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Resumen: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) tiene entre sus funciones
tanto la defensa de la libre competencia como la proteccién de la propiedad
intelectual. Este disefio institucional tiene la ventaja de permitir apreciar con
mayor claridad cuéles son los puntos de convergencia entre ambas materias,
armonizarlos y conseguir los objetivos que tienen en comin. Dentro de esta
convergencia, existen temas sensibles, como el otorgamiento de licencias
obligatorias, por lo que en el presente trabajo se destaca su caracter de medida
excepcional y se plantea que, para considerar su otorgamiento, el Estado
debe contar con un procedimiento que brinde confianza y predictibilidad
a la ciudadania y con definiciones claras sobre qué debemos entender por
interés publico, emergencia y seguridad nacional. Finalmente, se propone que
su otorgamiento tenga justificacién en un andlisis costo beneficio que arroje
como resultado que, en efecto, era la opcién mas adecuada.

Palabras clave: competencia — propiedad intelectual — patentes — licencias
obligatorias — abuso de posicién dominante — analisis costo beneficio

Abstract: INDECOPI has within its functions the defense of free competition
and the protection of intellectual property. This institutional design has the
advantage of being able to see more clearly what are the points of convergence
between the two subject-matter, harmonize them and achieve the goals they
have in common. Within this convergence, there are sensitive issues as the
granting of compulsory licenses. In this work, we highlight that compulsory
licenses are exceptional measures and, to consider its granting, the State must
have a procedure that provides confidence and predictability to citizens and
clear definitions of what is meant by public interest, emergency and national
security. Finally, it is proposed that the granting of compulsory licenses should
be justified by a cost benefit analysis showing that is the best choice.

Key words: competition — intellectual property — patents — compulsory
licensing — abuse of dominant position — cost benefit
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A primera vista, podrfamos pensar que el derecho de la competencia y
el derecho de la propiedad intelectual no guardan relacién alguna. Por
un lado, el derecho de propiedad intelectual otorga derechos exclusivos
como patentes, modelos, disefios industriales, derechos de autor, marcas
y otros, que podrian ser equiparables a un monopolio. Por otro lado, la
principal funcién del derecho de la competencia es fomentar que existan
muchos competidores en el mercado, promoviendo la competencia
como la manera mas eficiente de asignacién de los recursos, cuyo
objetivo primordial es aumentar el bienestar general de la poblacion'.

Los derechos de propiedad intelectual resultan actualmente muy
importantes para el desarrollo y la competitividad de un pats. Por ello, se
necesita un sistema de proteccién de la propiedad intelectual s6lido que
proteja estos derechos y brinde el soporte necesario para la innovacién
tecnoldgica, considerando como premisa bésica que el progreso técnico
crea un aumento en la competencia en el &mbito de la investigacion y el
desarrollo. Asimismo, el derecho de la competencia es fundamental para
que el mercado funcione de manera eficiente, ya que cuenta con una
normativa que permite promover la competencia y corregir las practicas
anticompetitivas que tienen lugar en el mercado. Considerando que
ambos derechos son fundamentales para el desarrollo del pafs, la
propiedad intelectual y la promocién y defensa de la competencia deben
ser considerados como elementos pares y necesarios de un sistema
juridico y econémico dindmico, a pesar de que en algunos puntos de su
interaccién pueden aparecer algunas controversias aparentes.

Lafinalidad de este trabajo es conocer algunos de los puntos de interaccién
entre la competencia y la propiedad intelectual, y, en particular, la
convergencia que puede ocurrir entre derechos de propiedad protegidos
por patentes de invencién y la defensa de la competencia cuando el
titular del derecho de patente hace abuso de su posicién de dominio para
distorsionar la competencia. En esa linea, analizaremos en qué casos es
posible otorgar una licencia obligatoria y las cuestiones que deberfan ser
tomadas en consideracién al momento de evaluar su otorgamiento.

1 CABANELLAS, Guillermo. Propiedad intelectual y libre competencia. Buenos Aires: 2006 (http://www.
wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_jpi_bue_06/ompi_jpi_bue_06_8.pdf).
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Es preciso indicar que no existe un criterio uniforme sobre qué tipo
de relacién se configura entre el derecho de la competencia y el de
propiedad intelectual. En efecto, hay diversas opiniones sobre si existe
o no conflicto entre ambos derechos, ya que el primero fomenta la
competencia y el otro otorga una suerte de monopolio temporal. La
teorfa con la que nosotros coincidimos sefiala que no hay conflicto entre
las normas de competencia y los derechos de propiedad intelectual.
Por el contrario, esta teorfa sostiene que ambos son parte del sistema
legal y tienen el objetivo comtn de alcanzar la eficiencia econémica y
el bienestar de los consumidores. Por ejemplo, esta es la posicion de las
autoridades estadounidenses que sostienen en The Antitrust Guidelines
for the Licensing of Intellectual Property que «la ley de la propiedad
intelectual y la de competencia comparten el objetivo comin de
promover la innovacién y mejorar el bienestar de los consumidores»2.

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

Sin embargo, son justamente los conflictos a corto plazo entre ambas
disciplinas los que han llamado més la atencién en los dltimos afios,
ya que en nuestros dias los derechos de propiedad intelectual han
adquirido importancia en la economia por el rol que cumplen en el
desarrollo del pafs, asi como también lo ha hecho la proteccién juridica
de la competencia, como mecanismo de asignacién e innovacién en los
mercados de productos y servicios. Estos conflictos son més evidentes
en pafses en desarrollo como el Perd, donde existe gran necesidad de
desarrollo e innovacién, lo cual origina que exista el deseo de que la
tecnologia —protegida por derechos de propiedad intelectual— deje de
ser objeto de derechos exclusivos y pase tan pronto como sea posible al
dominio publico. En respuesta a ello, el incentivo natural de los titulares
de derechos de propiedad intelectual sera retrasar la transferencia de
estos derechos al dominio pudblico para obtener mayores ganancias,
utilizando algunas veces practicas anticompetitivas.

2 U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. The Antitrust Guidelines for the
Licensing of Intellectual Property, 1995 (http://www.ftc.gov/sites/default/files/attachments/competition-
policy-guidance/0558.pdf).
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Para entender mejor este punto, veremos a continuacion algunos casos en
los que el derecho de propiedad intelectual y el derecho de la competencia
interacttan, de modo tal que pueden generarse algunos conflictos que la
autoridad competente debe resolver de manera adecuada.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccién
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es un organismo publico
especializado con capacidad juridica de derecho piblico interno, que
tiene entre sus funciones ser la Agencia Nacional de la Competencia
y a la vez la Autoridad de Proteccién de la Propiedad Intelectual’. Este
disefo institucional del INDECOPI es tnico en el mundo, ya que tiene a
su cargo incluso otras disciplinas como la proteccién al consumidor. El
hecho de que el INDECOPI tenga a cargo ambas disciplinas permite a la
autoridad observar muy de cerca los puntos de interaccion que existen vy,
ademas, identificar de mejor manera en qué 4reas exactamente pueden
aparecer conflictos. Otra ventaja importante que aporta esta posicion
privilegiada es que permite a la autoridad identificar qué politicas
publicas pueden ser apropiadas para armonizar el objetivo de promover
la innovacion y el de defender la competencia con miras a mejorar la
eficiencia en el mercado en beneficio de los consumidores.

En efecto, el decreto legislativo 1033 (Ley de Organizacién y Funciones
del INDECOPI) sefiala que el INDECOPI es un organismo encargado
de defender la libre y leal competencia, sancionando las conductas
anticompetitivas y desleales y procurando que en los mercados exista
una competencia efectiva. Ademas, es la autoridad competente para
administrar el sistema de otorgamiento y proteccién de los derechos
de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones. Sin embargo,
como hemos adelantado existen reas de convergencia del derecho de
la competencia con la propiedad intelectual que ponen en evidencia
algunos conflictos y, por su importancia, merecen ser estudiados.

Cuando se otorga un derecho de propiedad intelectual, se est4 otorgando
un derecho de exclusividad sobre el uso y explotacién del mismo, como,
por ejemplo, una patente, una marca, un derecho de autor, entre otros.
Por tanto, ante una solicitud de licencia por parte de algiin competidor, es
legitimo que su titular se niegue a concederla; sin embargo, habr4 algunos
casos donde esta negativa afecte la libre y leal competencia en el mercado.

3 EI INDECOPI es un organismo publico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de
Ministros del Peru. Tiene autonomia funcional, técnica, econdmica, presupuestaria y administrativa.
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Al respecto, el decreto legislativo 1034 (Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas) establece sanciones para el abuso de posiciéon de
dominio cuando el titular de un derecho de propiedad intelectual se
niega a conceder una licencia y, con ello, restringe indebidamente la
competencia en el mercado, obteniendo beneficios y perjudicando a los
competidores reales. La ley establece la necesidad de demostrar que los
efectos restrictivos de la competencia son mayores a los efectos positivos
de dicha conducta en el mercado. La autoridad competente para realizar
la investigacién e imponer una eventual sancién es la Comisién de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI (en adelante, Comisién
de Libre Competencia)*.

Asimismo, se han presentado y resuelto ante la Comision de Libre
Competencia casos importantes por presuntas practicas anticompetitivas
que han involucrado derechos de propiedad intelectual. Entre los més
conocidos tenemos el caso Telecable vs. Telefénica del Pert y Telefénica
Multimedia’ y el caso Ambev vs. Backus, entre otros®. En estos casos en
andlisis que realiz6 la autoridad de libre competencia se llevé a cabo en
mercados conformados por derechos de propiedad intelectual.

Esta es el 4rea en la que la relacion y posibles conflictos entre los derechos
de patentes y el derecho de la competencia se hacen mas evidentes. Las
licencias obligatorias habilitan a un tercero no titular de una patente
a utilizar y explotar un producto patentado sin la autorizacién de su
titular, en casos muy especificos y debidamente determinados por la
ley. En efecto, segin el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la
Organizacién Mundial del Comercio (OMC) (en adelante, el Acuerdo),

4 Cabe senalar que, si bien, como hemos visto, las nomas de libre competencia peruanas establecen
la facultad de la Comisién de Libre Competencia para sancionar este tipo de practica anticompetitiva,
hasta la fecha no se ha presentado un caso con estas caracteristicas.

5 En ese caso, la empresa Telecable presenté una denuncia contra Telefénica del Perd y Telefénica
Multimedia por presuntas practicas anticompetitivas en la suscripcion de acuerdos exclusivos para la
radiodifusion, indicando que dichas empresas se negaron a conceder licencias de propiedad intelectual.
El pronunciamiento fue a favor de la denunciante y se orden6 la anulacién de todas las clausulas que
implicaban la concesién de transmision y/o distribucion de programacién exclusiva. Sin embargo, dos
de los cinco miembros del érgano colegiado se opusieron a la decisién de la mayoria, argumentando
que el buen funcionamiento de los mercados se basa en la proteccién de los derechos de propiedad.
En su opinidn, cualquier limitacién de los derechos de propiedad debe estar basada en la creencia de
que el bienestar del consumidor se esta viendo afectado en el largo plazo y sin justificacion. Este caso
nos ensefa que la concesion de derechos de propiedad intelectual y la transmision/distribucion de la
senal pueden limitar la competencia en el mercado. Véase resolucion 062-CCO-2000/Osiptel.

6 La empresa Ambev presenté una denuncia contra Backus y otros por abuso de posicién dominante,
indicando que estaban impidiendo su acceso al sistema de intercambio de envases (SIE) y que
Backus y otras empresas minoristas habian celebrado contratos de exclusividad con el fin de impedir
el acceso a los principales canales de venta al por menor de cerveza. De manera paralela, Backus
solicité el registro del envase que contenia un simbolo triangular ante la Direccién de Signos Distintivos
del INDECOPI como marca tridimensional. En diciembre de 2005, el INDECOPI denegé el registro de
la marca tridimensional. Con respecto a la denuncia por presuntas précticas anticompetitivas, Ambev
desistid; sin embargo, se analizé el caso y se concluyd que no se habia restringido la competencia,
ya que con el impedimento de ingreso al SIE no hubo un impacto en el costo de entrada al mercado
por parte de Ambev. Véase resolucién 045-2009/CLC-INDECOPI.
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los Estados miembros pueden prever en su legislacion excepciones
limitadas a los derechos exclusivos del titular de una patente. En virtud
de ello, las autoridades nacionales podran, dentro de los términos que
establece el Acuerdo, expedir licencias obligatorias contra la voluntad
del propietario de la patente, cuando el interés putblico lo justifique.

En el articulo 31 literal b) del ADPIC se menciona que solo podra
permitirse el uso de la patente sin la autorizacién del titular cuando
previamente el potencial usuario haya intentado obtener la autorizacién
del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales
razonables y esos intentos no hayan surtido efecto en un plazo prudencial.
Los Estados miembros podran eximir de esta obligacién en caso de
emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o
en los casos de uso ptiblico no comercial.

En nuestro pafs, la norma que aborda el tema corresponde a la Decisién
486 de la Comunidad Andina (CAN)’, Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial. Esta norma sefiala que se puede conceder una
licencia obligatoria en los siguientes casos:

— Por falta de uso por més de tres afios de concedida la patente
o cuatro afos desde que se presentd su solicitud de registro. Se
indica como condicién, ademds, que la licencia obligatoria solo
serd otorgada cuando el solicitante haya intentado previamente
obtener una licencia contractual del titular de la patente®.

— Previa solicitud de un Pafs miembro por la existencia de razones
de interés publico, de emergencia, o de seguridad nacional y
solo durante el tiempo que estas razones permanezcan. Sefala,
ademas, que la licencia en cuestion serd otorgada por la oficina
nacional competente. En el caso peruano, la autoridad recae
sobre la Direccién de Invenciones y Nuevas Tecnologias del
INDECOPI (en adelante, Direccién de Invenciones), la que
deber4 establecer el alcance o extensién de la licencia, debiendo
especificar el periodo por el que se concede y su objeto.

— De oficio o a peticién de parte, la oficina nacional competente
puede otorgar licencias obligatorias cuando la autoridad
competente en materia de competencia haya determinado que el
derechohabiente ha desarrollado conductas de abuso de posicién
de dominio en el mercado.

7 La CAN es una comunidad de paises conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd, unidos
voluntariamente para lograr el desarrollo.

8 El tiempo de duracién de las patentes debe determinarse de manera adecuada, considerando que,
tratandose de un producto sin sustitutos, el costo social se incrementara a medida que la duracion de
la patente sea mayor. Al respecto, existen paises que toman en cuenta esta légica econémica, como
Alemania, que requiere que los poseedores de patentes paguen una cuota anual para continuar
con ella, la misma que es moderada en los primeros afos de vida de la patente, pero luego va
aumentando hasta que expira el periodo de duracién de la patente. Esto tiene como consecuencia
que un buen nimero de inventos pasan al dominio publico antes de la fecha de vencimiento del
derecho de patente.
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La normativa Andina también sefiala siete (7) condiciones que deberan
cumplir las licencias obligatorias:

1. No seréan exclusivas y no podran concederse sublicencias.

2. Solo podran transferirse con la parte de la empresa o de su activo
intangible que permite su explotacién industrial, debiendo
registrarse. Caso contrario, no surtirdn efectos.

3. Podran revocarse cuando las circunstancias que les dieron origen
han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir.

4. El alcance y duracién se limitaran en funcién de los fines para los
que se concedieron.

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

6. Contemplari una remuneracién adecuada.

7. Los usos deberdn estar orientados a abastecer principalmente el
mercado interno.

En ese sentido, es claro que se pueden otorgar licencias obligatorias en
casos excepcionales, ya sea porque el titular de la patente no la usa por
un tiempo determinado, para remediar una prictica declarada contraria
a la libre competencia o por razones de interés publico, de emergencia
o de seguridad nacional. Es decir, si bien las licencias obligatorias, en
la practica, habilitan a un tercero no titular de la patente a utilizar y
explotar un producto patentado sin la autorizacién de su titular, este es
un mecanismo que se restringe a casos muy especificos y debidamente
determinados por el marco legal. En esa linea, es importante resaltar que
otorgar una licencia obligatoria ante el hallazgo de una negativa abusiva
a conceder la licencia no tiene como finalidad reducir la proteccién
concedida a las empresas titulares de estos derechos de propiedad
intelectual. Por el contrario, la autoridad administrativa Gnicamente
debera intervenir cuando se demuestre que la negativa a conceder
licencias perjudica el bienestar del consumidor a corto y largo plazo.

Sin embargo, este es un tema muy polémico, sobre el cual se ha discutido
tanto a favor como en contra. Algunas de las posiciones adoptadas y que
deben ser tomadas en consideracién cuando se evalie su otorgamiento
son las siguientes:

— Los incentivos de los agentes econémicos para innovar podrian
disminuir.

— La negativa a otorgar una licencia perjudica el bienestar del
consumidor a corto y largo plazo.
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— El abuso de posiciéon de dominio se ha realizado a través de un
derecho de propiedad legitimamente otorgado o del principio de
libertad de contratar’.

Con relacién a estas posiciones, debemos enfatizar, nuevamente, que la
finalidad de otorgar licencias obligatorias debe ser corregir una practica
anticompetitiva, brindar una solucién a la poblacién en caso de interés
publico, emergencia o seguridad nacional, o permitir que un tercero
haga uso de una patente que no est siendo utilizada por su titular por
el tiempo establecido en la norma. Es decir, la naturaleza de las licencias
obligatorias es mejorar la eficiencia del mercado vy, por tanto, que exista
mayor innovacién y competencia.

El anélisis econémico del derecho es una disciplina que utiliza métodos
propios de la economia para pronosticar cémo responderan los individuos
ante los cambios de las leyes. En opinién de Robert Cooter y Thomas
Ulen, con esta disciplina la economfa ofreci6 una teorfa cientifica para
pronosticar los efectos de las sanciones sobre el comportamiento!®. Para
realizar estos prondsticos, es muy importante realizar mediciones sobre
la base del andlisis costo-beneficio, lo que permitira identificar a los
actores involucrados, asi como todos los costos que involucrarfa otorgar
una determinada norma o medida. Los resultados permitirdn ponderar
los resultados positivos con los negativos y, de esa manera, decidir si
resulta pertinente.

El otorgamiento de licencias obligatorias debe realizarse tinicamente
en las situaciones previstas y teniendo en consideracién para el
analisis un enfoque de eficiencia y bienestar, para lo cual serda de
mucha ayuda el anilisis costo-beneficio. Este enfoque de eficiencia y
bienestar coadyuvard a que las decisiones de intervencién publica
se encuentren orientadas a la bisqueda de eliminar distorsiones que
reducen la eficiencia social, algo que parece més evidente en el caso de
otorgamiento de licencias obligatorias por falta de uso de una patente.
En efecto, si bien no hemos perdido de vista que estamos hablando de
un derecho de propiedad otorgado por la ley, teniendo en cuenta que la
innovacion es necesaria para el desarrollo del pais, en un sentido amplio,
la autoridad competente debe contar con un mecanismo que le permita
dinamizar el mercado en caso de que algin agente quiera hacer uso
directo del producto patentado o explorar la introduccién de mejoras
sobre la base de dicho producto cuando el producto en cuestién no esta

9 EZzRACHI, Ariel & Mariateresa MAGGIOLINO. European Competition Law, Compulsory Licensing and
Innovation. Journal of Competition Law & Economics, 8, 3 (2012), pp. 595-614.
10 Véase: COOTER, Robert y Thomas ULEN. Derecho y economia. México D.F.: FCE, 1998.
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siendo explotado de manera efectiva por el titular de la patente y los
intentos de adquirir sus derechos por la via contractual han fracasado.

De acuerdo con algunos autores, el mecanismo de licencia obligatoria
puede ser de utilidad en el caso de la industria farmacéutica, ya que
esta industria estd altamente basada en la proteccién de los sistemas
de patentes, pero ademas se caracterizarfa por un régimen regulatorio
complicado que harfa que estas empresas se involucren en una serie
de actividades que buscan extender sus beneficios''. Naturalmente,
estas actividades pueden generar una elevada sensibilidad social, en la
medida en que los productos farmacéuticos involucran la salud pablica,
siendo precisamente este Gltimo elemento una de las razones por las que
un gobierno puede valorar favorablemente la concesién de una licencia
obligatoria.

Con relacién a este punto, hay casos especificos de paises de la regién
donde se han otorgado licencias obligatorias, como podemos ver a
continuacién:

— Brasil: desde el afio 2006, negocié con el laboratorio Merck &
Co. para reducir el precio del antirretroviral Efavirenz, producto
que era adquirido por el Estado para el tratamiento del SIDA de
casi un millén de brasilefios. Ante la negativa del laboratorio para
reducir el precio en un 60%, el presidente Lula Da Silva decidié
en 2007 conceder una licencia obligatoria sobre la patente de
Merck & Co. para el producto antirretroviral Efavirenz. Esta
licencia obligatoria se justifica dado que tenfa lugar un evento
de emergencia nacional y necesidad publica, ya que el Estado
no contaba con los recursos para financiar el tratamiento de la
poblacién (en aumento) con esta enfermedad.

— Ecuador: el presidente Rafael Correa emitié un decreto de
interés puablico general en el afio 2009, declarando el acceso a
los medicamentos esenciales (més tarde emitié otro decreto en
la misma direccién para agroquimicos), estableciendo de esta
forma las bases para el otorgamiento de licencias obligatorias
en dicho pafs. En virtud de esta declaracién de utilidad pablica,
determinados importadores de productos genéricos solicitaron la
licencia obligatoria para el antirretroviral Ritonavir del laboratorio
Abbott. En abril de 2010, se otorgd la primera licencia obligatoria
para este medicamento.

No hemos encontrado informacién sobre si en los Estados Unidos y en
los paises de la Unién Europea se han emitido licencias obligatorias, ya

11 Véase: CARRIER, Michael A. Competition Law and Enforcement in the Pharmaceutical Industry. En:
Ariel Ezraki (ed.). Research Handbook on International Competition Law. Cheltenham:Edward Elgar
Publishing, 2012.
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que dichos paises tiene una industria farmacéutica y de biotecnologia
importante (los laboratorios de investigacion principalmente son de los
Estados Unidos, Francia, Alemania y Suiza) y no son muy propensos a
conceder licencias obligatorias. Sin embargo, dado que estas empresas
realizan actividad a nivel internacional y son las titulares de las patentes
de los medicamentos, se ven afectadas con las licencias obligatorias
otorgadas en otros territorios.

No obstante la experiencia de Brasil y Ecuador emitiendo licencias
obligatorias y la exploracién adicional que hemos realizado a nivel
internacional, no hemos identificado que existan antecedentes sobre
qué se debe entender por interés publico, emergencia o seguridad
nacional. Sin embargo, es muy importante que la autoridad tenga claro,
al momento de evaluar la pertinencia de otorgar o no una licencia
obligatoria, cudles son los alcances de dichos términos.

La otra parte del proceso supone que, una vez declarado por parte del
gobierno que se someterd una patente a licencia obligatoria, la autoridad
encargadadelicenciar las patentes deberi contar con un procedimiento que
brinde transparencia y seguridad a las partes interesadas. Sobre este punto,
podemos citar como ejemplo a Colombia, que ha establecido dentro de su
procedimiento que, una vez que el gobierno publica en el diario oficial la
declaratoria de razones de emergencia o seguridad nacional para someter
a una patente a licencia obligatoria, la Superintendencia de Industria y
Comercio deberd publicar en su pagina web en un plazo determinado
lo siguiente: a) que las patentes sefaladas en la declaratoria podran ser
licenciadas; b) que se recibiran solicitudes de licencia obligatoria sobre
las patentes sefialadas en la declaratoria; ¢) el plazo en que se recibiran
las solicitudes; y, d) los términos, condiciones y requisitos especiales que
deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencia obligatoria.

Como venimos mencionando en este trabajo, el otorgamiento de
licencias obligatorias debe realizarse tnicamente en las situaciones
previstas y teniendo en consideracién para el andlisis un enfoque de
eficiencia y bienestar, para lo cual serd de mucha ayuda realizar un
andlisis costo-beneficio de la medida.

Sibien, como hemos mencionado, unalicencia obligatoria solo se otorgaré
en caso de interés publico, emergencia o seguridad nacional, antes de
otorgarla se debe realizar un anélisis técnico sobre la conveniencia de
la medida, debiéndose evaluar otras alternativas, a pesar de que nos
encontremos ante un caso que cumpla con los supuestos excepcionales
que hemos mencionado. Solo si los beneficios superan los costos de la
medida se deberfa otorgar una licencia obligatoria.

El analisis costo-beneficio es de gran utilidad para la toma de decisiones,
tanto en el 4mbito privado como en el piblico, asi como un mecanismo
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de control. De acuerdo al profesor Sola'?, para que el Estado realice
un correcto andlisis costo-beneficio debe llevarse a cabo el siguiente
procedimiento:

1. Identificar las opciones posibles, a fin de proceder con su
evaluacion.

2. Identificar las consecuencias de cada una de las opciones posibles.

3. Asignar un valor a cada uno de los costos. En caso de que sea un
factor que no tenga un precio en el mercado, como por ejemplo
la salud, las vidas humanas, entre otros, o de que los precios
de mercado no representen los verdaderos costos, del mismo
modo deber4 asignarse un valor a cada factor, a fin de evaluar la
pertinencia de la medida.

4. Sumar los costos y los beneficios para determinar cudl de las
opciones es la pertinente. La medida elegida debera arrojar que
los beneficios son mayores a los costos.

Es claro que las licencias obligatorias son otorgadas para que el Estado
haga frente a una situacién de interés publico, emergencia y seguridad
nacional. Sin embargo, no debemos perder de vista que es una medida
excepcional, ya que tiene como consecuencia que el titular de la patente
pierda su derecho a usar y explotar un derecho que le fue legitimamente
otorgado. Asi, se trata de una decisién que tiene consecuencias tanto
positivas como negativas que deberan ser ponderadas. Por ejemplo, en
el mercado de productos tecnoldgicos, las empresas invierten grandes
sumas de dinero en el desarrollo de sus productos, por lo que, si esta
inversién no lleva a obtener beneficios econémicos, el empresario no
tendria los incentivos suficientes para invertir en innovacién, lo que
finalmente serd perjudicial para el desarrollo y la economifa del pafs.
Asimismo, consideramos que debe medirse el impacto econémico que
una licencia obligatoria puede tener en una empresa, ya que una pérdida
considerable podria sacarla del mercado, trayendo como consecuencia
que un agente econdémico ya no realice su actividad y, por tanto, no
genere valor, que se genere desempleo y, ademas, que el Estado ya no
perciba ingreso por pago de impuestos.

En ese sentido, antes de otorgar una licencia obligatoria, el Estado deberé
evaluar otras alternativas, como proveer directamente el producto
necesario para hacer frente a la situacién de emergencia o seguridad
nacional o implementar medidas de inafectacién tributaria. En nuestro
pais, contamos con un antecedente de inafectacion tributaria otorgada
mediante la ley 27450, publicada el 19 de mayo de 2001, que exoneraban
del pago del impuesto general a las ventas y de los derechos arancelarios
a los medicamentos para el tratamiento oncolégico y VIH/SIDA, con la

12 Véase: SOLA, Juan Vicente. Constitucion y economia. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2004.
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finalidad de reducir el precio de los medicamentos para el tratamiento
del céncer, adquiridos mediante compras pablicas.

En definitiva, las licencias obligatorias pueden constituir remedios en
los siguientes casos: (i) cuando exista falta de uso de una patente y su
titular se niegue a licenciarla a un tercero; (ii) cuando se determine que
el titular ha cometido una conducta de abuso de posicién de dominio;
y, (iii) cuando exista una situacién de interés publico, emergencia o
seguridad nacional. Esta medida debe ser vista como la excepcién a la
regla y debe contar con un procedimiento debidamente establecido que
cree predictibilidad en los administrados. Adicionalmente, para el tercer
supuesto, debe estar claramente establecido qué debe entenderse por
una situacién de interés pablico, emergencia o seguridad nacional vy si
la medida es pertinente luego de realizarse un anélisis costo beneficio.

Existen dreas de convergencia entre el derecho de la competencia y
la proteccién de la propiedad intelectual, lo que no significa que sean
derechos que se contrapongan o que se encuentren en conflicto. Como
hemos visto, son materias que tienen el objetivo comtin de incentivar la
innovacion, lo que originara que la competencia en el mercado sea mas
eficiente y los consumidores se vean beneficiados. En esa linea, si bien
pueden existir algunos conflictos entre ambas materias, como cuando
se decide otorgar una licencia obligatoria, debe quedar claramente
establecido que el otorgamiento de dichas licencias constituye de una
medida de caricter excepcional por falta de uso de una patente y la
negativa de su titular a licenciarla a un tercero, cuando se ha detectado
que el titular de una patente ha abusado de posicién de dominio, o para
hacer frente a situaciones donde el interés publico, una emergencia o la
seguridad publica ameriten una decisién de estas caracteristicas.

Al respecto, el INDECOPI tiene una posicién privilegiada, pues su disefio
institucional le otorga las facultades de ser la Agencia de Competencia
y, a la vez, la Autoridad de Propiedad Intelectual. En ese sentido, tiene
la ventaja de poder apreciar con mayor claridad cuéles son los puntos
de convergencia y de qué manera se puede fortalecer el sistema para
que el otorgamiento de licencias obligatorias mantenga su cardcter
excepcional. Para ello, el Estado debe contar con un procedimiento
debidamente establecido que cree predictibilidad en los administrados,
con definiciones sobre qué debe entenderse como una situacién de
interés publico, emergencia o seguridad nacional y que determine si la
medida es pertinente luego de realizarse un analisis costo beneficio.
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