uso de materias fisionables
0 de materiales aptos para la fabricacidn de armas. De esta manera, el Gobierno puede decidir no con-
ceder una patente cuando la invencién contenga tecnologia relacionada con las armas.” Durante la
Segunda Guerra mundial, el Gobierno de los Estados Unidos se hizo con miles de patentes pertene-
cientes a ciudadanos de naciones que estaban en guerra con los Estados Unidos (Alemania, Bulgaria,
Hungria, Italia, el Japon y Rumania) y a ciudadanos de territorios ocupados (por ejemplo, de Bélgica,
Francia y Noruega).”! Las solicitudes de patentes confiscadas siguen apareciendo en el Manual de
examen de patentes (Manual of Patent Examination Procedure), en el que se dan instrucciones para
citar las solicitudes de patentes confiscadas.>> Al final de la Segunda Guerra mundial, las fabricas
quimicas de Alemania también eran objeto de una expropiacion de facto por parte de los Gobiernos
francés y britanico.>

El limitado alcance de la excepcion y las prescripciones adicionales que se establecen en los tra-
tados de inversion menoscaban las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, el
Acuerdo entre el Japén y la Republica de Singapur de asociacién econdmica de la nueva era y el mo-
delo de TBI del Canada prevén excepciones en materia de seguridad comparables a las del Acuerdo
sobre los ADPIC.> De igual forma, el articulo 2102 del TLCAN exime a los paises de aplicar las dis-
posiciones del tratado cuando adoptan acciones necesarias para proteger sus intereses de seguridad
nacional respectivos. Como se comentd anteriormente, los TBI alemanes no consideran las medidas
adoptadas a fin de proteger la seguridad y el orden pablicos como un trato menos favorable. > Sin em-
bargo, la mayoria de los TBI incluye sélo una referencia general a los intereses de seguridad nacional
0 excepciones a situaciones especificas. El articulo 18 del modelo de TBI de los Estados Unidos per-
mite a las partes aplicar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad o paz internacional o de proteccion de sus intereses esenciales de seguridad. Asimismo,
algunos TBI no prevén ninguna excepcion relativa a la seguridad nacional. *°

%0 \éase 42 U.S.C. (Cédigo de los Estados Unidos) § 2181 (2000); 35 U.S.C § 181 (2000): el solicitante recibe
una indemnizacion debido al uso de la invencién por parte del Gobierno y 35 § 183 (2000).

51 White (2003).

%2 Véase el Manual of Patent Examination Procedure de los Estados Unidos (revision de 2005), Seccién
901.06(c).

%3 Boldrin, Michael y Levine (2005), Capitulo 9, pag. 6.

> DFA (2004), modelo de TBI del Canada, 10 (4), JSEPA, articulo 4.

> Véase el TBI entre Alemania y China (2003), Protocolo, ad articulo 4 3) a).

% \/éanse los TBI entre Suiza y el Libano (2000) y Australia y el Uruguay (2003).
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Las normas adicionales de los tratados de inversién influencian la magnitud de la desviacién en
lo que se refiere a la proteccion de los intereses de seguridad nacional. Estas normas estan relaciona-
das con las prescripciones por las que se exige que las medidas se adopten de forma no discriminato-
ria, no arbitraria ni con mala fe y que no tengan por objeto evitar las obligaciones de los tratados de
inversion. Algunos tratados incluyen prescripciones especificas para la proteccion de los intereses de
seguridad nacional. Por ejemplo, el tratado concertado entre el Japon y Viet Nam exige que la parte
que adopta la medida, previo a su entrada en vigor o tan pronto como sea posible después de la entrada
en vigor, notifique a la otra parte sobre el sector o subsector afectado, la obligacion o el articulo rela-
cionado con la medida, la fuente juridica de la medida, su descripcion y objetivo.>” Segun se dispone
en el tratado, es necesaria una amenaza genuina y suficientemente seria a uno de los intereses funda-
mentales de la sociedad para invocar excepciones de orden publico.”® La satisfaccion de esas condi-
ciones puede ser objeto de una diferencia, 1o que puede incluso conducir a un proceso de solucién de
diferencias entre inversor y Estado.

Para muchos, la amenaza a la seguridad no se limita necesariamente a situaciones de conflictos
armados, sino que incluye situaciones que amenazan la continuidad de la sociedad como nacidn. Entre
estas situaciones puede citarse la seguridad alimentaria, la pobreza extrema y las epidemias. En los
Estados Unidos, puede concederse una licencia obligatoria “cuando sea necesario para garantizar un
suministro adecuado de fibras, alimentos o pienso...[si] el duefio se opone o0 no puede...satisfacer las
necesidades plblicas...a un precio que pueda considerarse razonablemente justo.” A cambio de la
concesion de la licencia, el titular de la patente tiene derecho a recibir una indemnizacion razonable de
parte del Gobierno. El articulo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que esas medidas guarden con-
formidad con sus disposiciones. Ello deberia incluir también excepciones de los derechos conferidos
por las patentes y otros usos de las invenciones patentadas sin la autorizacion del titular de los dere-
chos, en virtud de lo dispuesto en los articulos 30 y 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esas medidas
podrian encontrar justificacion en tratados de inversion que prevean una excepcion general por razo-
nes de seguridad nacional o de proteccion de la salud y la vida de las personas.

En resumen, las medidas que se apliquen en relacién con los derechos de propiedad intelectual
amparados en los tratados de inversion a fin de proteger los intereses publicos y que guarden confor-
midad con el Acuerdo sobre los ADPIC también deberan ser compatibles con los tratados inversion.
La aplicacion de medidas no deberia constituir una discriminacion arbitraria o injustificada entre in-
versiones o inversores ni una restriccion encubierta de la inversion. Asimismo, las medidas no debe-
ran implementarse con mala fe. El uso de las medidas tampoco deberia tener por objeto evitar obliga-
ciones de las partes. La exigencia, presente con frecuencia en los tratados de inversion, de que las me-
didas sean compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC es considerada una obligacion sustantiva de
las partes. La exigencia de notificacion también esta incluida en algunos tratados de inversion. En cier-
tos acuerdos, las excepciones especificas circunscriben la disponibilidad de flexibilidades a las dispo-
siciones en las que figuran. Cabe sefialar que si bien algunos tratados de inversion no prevén excep-
ciones de interés publico, otros establecen excepciones amplias. Las prescripciones adicionales de los
tratados de inversién suponen que el incumplimiento de esas prescripciones estaria vinculado al trato
justo y equitativo, al trato nacional y al principio NMF, lo que puede dar lugar a reivindicaciones por
expropiacion indirecta.

> Véase el TBI entre el Japon y Viet Nam (2003), articulo 15 2) y 3).
%8 Ibidem, articulo 15 1) d).
%97 U.S.C, § 2404 (2000) y 28 U.S.C. § 1498 (2000).
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I\VV. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMPETENCIA Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA EN LOS TRATADOS DE INVERSION

Las justificaciones convencionales en relacion con los derechos de monopolio concedidos por el Go-
bierno como un incentivo a la innovacion asi como la naturaleza de los regimenes de propiedad inte-
lectual en los paises en desarrollo destinada a apoyar sus esfuerzos de desarrollo suscitan polémica. *
Por el contrario, ciertas actividades de las empresas multinacionales relacionadas con la fabricacion, la
prestacion de servicios y la distribucion pueden estar enmarcadas en acuerdos que se sitlan fuera de la
relacién normal de oferta y demanda de los socios que comercian en pie de igualdad.®* La transferen-
cia de tecnologia caracterizada por un importante elemento monopolistico exige el pago de tasas mas
elevadas que las tasas comerciales y, si la transferencia se produce, las tecnologias estdn acompariadas
de otros elementos de un paquete respecto de los que existen fuentes alternativas de suministro mas
econdmicas ya sea en el ambito local o en otros mercados competitivos. Ademas, el aumento reciente
de fusiones y adquisiciones y de acuerdos de comercializacion, por ejemplo entre empresas farmacéu-
ticas, pone aun mas en duda la relacién entre los derechos de propiedad intelectual y la inversién asi
como el impacto de ambos elementos en el mercado. ®* En ese contexto, la regulacion de la inversion
extranjera es particularmente importante para los paises en desarrollo a fin de que puedan mejorar el
bienestar social y econémico de sus ciudadanos.

El ritmo acelerado de los descubrimientos y del avance tecnoldgico en las industrias farmacéuti-
ca, quimica, biotecnoldgica y de la tecnologia de la informacion y las comunicaciones (TIC) contribu-
yen también al dilema de la regulacion en lo que se refiere al acceso a la tecnologia y a su transferen-
cia. Las industrias han presenciado también un mayor uso del sistema de propiedad intelectual con
fines de capitalizacion, atrayendo capital de riesgo, fusiones y adquisiciones, componentes de desloca-
lizacion de las actividades de inversion, en particular en las TIC vy, en cierta medida, en la biotecnolo-
gia, asi como también inversién extranjera directa (IED). ® Si bien las TIC han sido testigos de la apa-
ricién de modelos tales como los programas informaticos de cddigo abierto para el intercambio de in-
formacion, las industrias quimicas y farmacéuticas contintan basando su ventaja comparativa en las
patentes y los secretos comerciales. ® Estas industrias del sector tecnoldgico interactGian con las politi-
cas nacionales de innovacion, los derechos de propiedad intelectual, las normas en materia tecnoldgica
y las reglamentaciones sobre transferencia de tecnologia. A este respecto, las instituciones encargadas
de la elaboracion y del establecimiento de normas, incluidas la OMC y la OMPI, han fijado una am-
plia serie de normas que influencian la capacidad de los paises para implementar politicas que fomen-
ten el desarrollo de las capacidades nacionales en materia cientifica y tecnoldgica. ®

Existen importantes divergencias respecto de las politicas de innovacion y de las normas aplica-
bles al sector tecnolégico debido a preocupaciones de orden ético y de seguridad y a los distintos nive-
les de desarrollo. Algunos paises en desarrollo han utilizado politicas coordinadas para la liberaliza-

80 \/gase Clement (2003) y McCalman (2002), pags. 13 y 14. El Japén y Corea han promovido su desarrollo in-
dustrial a través de un sistema competitivo de innovacion y aprendizaje tecnol6gico, que es también el camino
que todo pais desarrollado ha recorrido en su historia econémica. Para un andlisis histérico y econdmico de la
liberalizacion, de la inversion y de la politica industrial y de propiedad intelectual, véase Chang y Green (2003) y
Maskus y Puttitanum (2004).

1 UNCTAD (2004) (a), pag. 7.
%2 Rosenberg (2006).
% Danzon, Epstein y Nicholson (2004), pag. 3 y UNCTAD, World Investment Report (2004).

% Algunas organizaciones sin fines de lucro han emprendido esfuerzos para crear bases de datos de codigo abier-
to para las innovaciones tecnoldgicas. Véase, por ejemplo, CAMBIA:

http://www.cambia.org/daisy/cambia/home.html
% Juma Y Yee-Cheong (2005), pag. 11.
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cion de la inversién, acompariandolas de incentivos, de normas en materia tecnolégica y de la regula-
cién de la industria, a fin de acelerar el desarrollo de sus propias bases tecnolégicas. ®® En otros paises,
como los Estados Unidos, la informacion patentada que utiliza la codificacion como forma de protec-
cion de la informacidn tecnoldgica en el sector de las TIC estd muy regulada mediante leyes relativas a
las licencias de exportacion. ® Cabe destacar, sin embargo, que la aplicacién de normas también tiene
por objeto garantizar la seguridad, potenciar la observancia de la normativa, asistir en la integracién de
los servicios y productos de diferentes industrias, promover el desarrollo de tecnologias apropiadas
para el mercado local e instar a las empresas extranjeras a intercambiar informacién y concertar acuer-
dos con las empresas locales en materia tecnoldgica. Si bien los tratados de inversién interactian con
las reglamentaciones que afectan, de distinta manera, los derechos de propiedad intelectual, en esta
seccién se examina en detalle la relacion con las politicas de competencia y las reglamentaciones so-
bre transferencia de tecnologia.

IV.1. Regulacién de practicas anticompetitivas y uso de licencias obligatorias

Los miembros de la OMC acordaron en el articulo 40 del Acuerdo sobre los ADPIC que algunas prac-
ticas relativas a la concesion de licencias de derechos de propiedad intelectual que restringen la com-
petencia “pueden tener efectos perjudiciales para el comercio y pueden impedir la transferencia y la
divulgacion de la tecnologia”. Por lo tanto, el Acuerdo sobre los ADPIC permite a los paises adoptar
medidas contra esas practicas, que constituyen un abuso de los derechos de propiedad intelectual y
tienen un efecto perjudicial en la competencia en los mercados de que se trate. Los miembros gozan de
la libertad de determinar qué constituye una préactica restrictiva. EI Acuerdo sobre los ADPIC recono-
ce, como ejemplos de esas préacticas, los acuerdos que exigen al titular de la licencia ceder de forma
exclusiva a la parte que concede la licencia todas las mejoras aportadas a la tecnologia objeto de la
licencia; la renuncia del derecho del titular de la licencia de impugnar la validez de la licencia y reunir
en un paquete Unico diferentes tecnologias a los fines de la concesién de una licencia en relacion con
uno o algunos componentes de la tecnologia. Sin embargo, la utilidad practica de la disposicion aln es
poco clara.

Ademas de las practicas de concesion de licencias contractuales, el alcance de los derechos de
propiedad intelectual, en particular de las patentes que protegen infraestructuras relativas a la informa-
cién, bases de datos electronicas, herramientas de investigacion, métodos, genes subyacentes y se-
cuencias génicas, repercute en las industrias competidoras y en la investigacion y el desarrollo en ge-
neral. La doctrina de los “recursos esenciales” (“essential facilities”) ha sido aplicada mediante la
normativa de competencia de la Comisién Europea en relacion con la propiedad intelectual objeto de
proteccidn que impide gque otros competidores accedan a la informacién esencial o a los recursos esen-
ciales para competir con la empresa dominante, ante la ausencia de una licencia y la imposibilidad de
basarse en la ingenieria inversa a un costo razonable. En el caso que opuso Microsoft Corporation a
Sun Microsystems Inc., la Comision Europea rechaz6 los argumentos de Microsoft que se basaban en
sus derechos de propiedad intelectual como justificacidn objetiva de su comportamiento. Microsoft se
habfa negado a suministrar los insumos indispensables a sus competidores.®® Este caso demuestra que,
si bien la aplicacion de la normativa de competencia con posterioridad a la concesion, como se prevé
en los articulos 8 2) y 40 del Acuerdo sobre los ADPIC, desempefia un papel en la promocién de la
innovacion y en la regulacion de practicas restrictivas, el alcance de las patentes y sus potenciales
efectos perjudiciales para los competidores exigen un mecanismo correctivo en la fase de concesion de
las patentes.®® El desafio se plantea debido tanto a la dificultad préctica de implementar los articulos 8

86 USCC (2005), pag. 178. Véase también Wong et al. (2004).
§7 Crane (2001).
%8 Decision de la Comision (2004), asunto COMP/C-3/37.792, pérrafos 190, 546, 710 a 712.

69 |Lévéque (2005), Innovation, leveraging and essential facilities: Interoperability licensing in the EU Microsoft
case, CERNA, disponible en www.cerna.ensmp.fr
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2) y 40 del Acuerdo sobre los ADPIC como al surgimiento de practicas de concesién de patentes en
los paises desarrollados que afectan de forma sustancial la competencia. El desafio podria ser ain ma-
yor debido al amplio alcance de la definicion de activos de inversion establecida en los tratados de
inversion cuando se la aplica a algunas patentes de amplio alcance.

Los tratados de inversion adoptan diferentes enfoques respecto de la regulacion de la competen-
cia. Algunos tratados prevén excepciones generales y excluyen las normas de competencia de las dis-
posiciones relativas a la solucién de diferencias. Otros tratados establecen una excepcién limitada a la
prohibicion de prescripciones en materia de resultados. Sin embargo, otros muchos tratados no prevén
ninguna disposicion al respecto. EI modelo de TBI del Canada establece, como excepcion general,
gue no se impedira a las partes adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las
leyes y de las reglamentaciones que guardan conformidad con las disposiciones del tratado.”® También
preve una excepcion especifica a la restriccion relativa a la imposicion de prescripciones en materia de
resultados. Establece que las partes no exigiran la transferencia de tecnologia excepto cuando un tri-
bunal ordinario, un tribunal administrativo 0 una autoridad que entiende en cuestiones de competencia
exija el cumplimiento del compromiso para remediar una supuesta violacion de las normas de compe-
tencia.”" El modelo de TBI establece también que las cuestiones relacionadas con la administracion o
la observancia de la Ley de competencia del Canada, sus reglamentos, sus politicas y préacticas asi co-
mo toda decision relativa a dicha ley adoptada en toda situacion por las autoridades competentes no
estaran sujetas a las disposiciones sobre solucién de diferencias del tratado de inversion. ™

El modelo de TBI de los Estados Unidos y sus TLC establecen que las disposiciones del tratado
relativas a la prohibicion de las prescripciones en materia de resultados no impediran a las partes adop-
tar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y las reglamentaciones compa-
tibles con las disposiciones del tratado.”® Asimismo, se autorizan las prescripciones en materia de
transferencia tecnoldgica cuando asi lo asi impone un tribunal ordinario, un tribunal administrativo o
una autoridad en materia de competencia para remediar una practica que, segun las leyes de compe-
tencia de las partes, es anticompetitiva.”* Sin embargo, las secciones sobre inversion de los TLC tienen
anexos en los que se confirma que los Gobiernos entienden que [s”]alvo en circunstancias excepciona-
les, no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte
gue son disefiados y aplicados para proteger objetivos legitimos de bienestar publico, tales como la
salud publica, la seguridad y el medioambiente”.” Los tratados del Japon también incorporan disposi-
ciones generales.” No obstante, otros varios TBI no incluyen ninguna disposicion al respecto.”’

Los tratados de inversion han obstaculizado las flexibilidades y la facultad discrecional en mate-
ria de regulacion disponibles en el Acuerdo sobre los ADPIC con prescripciones y limitaciones adi-
cionales relativas a su aplicacion. Sin embargo, el Derecho consuetudinario internacional es de aplica-
cion para determinar el estado de las flexibilidades en muchos de los acuerdos que no comportan dis-
posiciones al respecto. Para describir en méas detalle los efectos de los tratados de inversion en la re-

" DFA, (2004), modelo de TBI del Canada, articulo 10 1) b).

™ Ibidem., articulo 7 1) ).

2 bidem, Anexo IV.

" USTR, modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, articulo 8 3) b) ii).
™ Ibidem, articulo 8 3) c) i).

7> Véanse el TLC entre Chile y los Estados Unidos (2003), Anexo 10 D; el TLC entre Singapur y los Estados
Unidos (2003), canje de notas relativas a la expropiacion (Exchange of Letters on Expropriation) pag. 4; CAF-
TA- Estados Unidos (2004), Anexo 10-C 4) b).

76 \véanse el TBI entre el Jap6n y Viet Nam (2003), articulo 4 1) g); el Acuerdo entre el Jap6n y la Republica de

Singapur de asociacién econémica de la nueva era (JSEPA) (2002), articulo 75 1) f); y el Acuerdo para el Forta-
lecimiento de la Asociacion Econdmica México-Japdn (2004), articulo 65 1) ).

" \/éanse, por ejemplo, los TBI entre, por un lado, Australia y, por el otro, Egipto (2001), la India (1999), Chile
(1996) y el Uruguay (2003).
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duccidn de la facultad discrecional es necesario realizar un examen de las licencias obligatorias en el
contexto de los tratados de inversion.

Un componente importante de la politica y la normativa de competencia reside en el uso de li-
cencias obligatorias. Una licencia obligatoria es una autorizacion concedida por el Gobierno a una ter-
cera parte sin el consentimiento del titular de derecho para que dicha parte utilice un derecho de pro-
piedad intelectual protegido conforme a las restricciones y condiciones prescritas y con sujecion al
pago de una remuneracion. La licencia puede concederse en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo so-
bre los ADPIC o en los tratados de la OMPI con diferentes prop6sitos, incluidos el interés publico
(como la salud y las situaciones de emergencia) y como medida correctiva por la ausencia de explota-
cion de derechos protegidos. Los tratados de inversidn recientes han comenzado a abordar la cuestién
especifica de las licencias obligatorias, lo que sefiala la existencia de una mayor concienciacion de la
relacion entre los derechos de propiedad intelectual y la proteccion de la inversion.

El modelo de TBI de los Estados Unidos excluye las licencias obligatorias de la restriccion rela-
tiva a las prescripciones en materia de resultados siempre que dichas licencias sean compatibles con el
Acuerdo sobre los ADPIC. No se prohiben otras medidas normativas que tengan por efecto limitar,
revocar o usar de otra manera los derechos de propiedad intelectual en el contexto de los tratados de
inversion siempre que esas medidas guarden relacién con los activos de inversion de propiedad inte-
lectual.” Algunos TLC de los Estados Unidos establecen que la concesion de una licencia obligatoria
de manera compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y con los capitulos sobre propiedad intelec-
tual de los FTA no constituye un acto de expropiacion. Sin embargo, numerosos tratados de inversion
no incluyen ninguna disposicion sobre el estado de las licencias obligatorias como medida normativa
con repercusiones en las inversiones. El tratado entre los Estados Unidos y Viet Nam y los TBI de los
Estados Unidos con Jordania y Bahrein tampoco regulan esta materia. Las disposiciones sobre expro-
piacion indirecta protegen al inversor de la aplicacion de medidas arbitrarias y discriminatorias que
tienen por efecto la expropiacion indirecta de la inversion. Las licencias obligatorias y otras reglamen-
taciones relativas a la competencia, el control de precios y tarifas en el suministro de servicios basicos
como el agua, el gas y la electricidad y la asequibilidad de productos farmacéuticos forman parte de un
amplio conjunto de normas regidas por los tratados de inversion para garantizar que su uso no consti-
tuya una forma indirecta de expropiacion. Incluso cuando el TLC de los Estados Unidos establece que
las licencias obligatorias que sean compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC no son expropiatorias,
la disposicion plantea el desafio de demostrar que, efectivamente, una parte en el TLC ha aplicado la
licencia de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC o con el capitulo sobre propiedad intelectual
del TLC. Por lo tanto, lo que importa es determinar cudndo una licencia obligatoria podria constituir
una expropiacion indirecta y como los tribunales pueden decidir sobre alegaciones respecto de esas
licencias.

Las licencias obligatorias no privan a los titulares de derechos de su titularidad de los derechos
relativos a la propiedad intelectual o a la tecnologia protegida. S6lo proporciona una excepcion a los
derechos exclusivos y, por lo tanto, ello va mas alla ambito de la expropiacion directa. No obstante,
una licencia obligatoria o0 una excepcion a los derechos exclusivos que dimanan, por ejemplo, de una
patente afectan el valor y los beneficios derivados del activo protegido para el titular de derecho. La
disminucién del valor o la pérdida de beneficios debido a una accion legitima del Gobierno no puede
considerarse una expropiacion indirecta. A este respecto, el modelo de TBI de los Estados Unidos
establece que “el hecho de que un acto o una serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso en el
valor econémico de una inversion, por si solo no demuestra que se haya producido una expropiacion
indirecta”.” La licencia obligatoria, que constituye un sistema respaldado por una convencion interna-
cional ampliamente reconocida (el Acuerdo sobre los ADPIC), no constituye un acto de expropiacion.
Las licencias obligatorias compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC y concedidas en relacion con

"8 Parece que el proyecto original del Tratado sobre la Carta de Energia preveia un subparrafo, en la disposicién
sobre expropiacion, que indicaba que “la reversién legitima de las propiedades y los derechos al propietario de
los recursos no constituye en si misma un acto de expropiacion”. Véase Brazell (1994), pag. 330.

® USTR, modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, Anexo B 4 ) a) i).
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un activo de inversion de propiedad extranjera suponen el pago de una remuneracién y el logro de un
objetivo legitimo de bienestar publico. Sin embargo, a los fines de los tratados de inversion, las dispo-
siciones sobre expropiacion pueden aplicarse potencialmente para determinar la existencia de un fin
publico, la aplicacién no discriminatoria, la cuantia de la remuneracion y la forma de pago. ®

Cuando la licencia obligatoria infringe la norma de trato justo y equitativo, los tratados de inver-
sion protegen los derechos de propiedad intelectual, que estan sujetos a esas medidas. En los casos de
diferencias respecto de la cuantia de la remuneracion que debera pagarse como consecuencia de la
concesién de una licencia obligatoria, la forma de pago y la evaluacién de la cuantia son distintas se-
gun se trate del Acuerdo sobre los ADPIC o de los tratados de inversion. El Acuerdo de los ADPIC
exige solo el pago de una remuneracion adecuada habida cuenta del valor econémico de la autoriza-
cién de concesidn de una licencia obligatoria. EI valor econémico se refiere, sin embargo, a la autori-
zacion y no al derecho de propiedad intelectual. La licencia obligatoria mediante la que se concede la
autorizacién determina la regalia, que debera ser proporcional al valor econdémico que la implementa-
cién de esa licencia obligatoria pueda generar y al objetivo de la licencia (por ejemplo, asequibilidad
de los medicamentos esenciales y el acceso a ellos) y no al valor de mercado de la patente, que podria
ser superior, en particular en el contexto de practicas de concesion de licencias restrictivas que motiva-
ron la concesidn de la licencia obligatoria.

Las autoridades cuentan con diferentes opciones para determinar el pago en el caso de la conce-
sion de una licencia. Debido a que el objetivo es reparar practicas anticompetitivas, la opcién preferi-
ble para determinar el pago seria la fijacion de la regalia que el titular de la licencia debe pagar. Por
ejemplo, la Comision Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos concedi6 una licencia obliga-
toria en relacién con una patente de Novartis relativa a la proteina citoquina, por la que debia abonarse
una regalia o su equivalente que no superaria el 3 por ciento del precio neto de venta de los productos
objeto de la licencia.®! En otra instancia, la FTC exigié a Dell conceder una licencia libre de regalias
en relacién con 481 patentes a toda persona que utilizara el VESA Local Bus (un dispositivo que
transporta instrucciones desde la unidad central de procesamiento — CPU — de una computadora a sus
dispositivos periféricos).®? Ademés, la impugnacion de las decisiones adoptadas por las autoridades
competentes respecto de la remuneracion queda limitada s6lo al sistema decisorio nacional, que inclu-
ye procedimientos de revision independientes de conformidad con el articulo 31 j) del Acuerdo sobre
los ADPIC.

Los tratados de inversidn, por el contrario, prevén el pago de una indemnizacion sobre la base de
un valor de mercado justo del activo de inversién expropiado, si bien las disposiciones a este respecto
varian de un tratado a otro. La liquidacion de la indemnizacion debe realizarse sin demora a diferencia
de otras formas de compensacion, como las regalias en el caso de las licencias obligatorias, el pago de
varias cuotas distribuidas en un periodo o la recaudacion de pagos de terceras partes. En consecuencia,
cuando se produce una disputa respecto del caracter equitativo de la concesion de una licencia obliga-
toria, del pago y de la cuantia de la remuneracion que debe abonarse como resultado de la concesion
de una licencia obligatoria relacionada con la propiedad intelectual de una inversion cubierta, los tra-
tados de inversién pueden constituir una norma ADPIC plus. Esto puede plantear dudas sobre la com-
petencia de los tribunales de arbitraje que entienden en materia de inversiones para abordar los dere-
chos de propiedad intelectual. En el contexto de los TLC de los Estados Unidos, esa disputa seria ob-
jeto en primer lugar de las disposiciones de los capitulos sobre propiedad intelectual, una norma que
no existe en muchos tratados de inversion. %

80 \/éase Correa (2004), pags. 14 a 16.
81 FTC (1997), en el asunto Ciba-Geigy Ltd. et al., pag. 20.
82 Muller, (2002), p.44.

8 TLC entre Chile y los Estados Unidos (2003), articulo 10 1) y 2); Tratado de Libre Comercio entre RepUblica
Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, articulo 10 2).
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1VV.2. Transferencia de tecnologia y derechos de propiedad intelectual en los tratados de
inversion

El Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objetivo la promocion de la transferencia y la difusion de la
tecnologia de modo que favorezcan el bienestar social y econémico. Establece asimismo que los
miembros pueden adoptar las medidas necesarias para promover el interés pablico en sectores de im-
portancia vital para su desarrollo socioeconémico y tecnolégico.?* Todo miembro de la OMC goza de
facultad discrecional para determinar el alcance de las medidas necesarias para promover el interés
publico, siempre que esas medidas sean compatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los AD-
PIC. ® Ademas, los sectores de importancia vital para el desarrollo tecnoldgico y socioecondmico se-
ran identificados por cada pais sobre la base de sus necesidades tecnoldgicas y socioeconémicas que
tienden a promover la inversion publica. El articulo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC concede a los
paises menos adelantados (PMA) un periodo de transicion con el objeto de acordarles la flexibilidad
necesaria para crear una base tecnoldgica viable y exige a los paises desarrollados miembros que
adopten medidas que propicien la transferencia de tecnologia a los PMA. Otros acuerdos de la OMC
también incluyen normas que determinan el modo de adopcion de medidas destinadas a promover la
investigacion y el desarrollo y la transferencia de tecnologia. ®

La interaccion entre la propiedad intelectual y la inversion se produce, por ejemplo, en el con-
texto de las disposiciones sobre prescripciones en materia de resultados de los tratados de inversion.
Las prescripciones en materia de resultados comportan medidas que un pais puede adoptar para exigir
la realizacion de ciertas actividades en relacion con una inversion extranjera. Entre ellas cabe citar la
exigencia de adquisicién de materia prima local como insumo para el proceso de produccién, que se
impone como condicion para la entrada de la inversion extranjera, y la disponibilidad de incentivos o
toda otra ventaja que el Gobierno pueda propiciar. Las prescripciones en materia de resultados respon-
den a necesidades de desarrollo inmediatas y de largo plazo, de integracion de regiones desfavorecidas
y de asistencia a nuevas empresas que llegan al mercado. Las prescripciones en materia de resultados
que tienen una relacion directa con los derechos de propiedad intelectual de las inversiones cubiertas
estan justificadas en el Acuerdo sobre ADPIC siempre que su aplicacion sea compatible con dicho
acuerdo, que permite beneficiarse de excepciones, limitaciones y flexibilidades. Sin embargo, es nece-
sario realizar un andlisis mas exhaustivo para determinar si los acuerdos de la OMC permiten, de for-
ma debida, esas medidas. Por ejemplo, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones rela-
cionadas con el Comercio (Acuerdo sobre las MIC) restringe el uso de contenido local, las medidas
destinadas a equilibrar el comercio y relacionadas con el equilibrio cambiario y las prescripciones en
materia de ventas en el mercado interno. La constatacion de la existencia de prescripciones en materia
de contenido local equivale automéaticamente a una contravencion del Acuerdo sobre las MIC y del

8 El Grupo Especial de la OMC encargado de examinar el asunto Canada — Proteccién mediante patente de los
productos farmacéuticos (2000) estimé que es posible que el “Acuerdo sobre los ADPIC quiera que los poderes
publicos apliquen las excepciones de manera no discriminatoria, a fin de que no sucumban a las presiones ejerci-
das en el plano nacional para que las excepciones se limiten a los sectores en los que los titulares de derechos
sean generalmente productores extranjeros”. Véase el parrafo 7.92. Véase también el articulo 40 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

8 El articulo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC sugiere la adopcion de medidas para promover el interés publico
solo cuando ello se realiza de conformidad con el acuerdo, a diferencia de lo dispuesto en el articulo XX del
GATT o en los articulos X1V y X1V bis del AGCS.

8 EI Acuerdo sobre Obstaculos al Comercio prevé flexibilidades para los paises en desarrollo a fin de que pre-
serven la tecnologia y los métodos y procesos de produccién autéctonos y compatibles con sus necesidades de
desarrollo. Por su parte, el Acuerdo sobre la Aplicacion de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF)
afirma que los miembros han convenido en facilitar la prestacion de asistencia técnica en las areas de tecnologias
de elaboracién, investigacion e infraestructura. Asimismo, tanto en el Acuerdo Antidumping como en el Acuerdo
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, los avances tecnoldgicos, los resultados de exportacion y la
productividad de la rama de produccién nacional se utilizan de forma imprecisa como factores determinantes de
dafios.
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GATT y no es necesario comprobar si esas medidas tienen efectos desfavorables para el comercio para
justificar la restriccion multilateral. &

En dicho asunto, los Estados Unidos impugnaron el Programa de Automdviles Nacionales de
Indonesia sobre la base de, entre otros elementos, los articulos 3 y 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, y
sostuvieron que las subvenciones y los incentivos fiscales concedidos por el Gobierno de Indonesia a
los fabricantes de automdéviles con una marca indonesia creaban un impedimento de facto al manteni-
miento de marcas extranjeras. EI Grupo Especial desestimé la alegacion de los Estados Unidos afir-
mando lo siguiente:

No seria razonable interpretar que la obligacion de conceder trato nacional que impone el
Acuerdo sobre los ADPIC en relacidn con el mantenimiento de los derechos que confiere una
marca de fabrica o de comercio impida la concesion de medidas arancelarias, subvenciones o
medidas de apoyo de otra indole a las empresas nacionales porque esto haria relativamente mas
dificil el mantenimiento de los derechos conferidos por las marcas de empresas extranjeras que
deseen exportar a ese mercado®

En relacion con el uso de marcas de fabrica o de comercio conforme a lo dispuesto en el articulo 20
del Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial concluyé que:

“...las disposiciones del Programa de Automdviles Nacionales en lo que respecta a las marcas
de fabrica o de comercio no pueden considerarse "requisitos”, en el sentido del articulo 20...
[S]i una compafiia extranjera concierta un acuerdo con una empresa de vanguardia lo hace vo-
luntariamente y conoce todas las implicaciones consiguientes para su capacidad de usar una
marca ya existente.”®

Pese a esta decision del Grupo Especial, no queda claro si los Gobiernos pueden basarse en los articu-
los 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC para propiciar el interés publico en sectores de importancia
vital para su desarrollo socioecondmico y tecnoldgico en la medida en que dicho interés implique la
utilizacion de contenido local, medidas destinadas a equilibrar el comercio o relacionadas con el equi-
librio cambiario y prescripciones en materia de ventas en el mercado interno.*® Mientras que el uso de
prescripciones en materia de contenido local para promover la transferencia de tecnologia es compati-
ble con el Acuerdo sobre los ADPIC, dicho uso es incompatible con el Acuerdo sobre las MIC. Asi-
mismo, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC) restringe el uso
de subvenciones y lo vincula a los resultados de exportacién. Ademas, los protocolos de adhesion con-
tienen compromisos mas restrictivos que los acuerdos de la OMC. Por ejemplo, el protocolo de ad-
hesion de China exige la eliminacion progresiva de las prescripciones en materia de investigacion y
desarrollo y de transferencia de tecnologia asi como la supresién de las prescripciones en materia de
resultados de exportacion sin ninguna condicion.

Los TBI contienen disposiciones que, en muchos aspectos, van mas alla de lo establecido en el
Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo sobre las MIC y el Acuerdo SMC. EI Acuerdo sobre las MIC
no prohibe las prescripciones en materia de resultados de exportacion excepto cuando esas prescrip-
ciones estan relacionadas con el equilibrio cambiario o estan destinadas a equilibrar el comercio de la

87 \éase el Informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto Indonesia - Determinadas medidas que
afectan a la industria del automévil (1998), parrafo 14.90.

% |bidem, parrafo 14.273.

% |bidem, pérrafos 14.227 a 14.229. Esta es una de las razones por las que las reclamaciones en casos en que no
existe infraccion y las reclamaciones motivadas por otra situacion no deberian implementarse en el contexto del
Acuerdo sobre los ADPIC.

% Cabe sefialar que el Brasil, el Grupo Africano y la India han presentado propuestas a la OMC en el marco de
las actuales negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo que son pertinentes a la hora de abordar las
incoherencias del Acuerdo sobre las MIC (véanse los documentos WT/COMTD/W/77/Rev.1;
JOB(01)/152/Rev.1 y G/C/W/428, GITRIMS/W/25).
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empresa extranjera o cuando abarcan subvenciones prohibidas. En cambio, varios TBI y protocolos de
adhesion a la OMC prohiben de forma explicita las prescripciones en materia de resultados de expor-
tacion.

En los casos en que los tratados de inversidn prohiban las prescripciones en materia de conteni-
do local y de resultados de exportacion, el pais receptor se veria obligado a establecer prescripciones
voluntarias u obligatorias para transferir tecnologia, procesos de produccién u otros conocimientos
patentados a toda persona en su territorio. No obstante, los TBI, en particular aquéllos basados en el
modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, restringen las prescripciones en materia de transferen-
cia de tecnologia y de investigacion y desarrollo.®* Sin embargo, la prohibicion absoluta de prescrip-
ciones relativas a la transferencia de tecnologia y de conocimientos patentados y a la investigacion y al
desarrollo, sin excepciones, es poco comun en los tratados de inversion. Y cuando estas prohibiciones
absolutas existen, menoscaban el uso de toda flexibilidad o la aplicacion de toda medida compatibles
con el Acuerdo sobre los ADPIC. Por otro lado, varios tratados de inversién no prohiben, en términos
generales, las medidas relativas a los resultados.”> Numerosos tratados de inversién, en particular
aquéllos en los que son parte el Canada, los Estados Unidos y el Japdn, pertenecen a la categoria de
acuerdos que:

a)  restringen las prescripciones relativas a la transferencia de tecnologia, de procesos de pro-
duccién o de otros conocimientos patentados asi como a la investigacion y al desarrollo,
excepto cuando dichas prescripciones se imponen como condicion para beneficiarse de
ventajas ofrecidas por el Gobierno;

b)  restringen la imposicion de una prescripcion en materia de transferencia de tecnologia ex-
cepto cuando dicha prescripcion sea compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC o en el
contexto de la aplicacion de legislacién en materia de competencia y de contratacion pu-
blica.

En el modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos, la restriccion de las prescripciones en materia de
transferencia de tecnologia, de procesos de produccidn u otros conocimientos patentados no se aplica a
las medidas compatibles con el articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, y permite otro uso de las
invenciones patentadas sin la autorizacion del titular de derecho. La restriccion no se aplica a medidas
que exijan la divulgaciéon de informacion patentada, que estén comprendidas en el articulo 39 del
Acuerdo sobre los ADPIC y que sean compatibles con dicho articulo ni tampoco a medidas destinadas
a corregir practicas anticompetitivas en el marco de leyes sobre competencia. * EI modelo de TBI de
los Estados Unidos prevé también que las partes pueden condicionar la recepcion de una ventaja a la
prestacion de un servicio, la capacitacion o la contratacion de trabajadores, la construccion o la am-
pliacién de instalaciones o a la realizacion de actividades de investigacién y desarrollo en sus territo-
rios respectivos. ** Los Gobiernos tienen derecho a imponer prescripciones en materia de resultados en
relacion con la contratacion publica. De forma similar, los tratados del Japdn permiten prescripciones
en materia de transferencia de tecnologia cuando las medidas guardan relacion con la transferencia de
propiedad intelectual y son compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC.* Algunos tratados de inver-
sion incluyen restricciones menos rigurosas en relacion con las medidas sobre inversion extranjera asi
como excepciones menos detalladas de las restricciones a fin de propiciar la investigacion y el desa-
rrollo, el acceso a la tecnologia y la transferencia de tecnologia. Otros TBI de los Estados Unidos exi-
gen a las partes so6lo evitar la imposicién de prescripciones en materia de resultados de manera gene-

%1 \/éase University of Michigan (1994), Prototype of the U.S. BIT, revision de abril de 1998.

% \/éase, por ejemplo, el articulo 1603 del TLC entre el Canada y los Estados Unidos (1989), que no prohibe
prescripciones en materia de transferencia de tecnologia y de investigacion y desarrollo.

% USTR (2004), TBI modelo de los Estados Unidos, articulo 8:3 b).
% Ibidem, articulo 8 2) y 3).

% Véase el Acuerdo entre el Japon y la Republica de Singapur de asociacién econdmica de la nueva era (JSEPA)
(2002), articulo 75 1) f) ii).
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ral. % Si bien las prescripciones obligatorias en materia de transferencia de tecnologia y de investiga-
cion y desarrollo pueden ser compatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo sobre las
MIC, un examen de los tratados de inversion indica que muchos de ellos permiten Gnicamente pres-
cripciones facultativas en esas esferas.

En pocas palabras, los tratados de inversion tienden a ser ADPIC plus o a menoscabar la fa-
cultad discrecional en materia normativa de los paises en relacion con las medidas destinadas a regular
las practicas de los titulares de derechos de propiedad intelectual, incluida la transferencia de tecnolo-
gia y los conocimientos técnicos, cuando esos tratados:

. incluyen prescripciones adicionales y limitan la facultad discrecional para regular las prac-
ticas relativas a las inversiones extranjeras relacionadas con derechos de propiedad inte-
lectual y tecnologias protegidas. Estas prescripciones comportan, en virtud del tratado de
inversion, la obligacion sustantiva de que las medidas sean compatibles con el Acuerdo
sobre los ADPIC, no se apliquen de forma arbitraria o injustificable y no constituyan una
restriccion encubierta de la inversion.

. aplican normas de inversién para la proteccion de activos propiedad intelectual, en parti-
cular para determinar el fin publico de una licencia obligatoria, la forma de concesion de
una licencia y la cuantia de la indemnizacion.

. amplian el alcance de la prohibicidn de las prescripciones en materia de resultados y con-
dicionan el uso de la transferencia de tecnologia y de conocimientos técnicos y la capaci-
tacion y la realizacion de actividades de investigacion y desarrollo a la existencia de ven-
tajas o incentivos o a cuestiones relacionadas con la contratacion pablica.

Como resultado, el estatus de los derechos de propiedad intelectual en virtud de distintos tratados de
inversion y su proteccién como inversiones suponen niveles adicionales de proteccion y reducen el
alcance de la desviacion. El impacto de cada TBI y de cada TLC con secciones de inversion es clara-
mente diferente. Para determinar el alcance del impacto es necesario realizar un analisis mas exhausti-
vo de la interaccion entre los tratados de inversidn y los instrumentos de propiedad intelectual, en par-
ticular el Acuerdo sobre los ADPIC, respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelec-
tual ante la existencia de niveles adicionales de proteccion.

% \/éase, por ejemplo, el TBI entre los Estados Unidos y Bangladesh (1989), articulo 11 6) y el TBI entre los Es-
tados Unidos y Marruecos (1991), articulo 11 7).
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V. TRATADOS DE INVERSION, OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y SOLUCION DE DIFERENCIAS

La historia y la jurisprudencia de la proteccién y la solucion de diferencias varian considerablemente
entre los diferentes tratados de inversion y de propiedad intelectual. EIl Acuerdo sobre los ADPIC
prevé normas sobre procedimientos judiciales y administrativos que deberian ponerse a disposicion en
el ambito nacional para la adquisicion, la proteccion y la observancia de los derechos de propiedad
intelectual. Por su parte, los tratados de inversion establecen ante todo un mecanismo supraestatal para
proteger las inversiones y solucionar las diferencias en materia de inversion. Aun asi, puede afirmarse
que existe convergencia entre los instrumentos de propiedad intelectual y los tratados de inversion re-
cientes respecto de la elaboracion de normas aceptables en el marco de las legislaciones y las précticas
nacionales de los Estados relativas a la proteccion y a la observancia de derechos privados. En el pre-
sente capitulo se debate la convergencia existente respecto de las normas de trato o de los procedi-
mientos civiles y administrativos en lo que se refiere al trato de los derechos de propiedad intelectual
como inversiones asi como las repercusiones que se derivan de dicha convergencia. En segundo lugar,
se analiza como los tratados de inversion abordan las infracciones de las normas de trato y los proce-
dimientos civiles o administrativos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual
de las inversiones cubiertas.

V. 1. Normas de observancia: Acuerdo sobre los ADPIC y tratados de inversion

La interaccion de los tratados de inversion y del Acuerdo sobre los ADPIC en relacion con la obser-
vancia de los derechos de propiedad intelectual se produce en términos tanto de las obligaciones gene-
rales de las partes (Parte 111 del Acuerdo sobre los ADPIC relativa a la observancia) como de las obli-
gaciones establecidas en la Parte IV de dicho acuerdo sobre adquisicion y mantenimiento de los dere-
chos de propiedad intelectual.

La Parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC prevé procedimientos y recursos civiles y administra-
tivos, procedimientos penales para proteger los derechos de propiedad intelectual contra la infraccion
y la aplicacion de sanciones penales, al menos en los casos de falsificacion dolosa de marcas de fabri-
ca o0 de comercio o de pirateria a escala comercial. Los miembros de la OMC deben garantizar la exis-
tencia de procedimientos de observancia que permitan la adopcién de medidas eficaces contra toda
infraccién. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual de-
ben ser justos y equitativos. Sin embargo, no seran innecesariamente complicados o gravosos, ni com-
portaran plazos injustificables o retrasos innecesarios. Las decisiones sobre el fondo de una causa se
basarén en pruebas presentadas de forma debida y acerca de las cuales se haya dado a las partes la
oportunidad de ser oidas. También se pondran a disposicion de las partes mecanismos de revision en el
marco de procedimientos relativos a la propiedad intelectual. EI Acuerdo sobre los ADPIC, si bien
establece normas minimas de observancia de los derechos de propiedad intelectual, no tiene por objeto
armonizar las diferentes normas relativas a la observancia, que surgen debido a la amplia divergencia
entre las legislaciones nacionales de los Estados miembro de la OMC. EI Acuerdo sobre los ADPIC
prevé obligaciones, normas facultativas, principios de proteccion contra el abuso de los titulares de
derechos, la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infraccion y las medidas adoptadas
y la proteccién de informacién confidencial. ¥

Por el contrario, los tratados de inversion establecen normas de trato y proteccion de las inver-
siones que, en algunos casos, incluyen la norma minima internacional en materia de trato de los ex-

% UNCTAD-ICTSID (2005), pag. 520.
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tranjeros y sus propiedades. Por consiguiente, el pais receptor debe ofrecer plena proteccion y un trato
justo y equitativo. Los tratados de inversion recientes han comenzado a establecer disposiciones deta-
lladas sobre los procedimientos de observancia. EIl TBI entre los Estados Unidos y el Uruguay esta-
blece en el articulo 11 4) que los procedimientos administrativos deberian incluir la emision de un avi-
so razonable de inicio de los procedimientos asi como dar a las partes interesadas una oportunidad ra-
zonable para presentar hechos y argumentos para sustentar sus posiciones. EI TBI dispone también
que cada parte establecera o mantendré procedimientos de revision y apelacion que proporcionen a las
partes una oportunidad razonable para sustentar o defender sus respectivas posturas y garantizara reso-
luciones que se funden en las pruebas presentadas. La convergencia de los tratados de inversion y del
Acuerdo sobre los ADPIC en lo que se refiere a las normas nacionales de observancia se hace cada vez
mas patente en los tratados de inversion recientes.

El examen del impacto de los tratados de inversion en la observancia de los derechos de propie-
dad intelectual incluye no solo la entrada y el establecimiento de las inversiones que comportan dere-
chos de propiedad intelectual sino también todas las actividades de inversion conexas. Varios tratados
de inversion aclaran el concepto de inversion, que incluye las actividades asociadas a la inversion, a
saber:

la organizacion, el control, la explotacion, el mantenimiento y la enajenacion de sociedades, su-
cursales, agencias, oficinas, fabricas u otras instalaciones destinadas a la realizacion de nego-
cios; la celebracidn, el cumplimiento, y la ejecucion de contratos; la adquisicién, el uso, la pro-
teccién y la enajenacion de todo género de bienes, incluidos los derechos de propiedad intelec-
tual; el empréstito de fondos; la compra, emisién y venta de acciones de capital y de otros valo-
res, y la compra de divisas para las importaciones.”

Por lo tanto, sobre la base de la definicion de actividades asociadas a la inversion, el ambito de aplica-
cioén de los tratados de inversion incluye la adquisicion, el uso, la proteccion y la enajenacion de dere-
chos de propiedad intelectual, y crea asi una vinculacién con la Parte IV del Acuerdo sobre los AD-
PIC. Los TLC de los Estados Unidos estipulan que en caso de incompatibilidad entre las disposicio-
nes sobre propiedad intelectual y los capitulos de inversion, y sélo en relacion con la incompatibilidad,
prevaleceran las primeras.®® La mayoria de los TBI no prevén disposiciones similares en casos de in-
compatibilidad entre sus disposiciones y las de otros acuerdos. El TBI entre Alemania y China ni si-
quiera incluye una disposicion sobre el &mbito de aplicacion, pero protege al inversor, a la inversion y
a las actividades conexas. ‘%

Debido a que los activos de inversién pueden incluir derechos de propiedad que son objeto de
proteccion y a que las actividades de inversién pueden conllevar la adquisicion y el mantenimiento de
derechos de propiedad intelectual, la concesion de licencias, la recaudacion de regalias, la gestion de
contratos y otras transacciones, las disposiciones de los tratados de inversion serian aplicables a la ob-
servancia de los derechos de propiedad intelectual, segln se dispone en la Parte 1V del Acuerdo sobre
los ADPIC. Esto exige un examen minucioso del impacto de las normas de proteccion de la inversién
en los derechos de propiedad intelectual.

% \Véanse los TBI entre, por una parte, los Estados Unidos y, por otra, Sri Lanka (1991), articulo 1.1 e); Ecuador
(1993); Republica Democréatica del Congo (1991), Tdnez (1990), Argentina (1991); Bangladesh (1986).

% TLC entre Chile y los Estados Unidos (2003), articulo 10 1) y 2); Tratado de Libre Comercio entre RepUblica
Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (2004), articulo 10 2).

100 TB| entre Alemania y China (2003), articulos 2 4), 3 2) y 3).
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V.1.1. Trato justo y equitativo

Los tratados de inversion proporcionan una proteccion y seguridad plenas de la inversion, “el nivel de
proteccion policial que es exigido por el Derecho internacional consuetudinario”.** La obligacion exi-
ge al pais receptor que adopte todas las medidas razonables para proteger los activos y la propiedad
contra amenazas y ataques, cuyo blanco particular pueden ser extranjeros.’® El Estado receptor tiene
la obligacion de actuar con debida diligencia y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el
pleno disfrute de la proteccién y la seguridad de la inversidn extranjera en lugar de crear una respon-
sabilidad definida.'® Esto no permitira, por ejemplo, que los paises receptores invoquen sus propias
legislaciones para desentenderse de esa obligacion. Ademas, los tratados de inversion prevén un trato
justo y equitativo como prescripcion sustantiva, que incluye las garantias procesales debidas, la defini-
cidn de medidas que equivalen a la denegacion de justicia, arbitrariedad y otros asuntos que se derivan
de la responsabilidad del Estado por su conducta lesiva respecto de extranjeros y sus propiedades.

El principal problema que ha suscitado la aplicacion de la proteccion y seguridad plenas y del
trato justo y equitativo a las inversiones ha sido la falta de claridad respecto del alcance de las normas
y de la autonomia de los Estados. Por ejemplo, en la causa MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. c.
la Republica de Chile, el tribunal vincul6 la norma a la creacién de condiciones favorables a la inver-
sion.'™ Pese a su vaguedad, el trato justo y equitativo es la norma invocada con mas frecuencia en los
arbitrajes en materia de inversion.'® Por ejemplo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 10 12) de la
Carta de Energia, se resolvié que la Republica Kirguisa habia incumplido su obligacion con un inver-
sor extranjero sélo por no haberse asegurado de que su legislacién nacional previera un medio efectivo
para presentar reclamaciones y exigir el cumplimiento de los derechos en relacién con las inversiones.
Por ello, se consider6 al inversor como victima de la imprevisibilidad e inconsecuencia de la Republi-
ca Kirguisa, quien no proporcioné medios efectivos que permitieran al inversor presentar sus reclama-
ciones legitimas y exigir el cumplimiento de sus legitimos derechos.'®

No existe una distincion explicita entre los derechos de propiedad tangible e intangible a los fi-
nes de la aplicacion de las prescripciones sobre proteccion y seguridad plenas de los tratados de inver-
sion. La prescripcion se aplica al activo de inversion en general. El tribunal del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) concluy6 que no cabe duda de que la nor-
ma minima de trato en el marco del TLCAN se aplica a la propiedad intangible, incluidas las reclama-
ciones derivadas de contratos.’® De hecho, los inversores pueden presentar una reclamacion contra un
Estado cuando éste no haya adoptado medidas razonables, no haya actuado con debida diligencia o no
haya ofrecido una proteccién y seguridad plenas en relacidon con los activos de inversion, las licencias
o0 los contratos que comporten derechos de propiedad intelectual y con otras propiedades intangibles
de la inversion cubierta. Sin embargo, cabe sefialar que el tipo de omision o de aplicacion de medidas
razonables en relacion con derechos de propiedad intelectual, licencias u otros derechos de propiedad
intangible que puedan constituir una infraccién puede no ser el mismo que el que resulte pertinente
para el equipamiento, las instalaciones, los terrenos y otros derechos de propiedad tangible.

La aplicacion de la proteccién y seguridad plenas de las inversiones guarda relacién con una ac-
tuacion diligente por parte del Estado para proteger el activo de inversion contra toda destruccion o

101 \/gase, por ejemplo, el TLC entre Chile y los Estados Unidos (2003), articulo 10.4 2) b); el TLC entre Singa-
pur y los Estados Unidos (2003), articulo 15.5 2) b); el CAFTA-Estados Unidos (2004), articulo 10.5 2) b)

102 OECD (2004), pag. 9.

103 1CSID, American Manufacturing & Trading Inc. (AMT) (US) c. la Republica del Zaire, reimprimido en 36
International Legal Materials (1997), y Wena Hotels Ltd. (U.K.) c. la Republica Arabe de Egipto,, reimprimido
en 41 International Legal Materials, 896(2002).

1041CSID (2004), MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. c. la Reptblica de Chile.

195 Schreuer, Christoph (2005), pag. 3.

106 5CC (2005), Petrobart Limited c. la Republica Kirguisa, pag. 28.

97 |CSID (2002), Mondev International Ltd c. los Estados Unidos de América, laudo arbitral, parrafo 98.
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pérdida que se produzca como consecuencia de disturbios, contiendas civiles, amenazas o ataques cu-
yo blanco sean particularmente los extranjeros, situaciones que son muy diferentes de cuestiones pena-
les ordinarias como los robos, la violacion de la intimidad, el fraude u otra conducta delictiva. La in-
fraccion de los derechos de propiedad intelectual que da lugar a la aplicacién de procedimientos pena-
les y sanciones penales, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC y en los capitulos
sobre propiedad intelectual de los TLC, puede menoscabar el disfrute por parte del inversor del activo
de inversién. Sin embargo, los tribunales han utilizado el trato justo y equitativo y la proteccion y se-
guridad plenas casi de forma simultanea, desdibujando el aspecto especifico de la proteccion y seguri-
dad plenas, que sélo da lugar a la obligacién de que el Estado actle con diligencia a la hora de prote-
ger el activo de inversion contra la destruccion o el ataque por terceras partes. Como lo aclara el mo-
delo de TBI de los Estados Unidos, la proteccion y seguridad plenas de la inversién guarda relacion
solo con el nivel de proteccidn policial que es exigido por el Derecho internacional consuetudinario.
Esto se refiere de forma exclusiva a la proteccion contra un peligro inminente que pueda resultar de
acciones colectivas o disturbios civiles y que exija una proteccién razonable por parte de la policia
para evitar el peligro.

Los derechos de propiedad intelectual no estan expuestos a ese peligro, al menos en la medida
en que la destruccion de la expresion fisica de la propiedad intelectual no desposee a su titular ni me-
noscaba el valor del derecho de propiedad intelectual plasmado en dicha expresién. Por lo tanto, la
disposicién sobre proteccion y seguridad plenas no es pertinente en el contexto de la infraccion de los
derechos de propiedad intelectual de los inversores extranjeros. Sin embargo, esto no es aplicable a
situaciones en las que los funcionarios gubernamentales procuran activamente o incitan a terceras par-
tes al(i)rgfringir los derechos de propiedad intelectual del inversor, lo que violaria el trato justo y equita-
tivo.

Si bien la obligacion del Estado de proporcionar una proteccion y seguridad plenas puede no
contemplar la infraccién de derechos de propiedad intelectual, la norma de trato justo y equitativo, tal
y como se aplica en relacion con las debidas garantias procesales y la proteccion contra la denega-
cién de justicia, exige que los paises receptores pongan a disposicion procedimientos aceptables para
la proteccion de los activos de inversion y, en algunos casos, de los inversores. Cuando el Estado, por
accién u omision, no proporciona debidas garantias procesales ni recursos en relacion con los derechos
de propiedad intelectual de inversores extranjeros infringe también el tratado de inversion ya que los
derechos de propiedad intelectual constituyen activos de inversion. Sin embargo, esto se limita a la
aplicacion de las normas de los tratados de inversion a las reclamaciones por denegacion de justicia o
por procesos arbitrarios en materia de proteccion de activos de propiedad intelectual, lo que equivale a
una infraccion del tratado de inversion, independientemente del Acuerdo sobre los ADPIC o cualquier
otro acuerdo.

El mero incumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC o de otros acuerdos no constituye una in-
fraccion de la norma de trato justo y equitativo, que incluye el concepto de denegacion de justicia en
virtud de las normas de inversién. La prescripcion relativa al trato justo y equitativo y a la proteccion
y seguridad plenas prevé las garantias procesales debidas y la proteccion de los inversores contra con-
ductas estatales abusivas, pero no exige necesariamente el cumplimiento de tratados internacionales.'®®
La Comision de Libre Comercio del TLCAN, en su interpretacion vinculante, establecié que “la cons-
tatacién de una infraccion de otra disposicion del TLCAN o de un tratado internacional diferente no
demuestra que se haya producido una violacién del articulo 1105 1)” [la norma minima de trato del
TLCAN]. 0

En el ambito internacional, el nivel minimo de trato que se prescribe en ciertos tratados de in-
version no exige necesariamente el cumplimiento del Acuerdo sobre los ADPIC, si bien dicho acuerdo

108 Newcombe (1999), pag. 144.
199 Ihidem, pag. 143.
119 Free Trade Commission of NAFTA (2001).



Los derechos de propiedad intelectnal en los tratados de inversion: Repercusiones de tipo ADPIC plus 29

establece niveles minimos internacionales respecto del reconocimiento, de la proteccion y de la obser-
vancia de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, los capitulos sobre inversion de los
TLC recientes y el modelo de TBI de los Estados Unidos (2004) y del Canadé establecen una vincula-
cién entre el trato justo y equitativo y los niveles minimos internacionales.™* Ello se debe, posible-
mente, a la evolucion del nivel minimo internacional a través de las practicas adoptadas por los Esta-
dos. ' El modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos considera que el Derecho internacional con-
suetudinario evoluciona a través de la practica consecuente de los Estados.™® La referencia a las prac-
ticas estatales y al Derecho internacional como parte del trato justo y equitativo puede llevar a suponer
que los tratados que establecen un nivel minimo de trato, tal como el Acuerdo sobre los ADPIC, cons-
tituyen la fuente del Derecho internacional consuetudinario, que determina el nivel minimo disponible
para la proteccion de los extranjeros y sus propiedades. En un sentido estricto, las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC podrian forma parte de la legislacion aplicable en el marco de los tratados
de inversion cuando las disposiciones de dichos tratados, por ejemplo, se refieren a las disposiciones
del Acuerdo sobre los ADPIC al exigir la compatibilidad de una licencia obligatoria con las disposi-
ciones de ese acuerdo.

Salvo en los casos en que las disposiciones de los tratados de inversion se refieren especifica-
mente a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, proporcionar a los inversores la posibilidad
de impugnar el accionar de un Gobierno por la violacién del Acuerdo sobre los ADPIC o cualquier
otro acuerdo de la OMC representaria una desviacion radical del sistema autdnomo de negociacion,
implementacion y solucion de diferencias de la OMC.'* Sin embargo, las disposiciones de los tratados
de inversidon que establecen niveles minimos internacionales como resultado de la evolucién de las
practicas estatales pueden brindar a las partes privadas la oportunidad de reivindicar la compatibilidad
con los acuerdos de la OMC en la interpretacion de la norma de trato justo y equitativo. Como resul-
tado, se podria asignar un estatus internacional mas elevado a las normas de la OMC.**

Los tratados de inversion se especializan en legislaciones, reglamentaciones y précticas elabora-
das especificamente para que los Gobiernos regulen la inversién, pero no los derechos de propiedad
intelectual ni el comercio. Por lo tanto, las normas relativas a la proteccion de la inversién no deberian
aplicarse a otros ambitos inconexos del Derecho internacional ni tampoco derivarse de ellos ya que, en
el caso de los derechos de propiedad intelectual de las inversiones, ello podria llevar a una mayor pro-
teccién que la acordada en el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados parte en los tratados de inversion
deberian considerar exhaustivamente las repercusiones de las disposiciones de los acuerdos que con-
ciertan en las obligaciones que dimanan de otros instrumentos multilaterales.

V.1.2. Transparencia

El Acuerdo sobre los ADPIC incluye importantes prescripciones en materia de transparencia. Exige a
los miembros de la OMC que establezcan servicios de informacion a los fines de la cooperacion inter-
nacional; que publiquen leyes, reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administrativas de
aplicacién general; que notifiquen las leyes y los reglamentos al Consejo de los ADPIC y que faciliten

111 USTR (2004), modelo de TLC de los Estados Unidos, articulo 5:5
112 \séase OECD (2004), pags. 11y 12.

113 E] Anexo A del modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos establece lo siguiente: “Las Partes confirman
su comun entendimiento de que el “Derecho internacional consuetudinario” generalmente y como refiere es-
pecificamente el Articulo 5 [Nivel minimo de trato] y el Anexo B [Expropiacion] resulta de una practica gene-
ral y consecuente de los Estados, seguida por ellos en el sentido de una obligacion legal. En relacién con lo
dispuesto en el articulo 5, el trato minimo otorgado a los extranjeros por el Derecho internacional consuetudi-
nario se refiere a todos los principios del Derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos e
intereses econémicos de los extranjeros.”

14 verill (2005), pég. 2.
15 fdem.



30 Documento de Investigacion

informacion en respuesta a peticiones escritas de otros Estados miembros.**® Una excepcion importan-
te establece que las prescripciones sobre transparencia no obligaran a los miembros a “divulgar infor-
macion confidencial que impida la aplicacion de la ley o sea de otro modo contraria al interés publico

o perjudique los intereses comerciales legitimos de determinadas empresas publicas o privadas”.'*’

Los tratados de inversion recientes ya incluyen disposiciones relativas a las obligaciones en ma-
teria de transparencia de los paises receptores.*® Los TBI anteriores incluian una prescripcion limitada
sobre transparencia que guardaba relacién con la publicacion y la accesibilidad de legislaciones y re-
glamentos relativos a inversiones o capaces de afectar las inversiones asi como con la comunicacion
entre las partes a fin de facilitar el intercambio de informacién sobre legislaciones y politicas especifi-
cas. ' Los tratados de inversion recientes han ampliado las obligaciones en materia de transparencia
de los paises receptores respecto del pais inversor y del inversor. De hecho, las obligaciones relativas a
la transparencia de los TLC de Estados Unidos incluyen actualmente procedimientos administrativos;
la posibilidad de comentar proyectos de leyes; el establecimiento de puntos de contacto para facilitar
la comunicacion; la publicacién de leyes, reglamentos, decisiones judiciales y resoluciones administra-
tivas; la notificacion de medidas que afectan significativamente la inversion asi como la transparencia
en la solucién de diferencias. *%°

Cuando los tratados de inversion cubren las inversiones y las actividades conexas, cuya defini-
cién incluye la adquisicion, el mantenimiento y el uso de los derechos de propiedad intelectual asi co-
mo obligaciones en materia de transparencia, esos tratados protegen, al mismo tiempo que el Acuerdo
sobre los ADPIC, la propiedad intelectual de las inversiones. La obligacion sobre transparencia esta-
blecida en los tratados de inversion puede ser mas amplia que la prevista en el Acuerdo sobre los AD-
PIC cuando, en funcion del texto del tratado de inversion, ella forma parte de la norma de trato justo y
equitativo o del nivel minimo internacional. En la causa Metalclad Corporation c. México, el tribunal
concluyd que la ausencia de una norma clara respecto de las prescripciones sobre permisos de cons-
truccion en México no permitié garantizar un marco transparente y previsible para el planeamiento
comercial y la inversién de Metalclad. El tribunal considerd dicha situacion como una infraccion del
trato justo y equitativo, equivalente a la expropiacion.’”! El examen del laudo desestimé la conclusion
del tribunal por considerar que ella excedia el alcance previsto en la sumision del asunto a arbitraje ya
que el capitulo sobre inversion del TLCAN carece de prescripciones en materia de transparencia. %
En consecuencia, los tratados de inversion que prevén especificamente obligaciones en materia de
transparencia ya sea de forma independiente o como parte de la norma de trato justo y equitativo im-
pondrian una obligacion mas gravosa que la prevista ene el Acuerdo sobre los ADPIC cuando se la
aplica a la propiedad intelectual de una inversion cubierta. Como se comento anteriormente, no existen
restricciones que impidan a los inversores basarse en los tratados de inversion para impugnar las prac-
ticas de los Gobiernos relativas a los derechos de propiedad intelectual. Por altimo, como sucedi6 en
la causa Metalclad Corporation c. México, la ausencia de un mecanismo claramente establecido de
observancia de los derechos de propiedad intelectual de los inversores puede dar lugar a reclamaciones
por violacion de la obligacién en materia de transparencia. Por lo tanto, el peligro es mayor para los
paises en desarrollo que cuenten con recursos limitados para la plena aplicacion del Acuerdo sobre los
ADPIC.

116 \/éase el Acuerdo sobre los ADPIC (1994), articulos 63 y 79.
17 Ibidem, articulo 63 4).
118 \/éase, por ejemplo, el TBI entre los Estados Unidos y el Uruguay, articulo 11.

119 \/éase, por ejemplo, el TBI entre Australia y China (1998). Un examen de algunos TBI entre, por una parte, la
India, y, por otra, Tailandia, Ghana y Oman demuestran que las obligaciones en materia de transparencia quedan
excluidas de ciertos TBI.

120 \/éase, por ejemplo, el modelo de TBI de 2004 de los Estados Unidos y el articulo X1V del TBI de 2001 en-
tre el Canada y Croacia.

121 1CSID (2000), Metalclad Corporation c. México, parrafo 99.
122 Supreme Court of British Colombia (2001), The United Mexican State and Metalclad Corp., parrafo 78.
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V.1.3. Formalidades especiales e informacion no divulgada en los tratados de inversion

Los tratados de inversion prevén normas relacionadas con formalidades especiales y con prescripcio-
nes sobre informacién. Por ejemplo, el TLC entre Chile y los Estados Unidos permite mantener una
medida que prescriba formalidades especiales siempre que dichas formalidades no menoscaben signi-
ficativamente la proteccion concedida por una Parte a los inversores de la otra Parte o a las inversiones
cubiertas. De hecho, una parte puede exigir que se proporcione informacion respecto de una determi-
nada inversion. Sin embargo, debera protegerse la informacion confidencial contra toda divulgacién
que pueda perjudicar la situacion competitiva de la inversion cubierta, excepto en relacion con la apli-
cacion equitativa y de buena fe de la legislacion o las medidas nacionales de la Parte que sean compa-
tibles con el articulo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC. Conforme a las disposiciones sobre solucion de
controversias, los paises no estan obligados a divulgar informacion comercial de caréacter confidencial
ni informacion relacionada con sus intereses esenciales de seguridad. Los tribunales también protegen
la informacién comercial de caracter confidencial que se presenta durante los procedimientos de con-
troversias.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 39.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, los paises deben pro-
teger la informacidn y los datos “no divulgados” que se presentan a los organismos gubernamentales
con fines de reglamentacion, como en el caso de los productos farmacéuticos y de los productos qui-
micos agricolas, contra todo uso comercial y competencia desleales asi como contra toda divulgacion,
excepto cuando sea necesario para proteger al publico. Tratados recientes, tales como el Tratado de
Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), han modificado significativamente las disposiciones del
Acuerdo sobre los ADPIC relacionadas con la informacion no divulgada. En virtud de lo dispuesto en
el CAFTA, los paises acuerdan impedir a terceros comercializar un producto sobre la base de la in-
formacidn o de la aprobacidn otorgada a la persona que present6 la informacidn, por un periodo de al
menos cinco afios para los productos farmacéuticos y de diez afios para los productos quimicos agrico-
las desde la fecha de aprobacion. Los paises deben asimismo adoptar medidas para evitar que terceros
comercialicen un producto protegido por una patente, excepto que cuenten con el consentimiento del
titular de la patente. '

Las prescripciones en materia de informacidn se aplican generalmente mediante la divulgacion
de informacion en el contexto de la constitucion de una sociedad, la cotizacion en bolsa de una empre-
sa, la aprobacion de fusiones y adquisiciones y como prescripciones de seguridad respecto de la opera-
cién de una inversion. Estas prescripciones interactan con los derechos de propiedad intelectual fun-
damentalmente a través de la proteccién de informacién no divulgada. La informacion no divulgada y
los secretos comerciales constituyen inversiones en numerosos tratados de inversion. Por ejemplo, los
tratados de inversion entre Etiopia e Israel reconocen especificamente como inversiones la informa-
cion comercial no divulgada y los secretos y conocimientos comerciales. Las prescripciones en mate-
ria de informacion son importantes en relacién no sélo con los conocimientos técnicos y los secretos
comerciales sino también con la informacion divulgada relativa a las finanzas, las acciones y la estruc-
tura empresarial ya que dicha informacion puede exigirse en el contexto de la cotizacion en bolsa de la
empresa, el registro de capitales y la expedicion de licencias de inversion de conformidad con la legis-
lacion nacional. En la causa Ruckelshaus c. Monsanto Co., un tribunal de los Estados Unidos resolvio
que la divulgacion de un secreto comercial por parte de un organismo gubernamental podria frustrar
expectativas razonables respecto de la inversion y, por lo tanto, equivaler a una apropiacion de la pro-
piedad, ya que otras partes tendran acceso al secreto comercial, y el interés patrimonial y el valor del
derecho de propiedad se perderian.

Las formalidades especiales se aplican en relacion con el examen de la inversion y la expedicion
de licencias de inversion de conformidad con las legislaciones nacionales a fin de exigir el cumpli-
miento de prescripciones como las empresas conjuntas. Algunas formalidades interactdan con los de-
rechos de propiedad intelectual, por ejemplo en el contexto de la regulacion de aportacion de capital y
el establecimiento de residencia como prescripcion en materia de inversion. La regulacion de la apor-

122 CAFTA (2004), articulo 15.10.
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tacion del capital que constituye la inversion inicial determina la medida en la que la propiedad inte-
lectual puede constituir el capital inicial y restringe el pago intraempresarial de regalias. ***

El nuevo reglamento chino sobre la cooperacién en materia educativa establece, por ejemplo,
que si bien toda parte de una empresa conjunta puede aportar su capital de conformidad con el ratio
acordado, la contribucién en forma de derechos de propiedad intelectual de una parte no excedera un
tercio de su contribucion total. Este reglamento es menos estricto que el que rige el capital de riesgo
para los servicios médicos, los programas informaticos, las aplicaciones inalambricas y la biotecnolo-
gia, que impone una limitacion de 20% a las empresas que registran sus derechos de propiedad intelec-
tual como patrimonio inicial. ' Estas leyes chinas tratan a los inversores locales y extranjeros en
igualdad de condiciones. Sin embargo, los reglamentos relativos al registro de capital podrian estar
destinados especificamente a los inversores extranjeros por diferentes motivos pablicos. A este respec-
to, el Acuerdo sobre los ADPIC no obstaculiza la regulacién de capitales en el contexto de acceso a
los mercados. Los tratados de inversion afectan esos reglamentos cuando existen compromisos de
liberalizacién y cuando las partes han acordado conceder trato nacional durante la fase de preestable-
cimiento, una vez que el inversor extranjero ha solicitado la entrada a ese mercado.

Las formalidades especiales y las prescripciones en materia de informacion pueden también in-
teractuar con el articulo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dicho articulo ofrece flexibilidad en la im-
posicion de condiciones para la adquisicion o el mantenimiento de derechos de propiedad intelectual
siempre que se respeten procedimientos y tramites razonables que sean a la vez compatibles con las
disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Las disposiciones de los tratados de inversién son apli-
cables a las actividades de inversion, que incluyen la adquisicion y el mantenimiento de derechos de
propiedad intelectual de inversiones protegidas por los tratados. Por lo tanto, las empresas que presen-
tan informacidn protegida de conformidad con las prescripciones de divulgacion que se aplican a em-
presas extranjeras 0 a sectores sujetos a normas rigurosas en materia de salud y seguridad pueden va-
lerse de los tratados de inversion para protegerse contra toda divulgacion que pueda perjudicar su po-
sicion competitiva y contra toda aplicacion no equitativa y de mala fe de la legislacién nacional que
tenga como resultado la divulgacion de esa informacién. Una comparacién entre dos situaciones —
una empresa extranjera que presenta datos de prueba a fin de obtener la aprobacion de comercializa-
cion del producto en un pais en el que carece de presencia comercial y un inversor que presenta datos
de prueba en un pais donde tiene presencia comercial — puede contribuir a evaluar el impacto de los
tratados de inversion. En el caso de que se produzca la divulgacion de datos a una empresa competi-
dora, la empresa extranjera que no tiene presencia comercial en el pais receptor tendra que recurrir al
Derecho civil o legislado para denunciar précticas comerciales desleales. Sin embargo, la empresa ex-
tranjera que estd domiciliada en el pais receptor puede servirse del tratado de inversién para presentar
una reclamacion contre el Estado por denegacién de proteccion e incluso reivindicar la disposicién
directa o indirecta de la propiedad en funcion de la importancia de los datos para su inversion. A este
respecto, Correa observa lo siguiente:

...s0lo podrian presentarse reclamaciones sobre la base de los derechos de los inversores si el
Estado hubiera adoptado medidas que ya sea impidieron que el propietario de la base de datos
explotara su "activo" o redujeron los beneficios que podrian haberse derivado de ese activo. Por
ejemplo, si el Estado promulgara una legislacidén que estipulara que los datos gendmicos son de
libre acceso para las instituciones publicas asi como también en el contexto de investigaciones
con una posible aplicacién comercial, los inversores podrian presentar reclamaciones con cierta
probabilidad de obtener una resolucién favorable.'?®

124 \/éase el Regulations of the People's Republic of China on Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools
(Reglamento de la Republica Popular China relativo a la cooperacion de China con el extranjero en materia de
gestion de escuelas) (2003), articulo 10.

125 \/éase Vaughn, (2002-2003), pag. 237.
126 Correa (2004), pég. 25.
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Sin embargo, los reglamentos sobre competencia pueden contribuir a la aplicacion de una divulgacion
legal en el ejemplo que proporciona Correa en el parrafo anterior. La reclamacién se limitaria a la
compatibilidad del tratado de inversion con la ley, en particular si ella es discriminatoria o si su aplica-
cion se llevo a cabo de mala fe o tuvo como resultado la expropiacion. La proteccion contra la divul-
gacion se refiere principalmente a aquélla que se realiza en violacion de los umbrales establecidos en
los tratados de inversion. Por ejemplo, un organismo gubernamental puede divulgar datos de prueba
presentados para la aprobacion comercial de un pesticida violando asi el umbral establecido en la le-
gislacion nacional y en el tratado de inversion. También puede conceder la aprobacion a una tercera
parte que se basa, ilicitamente, en la informacion divulgada asi como no impedir que esa parte entre en
el mercado. Sin embargo, no hay total claridad sobre si la divulgacion ilicita asi como la incapacidad
de impedir la divulgacién o la aprobacién ulterior de entrada en el mercado de un competidor desleal
pueden, en si mismas, motivar diferencias en materia de inversion ante la ausencia de importantes per-
juicios infligidos a la empresa extranjera y de pérdida de competitividad de dicha empresa en el mer-
cado.

V.2. Solucién de diferencias: interaccion entre el Acuerdo sobre los ADPIC y los tratados de
inversion

La infraccion de normas sobre adquisicion, proteccion y observancia de los derechos de propiedad
intelectual esta sancionada mediante el sistema de solucion de diferencias de la OMC, conforme a lo
dispuesto en el articulo 64.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los articulos XXIl 'y XXIII del GATT de
1994 y el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solucion de dife-
rencias, a los que solo tienen acceso los Estados. Contrariamente al Acuerdo sobre los ADPIC y de
conformidad con las disposiciones de los tratados de inversion, la infraccion de la norma de trato de
las inversiones puede dar lugar a la solucion de diferencias entre Estados y entre un Estado y un inver-
sor. El establecimiento de tribunales arbitrales, los reglamentos aplicables y las disposiciones institu-
cionales varian en funcién de las clausulas adoptadas en cada tratado de inversion y en cada TLC asi
como de las normas adoptadas por el CIADI, por la Comision de las Naciones Unidas para el derecho
mercantil internacional (CNUDMI) y por los centros de arbitraje de las cAmaras de comercio.

Existen diferencias fundamentales entre las disposiciones institucionales y procedimentales de
los arbitrajes sobre inversion y el mecanismo de solucion de diferencias de la OMC, con inclusion de
la finalidad de las decisiones, los tipos de laudos arbitrales y la observancia de dichas decisiones.
Mientras que la solucion de diferencias de la OMC se limita a diferencias relativas a los derechos y las
obligaciones que dimanan de los acuerdos de la OMC, la solucién de diferencias relativas a inversio-
nes cubre las disposiciones de los tratados de inversion y, a veces, los compromisos contraidos respec-
to de inversiones especificas. La interaccion del sistema de solucién de diferencias de la OMC vy el
arbitraje en materia de inversiones puede ocurrir posiblemente en el contexto del AGCS. Al amparo
del AGCS, los inversores decepcionados tienen la posibilidad de obtener proteccién diplomatica a fin
de exigir la conformidad de las medidas del pais receptor que afectan su inversion con el AGCS o, en
virtud del tratado de inversién aplicable, presentar una reclamacion por expropiacién indirecta. Esa
posibilidad podria verse limitada a los casos en los que la presencia comercial para el suministro de
servicios es considerada inversion extranjera. En el contexto del debate que tuvo lugar en el Canada
respecto del establecimiento de una prescripcion relativa a la produccion de paquetes de cigarrillos sin
inscripciones, se abog6 por que los inversores, en virtud del TLCAN, pudieran no sélo servirse del
Acuerdo sobre los ADPIC sino también de los mecanismos de solucion de diferencias entre Estados e
inversores, los que, si se aplican, constituirian un nivel adicional de proteccion y observancia de los
derechos de propiedad intelectual.

Los tratados de inversion invitan a los inversores disconformes a influenciar, e incluso amena-
zar, a los Gobiernos faltos de solidez y a promover sus propios intereses comerciales. Las disposicio-
nes imprecisas de estos acuerdos pueden dar lugar a reclamaciones amplias por dafios. La mera exis-
tencia de tratados de inversion da a los inversores extranjeros la posibilidad de influenciar la elabora-
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cion de politicas y los reglamentos del pais receptor. Ademas, los TBI han producido tanta incerti-
dumbre y contradicciones que han dado origen a diferentes interpretaciones posibles. Las disposicio-
nes NMF, si no son debidamente interpretadas por los tribunales, pueden llevar a una busqueda del
acuerdo més favorable, lo que menoscabaria la previsibilidad y certeza de los derechos y las obliga-
ciones. ¥’ Las principales disputas en materia de inversiones estan relacionadas con expropiaciones
directas o indirectas mas que con la mera infraccion de disposiciones de tratados de inversion que no
equivalen a una expropiacion. No deberia asumirse que los paises y las empresas multinacionales que
dependen cada vez més de la tecnologia y de los derechos de propiedad intelectual para maximizar sus
beneficios y la competitividad en los mercados internacionales se negaran a recurrir a los tratados de
inversion para proteger los derechos de propiedad intelectual. A medida que el valor de la propiedad
intelectual y de los activos basados en la informacidn aumenta, las disposiciones de expropiacién po-
drian utilizarse para proteger esos activos. En la causa Methanex, el tribunal observd lo siguiente:

“[L]a nocidn restrictiva de propiedad como una “cosa” material es obsoleta y ha cedido su
lugar a un concepto contemporaneo que incluye el control de los componentes de un proceso
generador de riqueza. EI Tribunal entiende que, por ejemplo, el fondo de comercio y la parti-
cipacion en el mercado pueden constituir... un elemento de valor de una empresa y, como tal,
pueden haber sido amparados por algunos pagos indemnizatorios." 2

Por lo tanto, el tribunal concluyé que en el contexto de “una expropiacion, elementos tales como el
fondo de comercio y la participacion en el mercado pueden figurar en la valoracion”. Sin embargo,
resultaria dificil considerar estos elementos de forma independiente en una causa ante el tribunal. *?°
La conclusion del tribual se limita estrictamente a la evaluacion de activos que pueden ser objeto de
indemnizacién. De hecho, se enfrenté a cierta dificultad a la hora de definir como elementos como el
fondo de comercio y la participacion en el mercado pueden considerarse de forma independiente en el
marco de la valoracién. De forma similar, la Corte Permanente de Justicia Internacional decidié en
1926, en la causa German Interests in Polish Upper Silesia — the Chorzow Factory, que la apropiacion
por parte del Gobierno polaco de una fabrica y de la maquinaria constituia también una expropiacién
de las patentes y los contratos conexos de la direccion de la empresa. En pleitos incoados reciente-
mente en el contexto del TLCAN, los tribunales que fallaron en las causas Pope & Talbo, Inc c. el Ca-
nada (laudo provisional de 2000) y S.D. Myers Inc. c. el Canada (laudo parcial de 2000) abordaron
reclamaciones relativas al acceso a los mercados y a la participacion en el mercado y sugirieron que
ambos elementos podian constituir derechos de propiedad a los fines de la expropiacién. Sin embargo,
no llegaron a la conclusion de que el acceso a los mercados y las cuotas de mercado son, en si mismos,
susceptibles de expropiacion.™®

El debate, si bien limitado, sobre la propiedad intangible y los derechos de propiedad intelectual
gue se llevo a cabo en el contexto de los casos citados anteriormente puede sugerir que la expropiacion
de inversiones puede suponer también la expropiacion de derechos de propiedad intelectual y de pro-
piedad intangible conexos. En Gltima instancia, el valor de la inversion incluiria el valor de la propie-
dad intangible y de los derechos de propiedad intelectual expropiados asi como de la fabrica o del co-
mercio. Para determinar el valor de la indemnizacion es importante definir cuando los derechos de
propiedad intelectual pueden ser objeto de expropiacién. La expropiacién de una empresa podria limi-

27 1CSID (2000). En la causa Emilio Augustin Maffezini c. el Reino de Espafia, el tribunal concedié un trato
NMF a cuestiones jurisdiccionales en lugar de a derechos sustantivos (parrafo 56). Concluy6 que “...si un trata-
do con un tercero contiene disposiciones para la solucién de controversias que sean mas favorables... que aque-
llas del tratado basico, tales disposiciones pueden extenderse al beneficiario de la clausula de la nacién més favo-
recida pues son plenamente compatibles con el principio ejusdem generis”. Véase también ICSID (2004), Salini
Costruttori SpA y ltalstrade SpA c. el Reino Hachemita de Jordania, causa No. ARB/02/13 y ICSID (2005),
Plama Consortium Ltd c. Republica de Bulgaria. En ambos casos, los tribunales interpretaron la disposicion
NMF de forma restrictiva, es decir, limitada al contenido de los derechos sustantivos.

128 |CSID (2005), Methanex Corporation c. los Estados Unidos, Parte IV, Capitulo D, pags. 7 y 8.
129 Tdem.
%0 OECD (2004), nota a pie de pagina No. 6.
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tarse a los activos fisicos sin que se produzca una transferencia de titularidad del comercio, de la mar-
ca de servicio y de la razén social. Los inversores podrian preservar sus derechos exclusivos respecto
del comercio, la marca de servicio y la razon social. Contrariamente a la conclusion alcanzada en la
causa German Interests in Polish Upper Silesia — the Chorzow Factory, la expropiacion de activos
fisicos puede tener como consecuencia solo la infraccion de derechos de patente ya que la expropia-
cioén posibilita el uso de los equipos sin que medie un pago por los derechos de propiedad intelectual
de la inversion. El inversor atn preserva la patente en todos los mercados protegidos. La disposicion
de invenciones que aun deben patentarse (de hecho, la transferencia de la invencion al dominio publi-
co) y la ampliacién especifica del concepto de expropiacion de forma tal que incluya marcas, patentes
y otros derechos de propiedad intelectual de la inversion suponen una expropiacion efectiva de los ac-
tivos de inversion, y que pueden tenerse cuenta en la evaluacién de los activos susceptibles de indem-
nizacion.

La expropiacidn directa de los derechos de propiedad intelectual puede producirse independien-
temente de la expropiacién mas amplia de la inversion. En las legislaciones de varios paises se preser-
va la posibilidad de expropiar las patentes y otros derechos de propiedad intelectual con fines publicos
a cambio del pago de una indemnizacion. Como se comento en la seccién 111.2, durante la Segunda
Guerra Mundial los Estados Unidos expropiaron los derechos de propiedad intelectual de los Estados
enemigos que ocuparon. En el tema que nos ocupa, un elemento decisivo es determinar si la expropia-
cién de una patente o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual puede suponer la expropia-
cién de la inversion a los fines de los tratados de inversion. En virtud del Derecho internacional, a
primera vista el ejercicio legal de las facultades gubernamentales puede afectar los intereses extranje-
ros de forma considerable sin que ello suponga una expropiacion. **!

Ademas de la expropiacion directa de los derechos de propiedad intelectual de una inversion cu-
bierta, las medidas cuya consecuencia sea la expropiacion, también conocidas como expropiacion indi-
recta, podrian afectar igualmente los derechos de propiedad intelectual. En funcion del analisis reali-
zado en la presente publicacion, podria afirmarse que existen varias instancias en las que los derechos
de propiedad intelectual podrian emerger en relacion con cuestiones relacionadas con las inversiones.
Estas instancias incluyen con caracter indicativo pero no limitativo las siguientes:

1.  ladeterminacion de la compatibilidad de las medidas destinadas a proteger y promover el
interés pablico en los derechos de propiedad intelectual de una inversién protegida con las
disposiciones del tratado de inversion y, cuando asi se disponga, con el Acuerdo sobre los
ADPIC;

2. ladeterminacion de la existencia de un fin pablico y la necesidad de la adopcion de medi-
das para alcanzar el fin publico;

3. ladeterminacion de si las medidas normativas, con inclusion de las politicas de competen-
cia, las licencias obligatorias y las prescripciones en materia de transferencia de tecnologia
gue afectan los derechos de propiedad intelectual de la inversion cubierta, constituyen re-
glamentos no discriminatorios adoptados con un fin publico y promulgados de conformi-
dad con debidos procedimientos legales;

4.  la determinacion de si la divulgacion de secretos comerciales o de datos presentados para
aprobacion y la incapacidad para impedir que terceras partes utilicen ilicitamente informa-
cion divulgada u obtengan la aprobacion de comercializacion sobre la base de esa infor-
macidn constituyen una expropiacion indirecta; y

5. reclamaciones por trato discriminatorio, por ausencia de trato justo y equitativo, de garan-
tias procesales debidas y de mecanismos de observancia en relacién con las actividades de

131 UNCITRAL, procedicimento de arbitraje, CME Czech Republic B.V. (Paises Bajos) y la Republica Checa,
(2001) pérrafo 320.
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inversion, como la adquisicion, la proteccion y observancia de los derechos de propiedad
intelectual.

Asimismo, la medida en la que los derechos de propiedad intelectual se consideran activos de inver-
sion y la pertinencia de las legislaciones nacionales para definir la existencia, la validez y el alcance de
los derechos de propiedad intelectual de la inversion cubierta son cuestiones juridicas que pueden
plantearse en las controversias sobre inversiones. También pueden existir varias instancias que impli-
quen derechos de propiedad intelectual de los activos de inversion y tengan como consecuencia un
menoscabo de la inversion y, por lo tanto, den lugar a reclamaciones por expropiacion y de indemni-
zacion. En este caso, la posibilidad de que se presenten reclamaciones relacionadas con la propiedad
intelectual en disputas sobre inversiones puede producirse como parte de una reclamacion por expro-
piacién mas amplia de las inversiones que incluya derechos de propiedad intelectual o de una reclama-
cién de expropiacion parcial que implique activos de propiedad intelectual.

En el caso de una expropiacién mas amplia de las inversiones, ya sea directa o indirecta, esta
demostrado que los derechos de propiedad intelectual y otros activos intangibles pueden formar parte
del valor de la propiedad a los fines de la indemnizacion si la inversion esté efectivamente desprovista
de sus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las cuestiones de jurisdiccion y competencia
de los tribunales que entienden en materia de inversiones son problematicas cuando se trata de expro-
piaciones parciales que afectan solo los derechos de propiedad intelectual de los activos de inversion.
No existen tratados de inversion que sean de conocimiento del autor que restrinjan la capacidad de los
inversores para presentar reclamaciones con motivo de expropiaciones parciales. Hubiera sido apro-
piado que los paises restrinjan el recurso a la solucion de diferencias en materia de inversiones cuando
las reclamaciones se refieren sélo a los activos de propiedad intelectual protegidos. En relacién con
esta tema, cabe citar que el modelo canadiense prohibe a los inversores presentar reclamaciones contra
medidas adoptadas de conformidad con una decision relativa a una exencién en virtud de lo dispuesto
en el articulo 1X:3 del Acuerdo sobre la OMC. Esas disposiciones sobre exclusién son importantes en
el contexto de las disputas relacionadas con la existencia, la proteccion y la observancia de derechos
de propiedad intelectual debido a la existencia de mecanismos efectivos de solucidn de diferencias y
de conocimientos técnicos en materia de propiedad intelectual en la OMC y en la OMPI. Ante la au-
sencia de una exclusion clara de una materia del alcance de la solucién de diferencias relativas a inver-
siones, los tribunales arbitrales que entienden en materia de inversién pueden no renunciar a su com-
petencia en la materia por el mero hecho de que existan vias efectivas de solucion de controversias en
otros acuerdos o foros, tales como los tratados multilaterales, la OMC, la OMPI e incluso otros meca-
nismos alternativos de solucién de diferencias estipulados en los contratos de inversion. En opinién
del autor, cuando existan mecanismos efectivos de solucién de controversias que cuenten con conoci-
mientos especializados y experiencia, los tribunales que entienden en materia de inversion deberian
ceder su competencia a dichos mecanismos por razones de competencia y por el hecho de que el acce-
so por parte de personas juridicas privadas a mecanismos internacionales de solucién de diferencias
solo deberia estar disponible en relacién con reclamaciones amplias en materia de inversiones. Esto
resulta valido en particular en lo referente a la competencia y la gobernanza de los tribunales arbitrales
gue entienden en materia de inversiones y que estudian reclamaciones de expropiacién de activos de
propiedad intelectual, ya que dichas reclamaciones implican determinar la existencia, la validez y la
observancia y debido a que:

a) las cuestiones de propiedad intelectual tienen su propia dimension, jurisprudencia y eco-
nomia politica, que difieren completamente de las de las inversiones; los Estados han ela-
borado normas y principios sobre propiedad intelectual en foros multilaterales, regionales
y bilaterales que son independientes de las normas y principios relativos a las inversiones;

b)  existen procedimientos y foros para la solucién efectiva de controversias sobre propiedad
intelectual en el contexto de instrumentos sobre propiedad intelectual y en los sistemas ju-
ridicos nacionales.
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Tal y como sefiala la conclusion del tribunal en la causa Methanex c. los Estados Unidos, los derechos
de propiedad intelectual no deberian constituir en si mismos un motivo de reclamacién. Existen ar-
gumentos solidos que justifican aislar las reclamaciones relacionadas exclusivamente con derechos de
propiedad intelectual de las inversiones. En el caso de los TLC, los mecanismos de solucion de dife-
rencias no son aplicables a medidas que guardan conformidad con la seccion sobre propiedad intelec-
tual, lo que expresa el deseo de las partes de tratar los derechos de propiedad intelectual de forma dife-
rente. Asimismo, las normas internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual, elabora-
das mediante los tratados de la OMPI y el Acuerdo sobre los ADPIC, han hecho hincapié en recursos
previstos por la legislacion nacional para la observancia de derechos de propiedad intelectual y en me-
canismos de solucion de controversias entre Estados cuando las legislaciones e instituciones naciona-
les no responden a las exigencias de los tratados, en lugar de promover el arbitraje internacional para
los titulares de derecho. Someter disputas en materia de propiedad intelectual a mecanismos de arbi-
traje relativos a inversiones empeorard el desequilibrio de intereses relacionados con los derechos de
propiedad intelectual y afectard de forma significativa la estructura internacional de gobernanza res-
pecto de la negociacidn, aplicacion y solucién de diferencias en la esfera de la propiedad intelectual.
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V1. SINTESIS DE LAS REPERCUSIONES Y OPCIONES PARA LOS PAISES EN
DESARROLLO

La compleja relacion entre las inversiones y las normas de derecho de propiedad intelectual que se ha
identificado en el presente documento asi como en otros varios estudios exige que los paises en desa-
rrollo actlen con cautela a la hora de negociar tratados. Las cuestiones identificadas en este Docu-
mento de Investigacion contribuyen a demostrar que los tratados de inversion son instrumentos com-
plejos y no una simple expresién de voluntad politica de cooperacion.

Recientemente, paises en desarrollo han negociado tratados de inversidn sirviéndose de diferen-
tes enfoques. Muchos paises en desarrollo se han visto implicados en nuevos tratados de inversion si
bien han luchado contra la elaboracién de tratados multilaterales de inversion en la OMC. Existen nu-
merosos tratados de inversion firmados entre paises en desarrollo. Pocos paises, tales como el Brasil y
Egipto, han dado muestras de haber adoptado un enfoque cauteloso. EIl proceso de evaluacion de in-
versiones realizado por la UNCTAD cuestioné a Egipto por su historial de ratificaciones limitadas de
tratados de inversién desde 1998. Sin embargo no se constatd ninguna practica cuestionable que me-
noscabara la proteccion de las inversiones."* El Brasil no dispone de ningun tratado bilateral de inver-
sion en vigor. No obstante, la ausencia de tratados de inversion no ha impedido que el Brasil atraiga
flujos de inversién."* Otros paises negocian actualmente tratados de inversién. China ha suscrito un
nuevo TBI con Alemania. Los TBI anteriores de China limitaban notablemente el arbitraje posible
entre inversor y Estado a diferencias relativas a la cuantia de la indemnizacion. Por el contrario, el
nuevo TBI firmado con Alemania amplia la nocién de arbitraje entre inversor y Estado de forma tal
que ella incluye "toda diferencia relativa a la inversidn entre una Parte contratante y un inversor de la
otra Parte contratante”. *** Colombia renegocia también sus tratados de inversién."* La mayoria de
estas renegociaciones tiene por fin actualizar y acordar compromisos mas sélidos. Otras renegociacio-
nes han llevado a la inclusion, en los TBI, de nuevas disposiciones que son el resultado de acuerdos de
partes en el contexto de otros tratados.**® Varias renegociaciones se producen actualmente y se espera
que su numero aumente ya que la mayoria de los TBI suscritos en la década de 1990 tienen una vali-
dez de 10 a 30 afios.™’

Habida cuenta de las tendencias en la negociacién y renegociacion de TBI, es necesario que los
paises en desarrollo aborden la interaccion entre los derechos de propiedad intelectual y los tratados de
inversion. El uso de memorandos de entendimiento, protocolos y enmiendas puede contribuir a revi-
sar cuestiones especificas. Los tratados de inversion no deberian eludir los logros alcanzados en las
negociaciones multilaterales que resultan méas favorables para los paises en desarrollo. Los paises en
desarrollo podrian considerar los elementos que se citan a continuacién en el contexto de las negocia-
ciones, renegociaciones o enmiendas de los tratados de inversion a fin de abordar el impacto de esas
situaciones en los derechos y las flexibilidades de los que disponen en los tratados sobre propiedad
intelectual:

1.  establecer el papel de las legislaciones nacionales para validar y determinar el alcance de
los derechos de propiedad intelectual asi como las excepciones aplicables a esos derechos
y evitar categorias de derechos que no estén protegidas en la legislacion nacional;

132 UNCTAD (2005a) (a), pag. 6.
133 UNCTAD (2005b), pag. p.39.
134 \/éase 11SD, Investment Treaty news, febrero de 2006.
135 UNCTAD (2006a), pag. p.24.

136 | os paises que se adherian a la UE firmaron un memorando de entendimiento relativo a la aplicacion de los
TBI. Véase UNCTAD (2005b), pag. 6.

337 Ibidem, pég. 7.
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2. prever una excepcion general por la que se establezca que el tratado no afecta los derechos
y las obligaciones de las partes previstos en los tratados multilaterales sobre derechos de
propiedad intelectual en los que son parte, con inclusion el Tratado sobre los ADPIC;

3. enelcaso de un pais que haya suscrito acuerdos bilaterales o regionales de propiedad inte-
lectual, asegurarse de que el tratado no exige la aplicacion del trato acordado a terceros
paises en virtud de los acuerdos bilaterales o regionales de propiedad intelectual; y

4, excluir la administracion, la adquisicion, el mantenimiento, la observancia y la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual de las disposiciones sobre solucién de diferencias
de los tratados de inversion.

En el Documento de Investigacién se analizé el impacto de los tratados de inversion en las facultades
discrecionales en materia de regulacién de las que los Estados disponen en virtud del Acuerdo sobre
los ADPIC para promover el desarrollo tecnolégico y socioecondmico y para proteger el interés publi-
co asi como en la observancia de las obligaciones. La conclusion del examen respecto de la interac-
cion entre la propiedad intelectual y las normas de inversidn es clara: las disposiciones de los tratados
de inversidn tienen repercusiones importantes en los derechos de propiedad intelectual de las inversio-
nes, las reglamentaciones que protegen el interés pablico, la promocion del desarrollo y de la transfe-
rencia de tecnologia, las politicas de competencia y la observancia de derechos de propiedad intelec-
tual. La repercusion de los tratados de inversion determina principalmente el alcance de los derechos
de propiedad intelectual que constituyen inversiones y, por lo tanto, que son objeto de proteccion de
los tratados de inversion. Una vez que la propiedad intelectual de una inversion cubierta constituye
una inversién, las disposiciones de los tratados de inversion son aplicables a dichas inversiones si bien
las provisiones pueden variar de un instrumento de propiedad intelectual a otro.

El impacto de los tratados de inversidn en la promocidn del interés publico en las politicas sobre
propiedad intelectual es significativo en términos de salud puablica, seguridad nacional, orden publico
y medioambiente. Si bien los tratados de inversion recientes procuran tratar el impacto de sus disposi-
ciones en las facultades discrecionales previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular respecto
de las licencias obligatorias asi como de la revocacion y la limitacion de derechos de propiedad inte-
lectual, dichos tratados no logran abordar de forma adecuada la relacion entre los derechos de los in-
versores dimanantes de los tratados de inversion y los derechos y las obligaciones de los Estados que
surgen de los instrumentos multilaterales en materia de propiedad intelectual. Los tratados de inver-
sion prescriben Unicamente medidas normativas, con inclusion de politicas y reglamentos sobre com-
petencia, mediante la aplicacion del trato nacional y del principio NMF y mediante la imposicion de
sanciones por la infraccion de normas a través de la solucion de diferencias en materia de inversion.

La interaccion entre la propiedad intelectual y la inversion se produce también en el contexto de,
entre otras, las prescripciones en materia de resultados. Los tratados de inversion aplican restricciones
que trascienden en gran medida lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Acuerdo sobre las
MIC. Sin embargo, en algunos tratados, las restricciones de las prescripciones en materia de transfe-
rencia de tecnologia no se aplican a medidas compatibles con los articulos 31 y 39 del Acuerdo sobre
los ADPIC ni tampoco a medidas destinadas a corregir practicas anticompetitivas en el marco de leyes
sobre competencia. Otros tratados de inversidn incluyen restricciones menos severas en relacion con
las medidas sobre inversion extranjera asi como excepciones menos detalladas de las restricciones a
fin de propiciar la investigacion y el desarrollo, el acceso a la tecnologia y la transferencia de tecnolo-
gia.

Existe un grado limitado de convergencia entre los instrumentos de propiedad intelectual y los
tratados de inversidn recientes respecto de la elaboracion de normas aceptables en el marco de las le-
gislaciones y précticas nacionales de los Estados relativas a la proteccion y a la observancia de dere-
chos privados. EI Acuerdo sobre los ADPIC, al establecer las normas minimas de observancia de los
derechos de propiedad intelectual, no tiene por objeto armonizar las diferentes normas relativas a la
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observancia, que surgen debido a la amplia divergencia entre las legislaciones nacionales de los Esta-
dos miembros de la OMC. Los tratados de inversién, por el contrario, establecen normas de trato de
las inversiones que, en algunos casos, constituyen la norma minima internacional en materia de trato
de los extranjeros y de sus propiedades. La norma de trato justo y equitativo presente en los tratados
de inversién, cuando se aplica con las garantias procesales debidas y a la proteccion contra la denega-
cion de la justicia, exige que el pais receptor proporcione procedimientos aceptables para la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, ello queda limitado a las normas de los tratados
de inversion. La referencia a las préacticas estatales y al Derecho internacional como parte del trato jus-
to y equitativo puede llevar a suponer que los tratados que establecen un nivel minimo de trato, tal
como el Acuerdo sobre los ADPIC, constituyen una fuente de Derecho internacional que determina el
nivel minimo disponible en los tratados de inversion para la proteccion de los extranjeros y sus pro-
piedades. Los Estados parte en los tratados de inversion deberian considerar exhaustivamente las re-
percusiones de las disposiciones de los tratados que conciertan en las obligaciones que dimanan de
otros instrumentos multilaterales.

Los tratados de inversion recientes han ampliado las obligaciones en materia de transparencia de
los paises receptores respecto del inversor y de las actividades conexas a la inversion. Las prescripcio-
nes en materia de informacion de los tratados de inversion interactian con los derechos de propiedad
intelectual fundamentalmente a través de la proteccién de informacién no divulgada. La informacion
no divulgada asi como los secretos comerciales constituyen una inversion en numerosos tratados de
inversion. La determinacién de la compatibilidad de las medidas vincula los derechos de propiedad
intelectual de una inversion a las disposiciones del tratado de inversion y, cuando asi se disponga, al
Acuerdo sobre los ADPIC.

Las observaciones que se presentan en este Documento de Investigacion no son conclusiones
generalizadas que puedan aplicarse a todos los tratados de inversion, ya que los tratados de inversion,
incluso cuando una de las partes signatarias es el mismo pais, difieren ampliamente entre ellos. Los
tratados de inversion representan con frecuencia normas imprecisas y son, sin duda, mutuamente in-
compatibles e incluso contradictorios. Esto puede desacreditar los tratados de inversion en lo que res-
pecta a contribuir al Derecho internacional consuetudinario en constante evolucién. Sin embargo, di-
chos tratados han establecido mecanismos muy poderosos: solucién de diferencias entre inversor y
Estado y entre Estados, que incluyen la aplicacion de mecanismos de observancia que son mas efecti-
vos que cualquier otro mecanismo de Derecho internacional.

Los paises en desarrollo deberian evaluar exhaustivamente el alcance deseado de los tratados de
inversion en lugar de considerarlos una mera expresion de buena voluntad politica. Deberia realizarse
un esfuerzo concertado para determinar el impacto de los tratados de inversion en el interés publico, el
desarrollo industrial, la innovacién, la transferencia de tecnologia y las politicas de competencia. Los
paises en desarrollo deberian considerar complementar los tratados de inversion existentes con instru-
mentos juridicos que proporcionen una mayor seguridad en términos del alcance y de la aplicacion de
las disposiciones, en particular en relacién con la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
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