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Foro 2019 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual
Promover el dialogo transnacional entre las autoridades judiciales
nacionales

El Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual, que se celebra anualmente, tiene
por objeto proporcionar una plataforma para que los jueces de todo el mundo intercambien
experiencias sobre los desafios mas apremiantes en materia de Pl que plantea la
aceleracion de la innovacion y el uso cada vez mas transnacional de la PI.

La edicion de 2019 del Foro ® 14% de Africa (18)
reunié a 127 jueces de 74
jurisdicciones nacionales y
regionales en la sede de la
OMPI en Ginebra, del 13 al
15 de noviembre de 2019.

m 10% de Estados arabes (13)

m22% de Asia y el Pacifico (27)

Participaron como
moderadores 0 panelistas
34 jueces de 27 paisesy
dos jurisdicciones
regionales.

m 22% de Estados de Asia Central, el Caucaso y
Europa Oriental / Europa Central y el Baltico (28)

m22% del Grupo B (28)

= 10% de América Latina y el Caribe (13)
El formato de las sesiones
se disefi6 para aprovechar Representacion geogréfica de los participantes en el Foro
al maximo la puesta en
comun de las perspectivas representadas en cada panel y fomentar el didlogo entre todos
los participantes, tanto durante los debates plenarios como en las conversaciones continuas
al margen del programa principal. Varias actividades oficiosas también brindaron mas
oportunidades de establecer contactos e intercambiar opiniones, entre ellas una cena social
y visitas guiadas al Palacio de las Naciones, sede de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra, y a la Organizacion Europea para la Investigacion Nuclear (CERN).

Para fomentar la libre discusién, se aplico la regla de confidencialidad de Chatham House.
Por consiguiente, en la informacion sobre los debates no se revela la identidad ni la
afiliacion de los oradores ni de los participantes. Los oradores hablaron a titulo personal y
expresaron sus propias opiniones y puntos de vista, que no necesariamente coinciden con
los de la Secretaria o los de los Estados miembros de la OMPI.

El Foro se celebro en seis idiomas (espafiol, arabe, chino, francés, inglés y ruso) con
interpretacion simultanea.

El programa y otros materiales estan disponibles en la pagina web del Foro:

https://www.wipo.int/meetings/es/2019/judgesforum2019.html.

El Foro 2020 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual tendra lugar en la sede de
la OMPI en Ginebra, del 18 al 20 de noviembre de 2020.


https://www.wipo.int/meetings/es/2019/judgesforum2019.html

Foro 2019 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual

2019 WIPO _
Intellectual Property
Judges Forum

November 13-* 9

' 2019 WIP
_ ik 2 % Inteller*

: L~ F
sl m =
! SR

wOonLo -
INTELLEOTUAL
INCANZATION

Max Lambert
NDEMA ELONGUE




Informe

Informe resumido

Bienvenida

El Foro 2019 de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual fue inaugurado por el

Sr. Frits Bontekoe, consejero juridico de la OMPI, quien expresé el honor que supone para
la Organizacion dar la bienvenida a los jueces participantes, varios de los cuales ya habian
participado en el Foro inaugural de 2018.

El Sr. Bontekoe recordé los objetivos del Foro, que consisten en facilitar el dialogo judicial
transnacional, y transmitié la esperanza de la OMPI de que, en su calidad de foro mundial
en materia de PI, pueda desempefiar un papel significativo en el apoyo a los jueces de todo
el mundo. Se invitd a todos los participantes a contribuir al desarrollo de los debates.

El Sr. Bontekoe paso revista a las principales novedades acaecidas el afio anterior en
relacion con la labor que desempefia la Organizacion con la judicatura, asi como a la
alentadora respuesta positiva que ya se ha recibido de los jueces participantes en cuanto a
la creacion de canales de comunicacion y a las oportunidades de aprendizaje e intercambio
de ideas que ofrece el didlogo judicial transhacional. También reiteré la firme voluntad de la
OMPI de satisfacer esa demanda.

En particular, se destacaron dos nuevas iniciativas que se concretaron el afio anterior: En
primer lugar, la ampliacién de la base de datos WIPO Lex para incluir las decisiones
judiciales sobre PI, que se ha puesto en marcha como proyecto piloto y se pondra a
disposicién del publico en 2020. En segundo lugar, la publicacion de una nueva serie, la
“Coleccion de la OMPI de las principales sentencias sobre propiedad intelectual”, cuyo
primer volumen se publicé en colaboracién con la Corte Popular Suprema de China.

El Sr. Bontekoe agradecio a los oradores del Foro el generoso intercambio de conocimientos
y destaco el reconocimiento de la Organizacion a la Junta Asesora de Jueces de la OMPI
por sus consejos acerca de la colaboracién con la judicatura.

Alocucion especial del director general

El Sr. Francis Gurry, director general de la OMPI, expreso el agradecimiento de la
Organizacion a los miembros de la judicatura presentes por su respaldo a los programas de
la OMPI en la esfera de la administracion judicial de la PI.

El director general sefial6 dos factores de la economia mundial contemporanea que, juntos,
abren nuevas vias en el ambito de la PI. La primera tendencia evidente es el papel cada vez
mas importante que ocupan la tecnologia y la innovacion en las estrategias econdmicas de
todos los paises, en particular en las economias mas grandes del mundo. A su vez, ese
factor ha puesto de relieve el papel de la PI, ya que la Pl es el medio de asegurar o proteger
la ventaja competitiva que se deriva de las importantes inversiones en investigacion y
desarrollo relacionadas con la tecnologia y la innovacion. Segun el director general, la
popularidad de la Pl plantea una serie de desafios para la administracion de la PI, en lo que
respecta a volumen, velocidad e idiomas. A titulo ilustrativo, recordd que las Ultimas cifras de
la Organizacioén sobre la actividad de presentacion de solicitudes de registro de derechos de
Pl a escala mundial son de una magnitud que esta superando la capacidad humana de
gestion, ya que en 2018 se presentaron en todo el mundo unos 3,3 millones de solicitudes
de patente, 14,3 millones de solicitudes de registro de marcas y 1,3 millones de solicitudes
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de registro de dibujos y modelos.1 El director general observé que, en respuesta a esos
desafios, estan surgiendo cada vez mas aplicaciones basadas en la inteligencia artificial
(IA). Por ejemplo, la nueva tecnologia de la OMPI para la busqueda de imagenes por medio
de la IA, introducida en 2019, permite que los propietarios de marcas examinen los millones
de solicitudes de registro de marcas en todo el mundo, asi como el estado de la técnica, con
mayor rapidez y precision.

Esas innovaciones pueden tener consecuencias en la labor de los 6rganos judiciales. Por
ejemplo, es posible que en el futuro los jueces deban examinar un mayor nimero de
acciones en las que intervengan maquinas, ya sean acciones realizadas por las maquinas
de manera independiente o por humanos con un mayor grado de participacion de las
maguinas o de las aplicaciones basadas en la IA. En el futuro, también es posible que los
jueces dispongan de asistencia para la administracion de justicia gracias a una mayor
utilizacion de las aplicaciones impulsadas por la IA.

El director general también sefial6 que la velocidad del desarrollo tecnolégico esta
ejerciendo presion en la administracion de la PI. Por ejemplo, los titulares de derechos de PI,
a cuyos productos y servicios se accede a través de las principales plataformas de comercio
electrdnico, estan interesados en disponer de férmulas que permitan hacer valer con rapidez
los derechos de PI, ya que su principal medio de proteccion contra las falsificaciones es el
procedimiento de notificacién y retirada. En ese contexto, es posible que en el futuro los
jueces tengan que lidiar con nuevos tipos de herramientas y pruebas. El director general
informé de que pronto se pondria en marcha un nuevo servicio de la OMPI para el sellado
digital de la fecha y la hora como medio de prueba digital de la existencia de datos en un
momento determinado.

En lo que respecta a la formulacién de politicas, el director general sefial6 que la velocidad
de la revolucién digital plantea desafios a todos los agentes que participan en la elaboracién
y articulacién de politicas en materia de PI, entre ellos los parlamentos y el poder judicial. El
sistema de PI, que en gran medida surgio a raiz de la Revolucién Industrial, esta
experimentando una importante transicion, la cual plantea numerosas cuestiones que
deberan ser resueltas gradualmente. El director general inform6 de que, segun los estudios
de la OMPI, desde los afios sesenta se habian presentado aproximadamente 340.000
solicitudes de registro de derechos de Pl relacionadas con la IA, mas del 50% de las cuales
en los dltimos cinco afios. Esta sorprendente aceleracion, impulsada en particular, pero no
exclusivamente, por el aprendizaje automatico y profundo, demuestra que el actual sistema
de PI se esta utilizando de manera generalizada para la IA. El director general sefialé la
creciente confluencia de importantes perspectivas para la formulacién de politicas, tales
como la seguridad, la integridad de los datos, la competencia, la ética, la confidencialidad, la
privacidad y los derechos personales, lo que afiade nuevas capas al sistema de PI.

En cuanto a la politica en materia de PI, el director general observo que en el afio 2019 se
celebré en Ginebra el centenario del multilateralismo, en un momento de considerables retos
para el sistema multilateral, que afronta nuevos obstaculos. Segun el director general, el
mayor desafio es la relacion entre la tecnologia, la formulacién de politicas y el poder
politico. Si bien tradicionalmente la cooperacion multilateral en materia de Pl ha sido de
caracter técnico, actualmente la Pl ocupa un lugar central en la politica y las tensiones
comerciales. Ademas, a pesar de que histéricamente la tecnologia y la Pl han constituido
plataformas de apertura (por ejemplo, los tratados de la OMPI que fomentan la interaccion
entre los paises), actualmente hay indicios claros de cierre y proteccionismo en esos
ambitos, de modo que las distintas jurisdicciones adoptan enfoques diferentes.

1 Indicadores mundiales de propiedad intelectual de 2019, disponible en
https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4464.
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El director general sefiald tres consecuencias gue esos acontecimientos podrian tener para
los poderes judiciales. En primer lugar, las herramientas relacionadas con la administracidon
judicial de la Pl cambiaran, ya sea en lo que respecta a las acciones examinadas por la
judicatura o a las herramientas que estan a su disposicién. En segundo lugar, los tribunales
se enfrentardn a nuevos desafios en materia de politicas a los que los encargados de la
formulacion de politicas no podran responder con la suficiente rapidez antes de que se las
repercusiones se hagan sentir. En tercer lugar, la mayor politizacion de la Pl subraya la
importancia de la independencia del poder judicial. Segun el director general, esas
observaciones ponen de relieve el papel fundamental que desempenfa el poder judicial en la
resolucion de las controversias en materia de Pl de conformidad con el estado de derecho.

Sesidon 1: Nuevas cuestiones en el ambito del derecho de autor

La sesién comenzo reconociendo la
enorme importancia econdmica y cultural
del derecho de autor, asi como la
trascendencia de los desafios que para el
derecho de autor plantea la tecnologia en
general e Internet en particular. Para
responder a esos desafios es necesario
encontrar un equilibrio entre los derechos
de los titulares de derechos de autor y
otros derechos, como la libertad de
expresion y el acceso a la informacion,
incluido el acceso a Internet. A menudo los
jueces deben encontrar ese equilibrio.

En el contexto de la radiodifusién por
Internet, por ejemplo, la aparicion de los
servicios digitales plantea nuevas
cuestiones en materia de derecho de autor.
Incluso en las jurisdicciones en que esta
bien establecido el alcance de la obligacion
de las emisoras de radio de pagar regalias
por derecho de autor correspondientes a
los territorios en los que emiten, la
aparicion de las distribuidoras digitales que
permiten acceder a las emisoras de radio
desde cualquier lugar del mundo plantea
complicaciones con importantes
consecuencias para el pago de las regalias
por derecho de autor. Esas preguntas no
tienen una respuesta clara, por lo que
habra que encontrar un equilibrio entre los
derechos de los titulares de derechos de
autor sobre la musica que se emite y las
libertades de expresion e informacion.

Puntos de debate

— Definir los actos de infraccion del derecho de
autor en los nuevos contextos tecnoldgicos

— Las infracciones del derecho de autor por los
usuarios de plataformas en linea y la
responsabilidad de los intermediarios

— El derecho de autor y la libertad de expresion

— Los derechos morales

Sentencias de referencia

— Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional
N.° 26 de la Capital Federal de Buenos Aires
(Argentina) [2018]: “Caso Taringa”, asunto
N.° CCC 16029/2009/TO1/1

— Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra 'y
Gales (Chancery Division) [2019]: Warner
Music UK Ltd v Tuneln Inc [2019] EWHC
2923 (Ch)

— Tribunal de Justicia de la Unién Europea
[2017]: Stichting Brein v Ziggo BV y XS4ALL
Internet BV, asunto N.° C-610/15

— Tribunal de Apelacion de Paris (Francia)
[2016]: Association des producteurs de
cinéma (APC), Fédération nationale des
distributeurs de films (FNDF), Syndicat de
I’édition vidéo numérique (SEVN) et a. ¢/ SA
Orange et a. (“Allostreaming”), asunto
N.° 14/01359

— Tribunal Supremo de lItalia [2019]: Reti
Televisive Italiane s.p.a v Yahoo ltalia s.p.a,
asunto N.° 7708/2019

— Tribunal Superior de Justicia de la Republica
de Trinidad y Tabago [2018]: Sean Caruth v
The Tobago House of Assembly, asunto
N.° CVv2018-03461

En cuanto al tema de los sistemas de intercambio de ficheros entre particulares, en la sesion
se exploraron los ultimos criterios adoptados por algunos tribunales para aplicar los
conceptos de “reproduccién”, “puesta a disposicion” y “comunicacién al publico” al
funcionamiento de las plataformas de intercambio de ficheros, incluso cuando el contenido

es transmitido por intermediarios o se refiere tnicamente a un fragmento de una obra
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protegida por derechos de autor. Se explicé que los tribunales han analizado la
responsabilidad de los operadores de plataformas entre particulares (por ejemplo, The Pirate
Bay) con referencia a las funciones que permiten o contribuyen a la conducta infractora.

El debate se ampli6 a las plataformas que permiten compartir el contenido generado por el
usuario (que puede incluir obras protegidas por el derecho de autor) con grandes
audiencias, como los servicios de las redes sociales. Tras un repaso a la manera en que
algunos tribunales han aplicado los conceptos de reproduccion, puesta a disposicion y
comunicacion a la transmisién en linea de contenido creado por el usuario, el debate se
centro en la posible responsabilidad de las plataformas que permiten difundir ese tipo de
contenido por el uso indebido de obras protegidas por el derecho de autor. Se describieron
las consideraciones que tienen en cuenta algunos tribunales, como la funcién operativa de la
plataforma al dar acceso al contenido infractor, incluidos los beneficios comerciales (se
observo, por ejemplo, que la jurisprudencia de algunos tribunales ha tratado de distinguir
entre el “alojamiento activo” y el “alojamiento pasivo”); si la plataforma tiene conocimiento de
la conducta infractora de los usuarios y como se ha de determinar ese conocimiento; y las
disposiciones relativas a los sistemas de notificacion y retirada.

La cuestion de la responsabilidad de las plataformas digitales también se abordé en el
contexto de los hiperenlaces, por ejemplo, cuando un sitio web no alberga contenido
infractor, sino que proporciona enlaces que dirigen a los usuarios a otros sitios web en los
gue se puede acceder a contenido infractor. Factores como el conocimiento de la situacion,
las medidas preventivas, los procedimientos de retirada y los beneficios comerciales que se
derivan de la facilitacion de ese acceso, en particular los ingresos procedentes de la
publicidad, se consideraron pertinentes para determinar la responsabilidad de la plataforma.
Se sefalé que a menudo los tribunales deben encontrar un equilibrio entre la proteccién del
derecho de autor y la libertad de expresidn y, en algunos contextos, el derecho de acceso a
la cultura.

Algunas de las dificultades con que se pueden encontrar los jueces al resolver las
controversias en materia de derecho de autor también se plantearon en el contexto del uso
indebido de programas informaticos. Se subray6 que, en numerosos paises, la proteccién de
los programas informaticos es un problema acuciante que requiere la elaboracion de
enfoques judiciales adaptados. Uno de los retos practicos consiste en determinar la cuantia
de los dafios en ausencia de una metodologia apropiada o de experiencia y conocimientos
previos.

Desde una perspectiva diferente, se expuso un ejemplo de una controversia relativa a los
derechos morales en el contexto de las infracciones cometidas en linea. Se presentaron las
consideraciones que tuvo en cuenta un tribunal para determinar si la difusion no autorizada
de una obra como parte de un material de promocion por Internet era perjudicial para la
reputacion del creador. Se observo que la disponibilidad continua de material infractor en el
entorno digital puede influir en el célculo que efecttan los tribunales para determinar el plazo
de la limitacién legal aplicable a la presunta infraccion.

En cuanto a las medidas ordenadas por los tribunales, se observé que los criterios judiciales
para ordenar la retirada de contenido han evolucionado para adaptarse a la realidad de unas
tecnologias en constante transformacion y a las infracciones cometidas en Internet. Por
ejemplo, a la hora de exigir a las plataformas digitales que retiren o desactiven el acceso a
las obras protegidas por el derecho de autor, algunos tribunales pueden adaptar las 6rdenes
gue dictan de modo que el intermediario pueda determinar la solucién tecnolégica mas
eficaz para lograr el resultado deseado. Los oradores compartieron ejemplos de como se
han adaptado las érdenes judiciales, entre otras cosas, para garantizar un equilibrio entre
intereses contrapuestos, por ejemplo, velando por que las medidas sean proporcionales a la
infraccion.
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En todas las situaciones examinadas se plantearon diferentes criterios para determinar si los
intermediarios digitales tienen conocimiento de los hechos. Los participantes mencionaron
algunas consecuencias de imponer la carga de determinar la legalidad de las obras al titular
de los derechos o a los intermediarios que operan en Internet.

En conclusién, se sugirié que los tribunales no tienen por qué definir una solucién Unica para
todos los casos, sino que pueden formular diversos grados de obligaciones de supervision
para diferentes tipos de contenido. Al adoptar esas decisiones, debe preservarse la
proporcionalidad de las obligaciones impuestas a las plataformas. Los jueces podrian contar
con la ayuda de las herramientas tecnolégicas de supervision de contenidos ilicitos, las
cuales siguen mejorando.

Por ultimo, los oradores expresaron que la esfera del derecho de autor en el entorno digital
sigue siendo un terreno fértil para la investigacion, asi como para la adopcion de respuestas
valientes e imaginativas.

Sesion 2: Nuevas cuestiones en el ambito de las marcas — Marcas
susceptibles de registro

La sesion comenzo reconociendo que, a pesar  Puntos de debate
del requisito indiscutible de que un signo sea

NP > — Materia susceptible de proteccion y
distintivo para que se le conceda proteccion

caracter distintivo: ejemplo de las marcas

como marca, la valoracion del caracter de color per se
distintivo depende de una ConS'dQ’raQor_‘ _ — Las marcas contrarias al orden publico o
individual, por lo que la intervencion judicial a las buenas costumbres

suele ser necesaria y fundamental. Partiendo
del articulo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos  Sentencias de referencia

de los Derechos de Propiedad Intelectual _ Tribunal General de la Unién Europea

relacionados con el Comercio (ADPIC), los [2018]: La Mafia SE SIENTA A LA MESA,
panelistas compartieron experiencias recientes asunto N2 T 1/17 EU-T:2018:146

de solucion de controversias en materia de — Tribunal General de la Unién Europea
marcas como respuesta a las preguntas [2018]: Fack Ju Gohte, asunto N.° T 69/17
fundamentales sobre lo que constituye un EU:T:2018:27

signo, las condiciones en las que se considera — Tribunal Supremo de Lituania [2015]:

que un signo es distintivo y los limites en Humana People to People Baltic v the
cuanto a la posibilidad de registrar las marcas. State Patent Bureau, asunto N.? 3K-3-

240-469/2015

En primer lugar, en la sesion se trat6 el

requisito del caracter distintivo desde la éptica de las marcas de color per se. Un caso
utilizado como base para el debate surgié en una jurisdiccion en la que las marcas de color y
de combinacién de colores constituyen una materia susceptible de ser registrada. No
obstante, la evaluacion de esas marcas en relacion con los demas requisitos para el registro
planted una serie de cuestiones relativas a la interpretacion de la aplicacion de esos
requisitos a las marcas de color. Por ejemplo, ¢pueden los colores por si mismos transmitir
informacién especifica sobre el origen de un producto o servicio y, por consiguiente,
distinguir los productos y servicios? Durante el debate se pusieron de manifiesto diversos
enfoques nacionales para la evaluacién del caracter distintivo de las marcas de color per se.
Por ejemplo, segun algunos tribunales, no se puede considerar que un color o una
combinacion de colores sean intrinsecamente distintivos, salvo en circunstancias
excepcionales. Otros consideran que una marca de color no es distintiva por si misma y que
deberd demostrarse que forma parte integral de una marca mas amplia, como un dibujo o un
disefio. Otra posibilidad es que existan criterios establecidos para considerar las marcas de
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color per se como distintivas y susceptibles de ser registradas. En caso de que una marca
de color o de combinacion de colores solo pueda ser protegida si ha adquirido caracter
distintivo, ¢ qué pruebas deben exigirse para demostrar dicho caracter?

Se compartieron ejemplos reales de resoluciones complejas que los jueces han tenido que
afrontar, como la determinacion del mercado especifico correspondiente a una marca de
color; la evaluacion de las pruebas de reconocimiento por parte de los consumidores
atendiendo a la subjetividad de la percepcién de los colores y sus matices, que no coinciden
necesariamente con las definiciones técnicas; y la evaluacién del caracter distintivo de un
color o combinacion de colores que no se utilizan por si solos, sino junto con palabras o
elementos figurativos como parte del conjunto de una marca. Se mencionaron algunas otras
consideraciones que tienen en cuenta los tribunales en relacion con los colores, como la
valoracion de si las marcas de combinacién de colores se describen con suficiente precision,
incluso en ausencia de requisitos de representacion grafica, y el interés publico de evitar el
agotamiento de la paleta de colores.

Ahondando en el debate sobre el caracter distintivo, el panel expuso otros ejemplos
recientes de decisiones tomadas en sus jurisdicciones en las que se interpreta ese requisito.
Por ejempilo, los tribunales han considerado la capacidad de distincién en los casos de las
marcas que se limitan a indicar un determinado nivel de calidad o que se refieren a términos
médicos comunes. Un tema recurrente en todos los casos es la forma en que se interpreta
el mercado en cuestion. Se constat6 que los distintos grupos demograficos dentro de una
misma jurisdiccion pueden tener percepciones notablemente diferentes del caracter
distintivo de una marca, por ejemplo, cuando un producto o servicio se dirige a un publico
predominantemente femenino.

A continuacion, la sesion se centrd en los limites a la admisibilidad del registro y en las
condiciones en que un signo puede quedar excluido de la proteccién por ser contrario al
orden publico o a las buenas costumbres. Dos casos recientes ilustran algunos de los
elementos que tienen en cuenta los tribunales para evaluar ese motivo absoluto de
denegacion. Por ejemplo, es posible que un signo se refiera a actividades que se consideran
amenazas graves para los valores fundamentales y los derechos humanos, de modo que se
banalicen las consecuencias profundamente negativas de esas actividades. Se
compartieron algunas distinciones que pueden establecerse entre la intencion subyacente al
signo y su percepcién por parte del publico pertinente. Se sefialé que en algunas
jurisdicciones esas determinaciones son objeto de un debate en evolucién. Algunos
tribunales estan elaborando nuevas orientaciones sobre la identificacion del contexto social
especifico en el que debe determinarse el significado de un signo, asi como sobre las
pruebas objetivas necesarias para respaldar la conclusion de que un signo es contrario a las
buenas costumbres aceptadas por una sociedad determinada en un momento dado. Por
ejemplo, ¢la introduccion de un signo supuestamente ofensivo en la cultura popular ha
alterado la percepcion que el publico tiene de ese signo?

Se observo que la libertad de expresion esta prevista explicitamente en el Derecho de
marcas Yy que deberia aplicarse al sopesar los argumentos relativos a las buenas
costumbres como motivo para denegar el registro de una marca.
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Sesion 3: Nuevas cuestiones en el ambito de las marcas — Las marcas

notoriamente conocidas y la dilucion

Partiendo de los debates que tuvieron lugar en
la segunda sesion, este panel comenzo6
recordando las funciones béasicas de las
marcas, a saber, la distincién del origen de los
productos y servicios, y la proteccion del
interés del publico en el sentido de que este no
sea inducido a confusion o a engafio mediante
el uso de signos similares. Se sefialé que la
probabilidad de confusién entre marcas
competidoras es, por consiguiente, una prueba
fundamental para determinar si existe una
infraccion en lo que respecta al Derecho de
marcas.

Se ilustraron los elementos basicos que suelen
tener en cuenta los tribunales al evaluar la
probabilidad de confusién, como la relacion
entre los tipos de productos o servicios para
los que se utilizan las marcas; las diferencias y
similitudes entre las propias marcas, incluido el
disefio conceptual general, asi como detalles
especificos de apariencia, similitudes
linglisticas, pronunciacion, significado e
impresion comercial; y la identificacion y
caracterizacion de los correspondientes
consumidores y el riesgo de que esos
consumidores sean inducidos a engafio. El

Puntos de debate

— La probabilidad de confusiéon
— Ladilucién y su defensa

Sentencias de referencia

— Corte Popular Superior de Beijing (China)

[2012]: Baidu Online Network Technology
(Beijing) Co Ltd v Trademark Review and
Adjudication Committee, asunto N.° GXZ
No. 1081

Tribunal Superior de Propiedad
Intelectual del Japon [2013]: Hokkaido
Design Kabushiki Kaisha v Puma SE,
asunto N.° 2012 (Gyo-Ke) 10454;
Tribunal Superior de Propiedad
Intelectual del Japon [2009]: Puma AG
Rudolf Dassler Spor v JPO, asunto N.°
2008 (Gyo-Ke) 10311

Tribunal Constitucional de Sudéafrica
[2005]: Laugh It Off Promotions CC v
South African Breweries International
(Finance) BV t/a Sabmark International
[2005], asunto N.° ZACC 7

Tribunal Federal de Apelaciones de Abu
Dabi (Emiratos Arabes Unidos) [2019]:
Motor Experts LLC v Sell Any Car and the
Ministry of Economy, asuntos N.os 224 y

debate se ampli6 a las marcas que estan interrelacionadas en la mente de los
consumidores, a fin de crear la impresion de que los servicios de dos proveedores distintos
son intercambiables, lo que podria crear confusion en cuanto al origen del servicio. A fin de
evaluar esas relaciones en el contexto tecnoldgico del comercio electrénico, algunos
tribunales consideran que es necesario adaptar su interpretacion actual del Derecho de

marcas.

Mas alla de la prueba basica de la probabilidad de confusion, en la sesién se examinaron
otros dos contextos especificos: la mayor proteccion de las marcas notoriamente conocidas
y la evaluacion de la parodia como defensa ante una infraccién en materia de marcas,

incluidas las marcas notoriamente conocidas.

En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, se examiné el umbral de reconocimiento
de esas marcas y la proteccion adicional que reciben bajo la rabrica de la dilucion, la cual va
mas alla del analisis estandar de la probabilidad de confusién aplicable a las marcas. Se
sefalé que esa esfera del Derecho de marcas es objeto de interpretaciones divergentes en
los distintos paises. Por un lado, las normas juridicas para definir las marcas notoriamente
conocidas difieren, y algunas jurisdicciones establecen distinciones adicionales entre las
marcas notoriamente conocidas y las marcas famosas. Se observé que la determinacion del
conocimiento que tienen los consumidores de una marca es una cuestion de hecho que
debe establecerse de acuerdo con el sistema juridico de cada pais; la experiencia de los
jueces en varios contextos es que para ese fin se utilizan las encuestas a los consumidores.
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Por otro lado, si bien la mayoria de las jurisdicciones han incorporado la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas, los elementos de esa proteccion pueden variar. Por
ejemplo, algunas jurisdicciones reconocen expresamente la proteccion contra la dilucién y
consideran que la difuminacion, el descrédito y el aprovechamiento indebido son formas de
dilucion. En otras jurisdicciones, puede concederse una proteccion efectiva contra los
comportamientos que equivalen a la difuminacion, el descrédito o el aprovechamiento
indebido, sin que se reconozca explicitamente un concepto general de dilucion.

También se debatieron los principios en los que se basa el mayor nivel de proteccion
concedido a las marcas notoriamente conocidas. Algunas observaciones se refirieron al
vinculo existente entre la justificacién de la proteccién contra la dilucién, que podria
considerarse como la proteccién de los intereses individuales del propietario de la marca, y
la justificacion tradicional del interés publico, que consiste en proteger a los consumidores
ante la confusién. Se examinaron los motivos para conceder una protecciéon adicional a las
marcas ya conocidas, y se extrajeron conclusiones diferentes, entre ellas, distintas
valoraciones de los dafios causados a las marcas notoriamente conocidas debido a
comportamientos como el aprovechamiento indebido. Se observé que, en un pais, el
Derecho de marcas puede constituir un recurso mas eficaz contra ese comportamiento que
las leyes sobre competencia desleal.

El panel compartié ejemplos para ilustrar las consideraciones que se tienen en cuenta al
evaluar si puede considerarse que una marca que se utiliza en productos o servicios
distintos de los correspondientes a la marca notoriamente conocida diluye la reputacién de
esta Ultima. Entre los factores que algunos jueces consideran pertinentes para esa
determinacion figura el hecho de que la marca notoriamente conocida haya sufrido una
pérdida econdmica real o un deterioro de su reputacion por el uso de la supuesta marca
infractora. En algunos ejemplos, los tribunales consideran que existe el riesgo de que el
publico pueda inferir una conexion comercial u operativa con una marca notoriamente
conocida, aun cuando la marca en cuestion opere en un sector totalmente inconexo.
Algunos jueces consideran si la marca infractora se utiliza o no con fines comerciales.

En cuanto al tema de la parodia, se trataron las circunstancias en las que la parodia puede
ser reconocida como una defensa contra una supuesta infraccion de la legislacion sobre
marcas. Para empezar, se observéd que en el Derecho de marcas la parodia no esta definida
con precision. Ademas, la parodia en la esfera de las marcas se distingue de la parodia en
los ambitos del arte, la literatura o el comentario social, asi como de la parodia en la
legislacion de derecho de autor, habida cuenta de que el derecho de autor y la legislacion
sobre marcas tienen objetivos diferentes, por lo que pueden incorporar la libertad de
expresion de distintas maneras.

A falta de una definicién, se expusieron algunas tipologias utilizadas por los tribunales para
concebir la parodia, tales como el comentario politico, la critica o el humor. Entre los
recientes criterios adoptados para la valoracion de las pretensiones relativas a la parodia, se
sugirié que esta sea reconocida como defensa cuando no se pueda establecer que el uso de
la marca supuestamente infractora provogue confusién en el consumidor en cuanto al origen
de los productos o servicios, o perjudique la capacidad o el caracter distintivos de la marca
protegida. Otra posibilidad es que el reconocimiento de la parodia se limite a los casos en
gue el uso presuntamente infractor de una marca tenga claramente por objeto transmitir
mensajes o valores sociales. En algunos paises no existe una jurisprudencia especifica
sobre la parodia como defensa contra las demandas por infraccion de la legislacion en
materia de marcas. En otros paises, la parodia no goza de ningin reconocimiento como
defensa en el Derecho de marcas.
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Continuando con el tema de la sesidn anterior sobre marcas, en el debate se sefialé que no
existen férmulas sencillas para tratar la parodia, sino que debe lograrse un equilibrio entre
los principios de la libertad de expresién y la proteccion otorgada a las marcas notoriamente
conocidas.

Sesion 4: La labor de la OMPI en el ambito de la administracion judicial
de la PI

En la sesién se presenté un panorama general de la labor de la OMPI en la esfera de la
administracion judicial de la PI, cuyo objetivo es colaborar con las autoridades judiciales
nacionales para hacer frente a los desafios que se plantean en el ambito de la PI, que
cambian constantemente. Se sefialé que el Instituto Judicial de la OMPI ofrece orientaciones
generales para la labor de la OMPI relacionada con las autoridades judiciales, y colabora
con los sectores pertinentes de la OMPI en la ejecucion de actividades.

La labor de la OMPI en este ambito contribuye a la consecucién de tres objetivos
principales: facilitar el intercambio de informacion sobre Pl entre jueces; fortalecer las
capacidades humanas e institucionales de las autoridades judiciales nacionales, tanto para
la resolucion judicial de causas relacionadas con la Pl como para la formacion en materia de
PI; y contribuir a la investigacion y los estudios para perfeccionar los conocimientos
colectivos sobre el estado de la administracion judicial de la Pl. Esta labor esta orientada por
la Junta Asesora de Jueces de la OMPI, integrada por 15 miembros gque representan a una
amplia cobertura geografica y técnica y actian a titulo personal

El elemento central de la labor de la OMPI de intercambio de informacién en este &mbito es
el Foro de Jueces de Pl de la OMPI, que se celebra anualmente. En los debates de la
sesion inaugural de 2018, resumidos en el informe Foro 2018 de la OMPI para jueces de PI,
se pusieron de relieve no solo las convergencias en los problemas a los que se enfrentan los
distintos paises, sino también los contrastes y las diferencias claras entre los distintos
sistemas juridicos y judiciales, que deben tenerse en cuenta y comprenderse.

La segunda finalidad de la labor de la OMPI en relacion con las autoridades judiciales es
ofrecer mayores oportunidades a los jueces con distintos grados de experiencia en materia
de solucion de causas de Pl para que desarrollen o mejoren sus conocimientos
especializados en materia de PI. Con ese fin se lleva a cabo un gran nimero de actividades
en los diferentes sectores de la OMPI. Un nuevo elemento del Instituto Judicial de la OMPI
es la clase magistral de la OMPI sobre causas de PI, en la que hace hincapié en el
intercambio de conocimientos practicos y de la vida real entre jueces experimentados en
materia de PI, con clases estructuradas mediante pequefias mesas redondas y debates. En
otra iniciativa relativamente reciente de la OMPI se fomentan los programas regulares de
formacion judicial en materia de PI. Esta iniciativa comenzé como un proyecto piloto de
cooperacion con instituciones nacionales de formacion judicial bajo la égida del Comité de la
OMPI de Desarrollo y PI. Tras la finalizacién satisfactoria del proyecto piloto por la Academia
de la OMPI en 2018, esta hueva modalidad de colaboracion para crear programas regulares
de formacién judicial sobre Pl se ha integrado plenamente en la labor del Instituto Judicial de
la OMPI.

En cuanto al tercer objetivo, de mejorar los conocimientos a nivel colectivo, se presenté un
nuevo componente de la base de datos WIPO Lex, en materia de sentencias que se
encuentra en fase de proyecto piloto. Esta base de datos gratuita, que se espera que esté a
disposicién del publico en el verano de 2020, permitird acceder facilmente a las principales
sentencias sobre Pl de todo el mundo. Ademas, se ha lanzado una nueva serie de
publicaciones, la coleccién de la OMPI de sentencias importantes sobre PI, en la que China
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es el primer pais que contribuye con sus datos. También se presentaron las ediciones en
inglés y francés de When Private International Law Meets Intellectual Property Law A Guide
for Judges (confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad
intelectual — guia para jueces), una publicacién conjunta de la OMPI y la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado.

La sesion concluyé con un resumen de los principios que guian la labor de la OMPI con las
autoridades judiciales, a saber: reconocimiento de la diversidad de estructuras y enfoques
judiciales nacionales; promocion del intercambio de conocimientos, opiniones y perspectivas
sobre cuestiones de interés comun, a fin de tomar en consideracion, sin necesariamente
atenerse, a la evolucion de los sistemas y la jurisprudencia de otros tribunales; pleno respeto
de los intereses y las exigencias de cada Estado miembro beneficiario, incluidas sus
distintas tradiciones juridicas, caracteristicas sociales, contextos econémicos y prioridades; y
orientacion y actuacion de los jueces.

Sesion 5: Nuevas cuestiones en el ambito de las patentes

En la sesion se abordaron, desde la éptica de varias sentencias a nivel nacional, dos nuevos
e importantes problemas que enfrentan los tribunales en relacién con las patentes: la
evaluacion de la idoneidad de la materia patentable en determinados ambitos técnicos (por
ejemplo, los métodos comerciales, las interfaces gréficas de usuario y los métodos de
diagndstico); y la compleja interaccion del Derecho de patentes y el Derecho de la
competencia.

En primer lugar, los oradores expusieron casos  Puntos de debate
recientes que han planteado dificultades a los

. . X — Materia susceptible de proteccién: ¢son
jueces a la hora de evaluar la idoneidad de la P P ©

las patentes neutras desde el punto de

materia patentable, entre otros, el de una vista tecnolégico? Ejemplos de
invencion que consistia en una serie de pasos, mecanismos de medicion y métodos de
reivindicada como método comercial, que diagnoéstico y relativos a las interfaces
presentaba pocas caracteristicas técnicas. Se gréficas de usuario

planteo la cuestion de si el método se ajustaba  —  Crear un equilibrio adecuado entre la

a la definicion de "invencién" que figuraba en la calidad de las patentes y la inversion en
legislacion, a fin de poder ser objeto de tecnologia, y la funcion de los tribunales
proteccién por patente. Para analizar el - Interrelacion con el Derecho de la
razonamiento que habia seguido el tribunal competencia: ejemplo de arreglos de

para llegar a su conclusion, se abordaron Pago compensatorio

cuestiones como la identificacion del problema
técnico abordado por la invencioén, asi como la
evaluacion de los medios técnicos utilizados o — Tribunal Superior de Propiedad

la solucién técnica ofrecida por la invencion. Se Intelectual del Japon [2018], asunto N.°
concluyé que el método comercial utilizaba %ﬂizégy;;?mlfiizla Repiblica de
pasos o elementos especificos como medios Corea [2014]: GSK v KFTC, asunto N.°
técnicos para resolver un problemay, por lo

. b ! la definicié 2012 Du 24498
tanto, se ajustaba, en conjunto, a la definicion — Tribunal Federal de Patentes de Suiza

Sentencias de referencia

legal de invencion patentable. [2019]: Hamilton Medical AG ¢
imtmedical AG (02017_007)

El reto de evaluar lo que constituye materia —  Tribunal de Apelaciones del Circuito

susceptible de proteccion por patente en Federal, [2017]: Athena Diagnostics Inc

nuevos ambitos también se planteé en un v Mayo Collaborative Services LLC, 927

ejemplo relativo a la interfaz grafica de usuario F3d 1333

de un aparato, en el que el Unico de sus
elementos que lo diferenciaba de lo que existia
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en el estado de la técnica era la forma particular en que la informacion estaba representada
por la interfaz grafica de usuario. Por consiguiente, se plante6 si era adecuado considerar
gue la forma especifica utilizada para mostrar la informacién era "técnica" en el sentido de la
legislacion pertinente y, por lo tanto, patentable. En el debate se plantearon varias
cuestiones, a saber: para evaluar la actividad inventiva, ¢puede considerarse que una
presentacion diferente de la informacion constituye una solucion técnica a un problema
técnico? ¢ Como cabe definir el problema técnico? ¢ Qué pruebas se necesitan para
demostrar que la invencion reivindicada resuelve ese problema? ¢ Quién debe asumir la
carga de la prueba para demostrar que la invencion resuelve el problema?

La complejidad de determinar la patentabilidad, en particular, en ambitos muy técnicos como
la bioquimica y la tecnologia médica, se ilustré con ejemplos en los que diferentes tribunales
que aplican la misma legislacion han evaluado de forma distinta la patentabilidad de nuevos
métodos de diagnostico de enfermedades. Hay tribunales que consideran que las
reivindicaciones son patentables porque, si bien se refieren a leyes naturales, en ellas se
ensefian enfoques novedosos de diagndstico o tratamiento o se utilizan secuencias no
convencionales de pasos conocidos. Sin embargo, otros tribunales han considerado que las
mismas reivindicaciones no son admisibles a menos que uno o0 mas de los pasos de
diagnéstico en si sean novedosos. A decir verdad, esas evaluaciones parecen ser
subjetivas, en particular, teniendo en cuenta que el tribunal puede carecer de los
conocimientos técnicos pertinentes. Se sefiald que esta situacion ha causado una
importante incertidumbre a nivel comercial y requiere una mayor claridad legislativa.

Por ultimo, se abord6 la cuestion de la busqueda de un equilibrio entre la proteccién por
patente (y el incentivo de la innovacién) y la competencia leal. A este respecto, una cuestion
gue se ha abordado en los tribunales nacionales es la de los acuerdos de "pago
compensatorio”, que suponen el pago del titular de la patente a la parte que la haya
impugnado, o los acuerdos denominados “pay for delay”, que son acuerdos de pago
destinados a retrasar la entrada al mercado de empresas de medicamentos genéricos. La
cuestion fundamental que se puso de relieve fue la dificultad de lograr un equilibrio entre los
derechos de los titulares de patentes -que incluyen el derecho a resolver controversias sobre
patentes- y las leyes sobre competencia, y si los monopolios de patentes estan
obstaculizando entradas competitivas en el mercado. Se sefialé que estas cuestiones no
son solo de cardcter juridico, sino también econdmico, y que demuestran la interaccion, a
veces compleja, del Derecho de patentes con el Derecho de la competencia.

Sesion 6: Agotamiento de los derechos de Pl e importaciones paralelas

En esta sesidn se abordd la cuestién relativa Puntos de debate

al agotamiento de los derechos de PI. _ Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 6 y

diferentes enfoques respecto del

El debate comenzé con una referencia al agotamiento de los derechos:

articulo 6 del Acuerdo SObre IOS ADPIC, en el internacionaL regiona| 0 hacional.

gue no se estipula un marco para el ¢ Cudles son los fundamentos
agotamiento de los derechos de PI, sino que normativos?

se deja a los miembros de la Organizacion — ¢ Hasta qué punto pueden las

Mundial del Comercio (OMC) la tarea de restricciones contractuales repercutir en
determinar si se aplica el agotamiento el agotamiento de los derechos de PI?
nacional, regional o internacional. Se sefial6 — Requisitos de reembalaje en las

que esto era, por una parte, un reflejo de la importaciones paralelas

falta de consenso multilateral sobre la
cuestion del agotamiento de los derechos de
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Ply, por otra, una invitacion a los Estados Sentencias de referencia
miembros para que establezcan una serie de —  Tribunal Federal de Australia [2019]:
principios en materia de agotamiento que Calidad Pty Ltd v Seiko Epson
respondan a sus respectivos intereses Corporation [2019] FCAFC 115
nacionales. —  Tribunal Supremo de la Republica de
Belarus [2013]: Twins Tech JSC (Rusia)
En la sesién se examind la forma en que v Medicalfort LLC, asunto N.° 12-01/20-
enfocan la cuestién unas y otras jurisdicciones, 2013
destacandose las circunstancias — Tribunal Superior de Delhi (India)
socioeconémicas internas que habian dado [2012]: Samsung Electronics Company
lugar a diferentes consideraciones normativas Limited v Kapil Wadhwa, CS (0S)

N.© 1155/2011
—  Tribunal Superior de Delhi (India)
[2010]: John Wiley & Sons Inc. v

con ramificaciones legales. Se sefial6é que se
trataba de una esfera en la que el Derecho es

incigrto, y los tribunales han de aportar Prabhat Chander Kumar Jain, CS (OS)
claridad. N.° 1960/2008

) L — Tribunal Supremo de Filipinas [2009]:
Se examinaron los prinCipios en que se basan Roma Drug and Romeo Rodriguez, as
los diferentes marcos para enfocar el Proprietor of Roma Drug v The Regional
agotamiento. Por ejemplo, se sefial6é que el Trial Court of Guagua, Pampanga, the
hecho de anteponer la independencia de los Provincial Prosecutor of Pampanga,
derechos de PI favorecia el agotamiento Bureau of Food & Drugs and Glaxo
nacional o regional, lo que permitia a los SmithKline, asunto N.° 149907
titulares de derechos de Pl ejercer sus —  Tribunal de Casacion de Turquia [2014]:

Merinos v n1l.com, asuntos

derechos exclusivos de dividir y controlar los 2014/6429E. 2014/12088K

mercados en diferentes jurisdicciones, y
supervisar la calidad de los productos
protegidos por Pl mediante acuerdos de distribucion. A su vez, el modelo de libre comercio
parece decantarse por el agotamiento internacional, a fin de promover la disponibilidad de
los productos protegidos por Pl y contribuir a evitar el establecimiento de monopolios. Se
observo que por lo general se considera que los titulares de derechos de Pl estan a favor del
agotamiento nacional, mientras que se supone que los grupos de consumidores estan a
favor del agotamiento internacional; sin embargo, se advirtié que hay que evitar esas
generalizaciones.

Para ilustrar los diferentes enfoques adoptados por los tribunales en relacion con el
agotamiento de los derechos de patente, se presentaron dos casos sobre productos
similares. En uno de ellos, el tribunal sostuvo que el agotamiento de los derechos de patente
se producia con la primera venta de un producto, ya fuera en el pais o en el extranjero, y
que partiendo de la doctrina del agotamiento no se podia concluir que se habia producido
una infraccion sobre la base de la utilizacién posterior de ese producto después de la venta,
independientemente de las modificaciones realizadas por el comprador. Por otra parte,
sostuvo que el titular de la patente conservaba el derecho a presentar una demanda por
incumplimiento de contrato.

En otro pais, en una controversia transfronteriza, el tribunal no consideré que se habia
producido automéaticamente un agotamiento de los derechos de patente. Por consiguiente, si
el titular de la patente habia estipulado claramente que conservaba sus derechos de patente
tras la primera venta, el comprador quedaria sujeto a esos derechos y solo podria utilizar el
producto ateniéndose a las limitaciones permitidas por el titular de la patente. Si el titular de
la patente no tomaba ninguna medida para notificar al comprador cualquier limitacién, esa
ausencia de notificacidn se consideraria una aprobacion implicita para que el comprador
utilizara el producto como deseara y pudiera, sin temor a restricciones, vender, utilizar o
distribuir el producto. Sin embargo, a diferencia de la conclusion a la que se llegé en la
jurisdiccion anterior, el tribunal consideré que el consentimiento implicito no se aplicaba si el
producto se habia modificado o alterado después de su puesta en el mercado.
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En un caso relacionado con el derecho de autor sobre la venta en linea y la distribucién
mundial de ediciones de bajo precio de las publicaciones de los demandantes, el tribunal
denegd que se habia producido el agotamiento internacional, basandose en las condiciones
del contrato que permitian la venta de los libros Unicamente a los estudiantes de
determinados paises.

Los panelistas debatieron si se debe adaptar la doctrina del agotamiento en funcion de los
diferentes derechos de Pl de que se trate, sefialando que algunas jurisdicciones aplican el
agotamiento internacional a todos los derechos de PI, mientras que otras jurisdicciones
aplican el agotamiento internacional al derecho de autor pero no a las patentes. También
exploraron la posibilidad de aplicar de forma diferenciada la doctrina del agotamiento, en
funcién de la categoria de productos y las necesidades relativas del pais. Por ejemplo, los
argumentos basados en el orden publico que favorecen el agotamiento nacional pueden ser
mas convincentes cuando se trata de desarrollar el mercado nacional, mientras que en
algunas jurisdicciones se aplica mas facilmente el agotamiento internacional para los
productos farmacéuticos y los instrumentos médicos mediante politicas de importacion
paralelas, en aras de la salud publica y de un mayor acceso a los medicamentos.

Se examinaron los requisitos de reembalaje que se plantean en los casos de importaciones
paralelas, incluida la cuestion de si el titular de un derecho de Pl puede oponerse al
reembalaje de productos protegidos por derechos de PI, y se determind que algunas
jurisdicciones adolecen de lagunas legislativas.

Por ultimo, en la sesién se examind el principio del agotamiento regional, tal como se aplica
en algunas uniones econdmicas o aduaneras regionales, a fin de promover la libre
circulacion de mercancias. En esas regiones, las consideraciones de competitividad regional
y las preocupaciones econdmicas comunes parecen impulsar el principio de agotamiento
regional, lo que exige adaptar las leyes de Pl en consecuencia.

Los panelistas concluyeron sefialando que el denominador comun de los diversos enfoques
del agotamiento de los derechos de Pl era que esas decisiones de politica nacional
obedecian a lo que cada pais considerara una combinacion y un equilibrio adecuados de
principios que respondieran a las circunstancias nacionales particulares.

Sesion 7: Medidas de subsanacion en las infracciones multiterritoriales

En la sesién se abordé el reto que supone para  Puntos de debate
los tribunales formular medidas de

., . . ; Pueden los tribunales nacionales
subsanacion para la observancia efectiva de <

adoptar medidas de subsanacion

los derechos territoriales de Pl en los casos de “mundiales’?

infraccion transfronteriza. — Establecimiento de tasas de licencia
para ingresos fuera del territorio

Como antecedente, se sefialé que los desafios nacional

gue plantea la multiterritorialidad no son — Bloqueo de sitios y érdenes globales de

nuevos en la legislacién de PI. En la sesion se desindexacién

pusieron de relieve la génesis y la historia — Medidas de subsanacion en casos de

internacionales de los tratados de Pl que se infracciones indirectas transfronterizas

remontan al siglo XIX, y el crecimiento del
comercio transfronterizo resultante de la Revoluciéon Industrial.

Con este telén de fondo, se abordaron las diferentes medidas de subsanacién dictaminadas
en recientes casos de infraccion de derechos de Pl de caracter multiterritorial. En primer
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lugar, se examinaron los problemas que se Sentencias de referencia

planf[_ea_n en Ias controversias o, — Tribunal Federal de Alemania [2017]:
multijurisdiccionales sobre la aplicacion de Abdichtsystem, asunto N.© X. ZR 120/15
condiciones de licencia justas, razonablesy no  _ Tpynal Federal de Alemania [2015]:
discriminatorias (condiciones FRAND, por sus Audiosignalkodierung, asunto N.% X ZR
iniciales en inglés) en relacion con patentes 69/13

necesarias para cumplir normas técnicas, —  Tribunal Superior de Singapur [2018]:
tratdndose de ventas en varios paises. Se Disney Enterprises, Inc y otros v M1 Ltd
intercambiaron puntos de vista sobre las y otros [2018] 5 SLR 1318; [2018]
medidas de subsanacion adecuadas. SGHC 206

— Tribunal de Apelacién (Sala de lo Civil)
de Inglaterra y Gales [2018]: Unwired

En la determinacién de licencias en las X .
Planet v Huawei (2018) EWCA Civ 2344

controversias sobre patentes esenciales para
el cumplimiento de normas técnicas podria
contemplarse el otorgamiento de medidas de subsanacion que fueran de aplicacion mundial,
a pesar de haber sido dictadas por un tribunal nacional. Para examinar el razonamiento que
llevo a esta conclusion, se partié del supuesto de una situacién mas convencional en la que
una fabrica de un Estado produce productos falsificados tanto para el mercado local como
para la exportacién. En esa situacion, un tribunal podria evaluar los dafos y perjuicios sobre
la base de las ventas mundiales, es decir, sobre la cantidad de todos los productos
falsificados fabricados, tanto para el mercado local como para la exportacién, porque esa
fabricacion constituye en si misma una infraccion del derecho de PIl. Se examiné la
diferencia especifica entre el dafio causado y el acto infractor, o el acto objeto de licencia 'y
el acto generador de regalias, en particular en lo que respecta a la ubicacion territorial de
esos actos.

Otra forma de enfocar el asunto es considerar que la tasa de regalias de una patente esta
estrechamente relacionada con un territorio especifico, haciéndose asi mas hincapié en la
naturaleza territorial de las patentes y en las conclusiones potencialmente diferentes sobre
la validez de las patentes o las licencias en las distintas jurisdicciones. Con arreglo a este
enfoque, seria inviable que un tribunal nacional aplicara una tasa mundial de regalias.

El panel examind ademas las cuestiones de competencia que se plantean en el contexto de
las patentes esenciales para el cumplimiento de normas técnicas, como la creacion de
monopolios por parte de los titulares de esas patentes y, al mismo tiempo, restricciones del
derecho exclusivo de la patente establecidas mediante las normas. Algunas jurisdicciones
hacen mayor hincapié en el andlisis contractual, mientras que otras abordan la cuestién
desde la perspectiva del Derecho de la competencia, tratando de determinar si se ha
producido un abuso de posicién dominante en el mercado.

En la sesion también se abordaron los problemas que plantea la realizacion de
procedimientos judiciales paralelos, en los que puede haber superposicidn, en los casos de
infraccion transfronteriza. Entre los problemas planteados esta la relacion entre las
sentencias dictadas por tribunales de diferentes jurisdicciones, asi como los interdictos de
actuaciones procesales concurrentes solicitados por una parte en una jurisdiccién para
impedir que una parte contraria inicie o prosiga un procedimiento en otra jurisdiccion.

En cuanto a la infraccién en linea de los derechos de autor o de las marcas, en la sesion se
estudio cual puede ser la base para dictar una orden de bloqueo de un sitio web. Si los
operadores de sitios web que infringen derechos de PI se encuentran fuera de la jurisdiccion
del tribunal, hay paises en los que los tribunales pueden ordenar a los proveedores de
servicios de red que adopten medidas razonables para bloquear el acceso de sus usuarios a
esos sitios web. Los tribunales derivan su facultad de hacerlo de diferentes fuentes. En
algunos paises se ha aprobado una legislacién especifica sobre Pl que prevé como recurso
las 6rdenes de bloqueo de sitios web, mientras que en otras jurisdicciones se interpreta que
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las leyes de procedimiento civil existentes facultan al tribunal para conceder ordenes de
bloqueo de sitios web. Estos mandamientos judiciales se imponen, en determinadas
circunstancias, como mandamientos que conllevan la dindAmica de bloquear nuevos medios
de acceso a los mismos sitios web infractores que no fueron objeto del mandamiento
principal. Los panelistas también se refirieron a la posibilidad de dictar 6rdenes de exclusion
de la lista a los motores de busqueda en los casos de infraccion de la Pl en linea, y a si esas
ordenes debian ser a nivel mundial, limitadas geograficamente o adaptadas de otro modo a
la infraccién de que se trate.

También se abordaron las diferentes formas en que los tribunales evaltan el vinculo
territorial entre el acto infractor y el derecho de PI protegido. Hay jurisdicciones que
diferencian el lugar en que se produce el acto infractor del lugar en que surte efecto la
infraccion. Por consiguiente, en algunas situaciones seria posible establecer una infraccion
indirecta cuando el acto se cometio fuera del territorio de proteccion de la PI, a la luz del
mercado pertinente de los productos y de la correlacion entre los actos realizados fuera del
territorio de proteccion de la Pl y los realizados dentro de él.

En el debate se reconoci6 que, para ser eficaces, los tribunales deben crear medidas de
subsanacion que respondan a la realidad del mundo. Sin embargo, se subrayé que adoptar
un enfoque expansivo de las medidas de subsanacién es muy distinto a ampliar el alcance
de los derechos juridicos sustantivos, que es una funcién que reside en el poder legislativo y
no en el judicial.

Sesion 8: Pl y Derecho internacional privado

En la sesién se abordaron cuestiones de Puntos de discusion
Derecho internacional privado que se plantean
en las transacciones de Pl en un mundo
globalizado.

Jurisdiccion
— Derecho aplicable
— Reconocimiento y ejecucion de

. . sentencias extranjeras
Por ejemplo, en un caso relativo a un contrato

de patentes inscritas en varios paises, un Sentencias de referencia

tribunal podria decidir claramente sobre las _ Tribunal Superior de Justicia del Brasil
patentes inscritas en su jurisdiccion, pero [2007]: Lilly Icos LLC v Pfizer Limited
¢podria decidir también sobre las patentes de (*Viagra case’), SEC-911

otros paises? —  Tribunal de Apelacion (Sala de lo Civil)

de Inglaterra 'y Gales [2019]: Huawei v

Para ello se estudio el ejemplo de una ZTE [2019] EWCA Civ 38
controversia entre el titular de una patente —  Tribunal Supremo de la Federacion de
esencial para el cumplimiento de una norma Rusia [2013]: VOIS v OO0 “Polet”,
técnica que poseia una cartera mundial de asunto N.© A53-25852/2013

patentes, y un fabricante con ventas en

multiples paises, sobre cuestiones de validez y caracter esencial de las patentes en
cuestion, de infraccién y obligaciones FRAND, y sobre si un tribunal debia ejercer su
jurisdiccién cuando las ventas en el territorio fueran limitadas.

Se compararon diferentes enfoques del principio de forum non conveniens (segun el cual un
tribunal puede suspender o desestimar las actuaciones si esta convencido de la
disponibilidad, competencia y mayor idoneidad de otro foro) en tal situacion. En términos
generales, se observaron divergencias entre la postura del common law y la del
ordenamiento juridico romanista: Mientras que el common law parece favorecer la
flexibilidad y la facultad discrecional otorgada al tribunal mediante este principio, el
ordenamiento juridico romanista considera el concepto de manera un tanto critica por ser
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excesivamente subjetivo. También hubo quien opind que el foro natural era el foro con el
gue la accién tenia la conexion mas real y sustancial.

También se consideraron los riesgos de la "busqueda del foro mas conveniente", asi como
la posibilidad de que el criterio del forum non conveniens se utilizara como instrumento para
proteger la competencia de los tribunales nacionales. El dilema se presenté como un choque
entre el proteccionismo jurisdiccional y la realidad econémica, en el sentido de someter a los
tribunales controversias sobre patentes nacionales y extranjeras, con diferentes
reivindicaciones, estado de la técnica o actos de infraccion, a la vez que se les pedia que
decidieran una tasa de regalias para todo el mundo.

Se sugirieron varias posibilidades para definir los problemas derivados de cada caso y
limitar el examen de un tribunal a las cuestiones relativas a las patentes nacionales y a las
cuestiones contractuales. En el debate se puso de relieve la jurisdiccion exclusiva ejercida
por los tribunales en relacion con la determinacion de la validez y la infraccion de las
patentes inscritas en el foro. Se citd, en particular, el Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial y su disposicion relativa a la independencia de las patentes
obtenidas para la misma invencion en diferentes paises, para respaldar ese enfoque.
También se reflexiond sobre si el caracter esencial o las tasas de licencia en las
controversias relativas a la aplicacién de condiciones justas, razonables y no
discriminatorias podrian determinarse mejor en otros foros que no fueran los tribunales
judiciales.

En cuanto al tema del reconocimiento y la ejecucion de las sentencias extranjeras, en el
debate se examinaron varias cuestiones, como por ejemplo ¢ Qué peso debe dar un tribunal
a una sentencia extranjera que invalida una patente extranjera, cuando se solicita la
ejecuciéon de la misma en la jurisdiccién de ese tribunal? ¢ Deberia influir una sentencia
extranjera en la evaluacion de una patente nacional sobre el mismo producto que una
patente extranjera? En este contexto, se mencionaron las consideraciones de interés publico
gue se habian planteado en la negociacion de la Convencién sobre Reconocimiento y
Ejecucion de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial (2019), y concretamente
en la exclusién de la Pl del &mbito de aplicacion esa convencion.

En la sesidén también se abordé la cuestion de la aplicacion de los tratados internacionales
de PI en el &mbito nacional y las obligaciones de los Estados parte en los siguientes
tratados relativos a la misma materia. Se dio el ejemplo de un Estado que ratificé la
Convencion de Roma sobre la proteccion de los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion, asi como el Tratado de la
OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y Fonogramas (WPPT), con posterioridad a la fecha
de la primera interpretacion o ejecucion y fijacion en un fonograma de una obra musical. En
virtud de la Convencion de Roma, el Estado no estaba obligado a cumplir las obligaciones
de dicha convencién en lo que respecta a los fonogramas fijados antes de su entrada en
vigor para ese Estado, mientras que el WPPT protege todas las obras que no son de
dominio publico en el momento de su entrada en vigor. La aplicacién del principio de la
Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados que regula la aplicacion de los
tratados sucesivos relativos a la misma materia, y del Convenio de Berna para la Proteccion
de las Obras Literarias y Artisticas que permite acuerdos especiales entre los miembros de
la Union de Berna, conlleva el reconocimiento de los derechos exclusivos del artista
intérprete o ejecutante y del productor de fonogramas.
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Sesién 9: Ultimas novedades en los tribunales de Pl

En la sesidn se suministrd informacién de varios Estados miembros de la OMPI que han
promulgado recientemente reformas judiciales que repercuten en la resolucion de causas
judiciales de PI. Los panelistas intercambiaron experiencias nacionales acerca de las
reformas y analizaron sus fundamentos normativos.

En general, las reformas expuestas por unos y otros panelistas obedecian a un objetivo
comun, a saber, una mayor especializacién de los 6rganos judiciales en cuestiones de PI.
Entre los factores comunes que impulsaron estos cambios cabe mencionar el creciente
volumen de casos de Pl que se presentan ante los tribunales y el deseo de mejorar la
eficacia; la necesidad de una mayor coherencia entre las decisiones de los distintos
tribunales; la necesidad de un mayor nimero de jueces con conocimientos especializados
en Pl que se ocupen de las cuestiones técnicas gue se plantean en las controversias en ese
ambito; y el deseo de fomentar una mayor confianza del publico en el sistema de resolucién
judicial de causas de PI.

Se expusieron decisiones adoptadas por cada jurisdiccidn para llevar a cabo las medidas de
reforma, como la creacion de camaras de Pl dentro de los tribunales existentes; el
establecimiento de nuevos tribunales de primera y/o segunda instancia; el apoyo a los
jueces de Pl para que adquieran una mayor especializacién; y la revision de las normas de
procedimiento que rigen las controversias en materia de Pl. Por ejemplo, en un pais, como
parte de la revision se preveia la armonizacion de las fuentes de Derecho procesal para los
litigios de Pl y la inclusién de ciertos aspectos juridicos técnicos, como la posibilidad de
interponer un procedimiento de revocacion o invalidez como reconvencioén en los
procedimientos por infraccion a nivel judicial (en lugar de administrativo). Con vistas a la
especializacion de los jueces en PI, el panel también reconocio las dificultades de retener a
los jueces que poseen la formacion técnica o la capacitacion necesarias para resolver
determinadas controversias técnicas en materia de PI.

Ademas de los cambios destinados a lograr una mayor especializacion en las estructuras
judiciales, el panel también estudi6 otros aspectos de las recientes reformas relacionadas
con la PI, como la mejora de los procesos de investigacién, especialmente en los casos
relacionados con las nuevas tecnologias; una mayor transparencia en los juicios sobre PI,
por ejemplo, mediante la publicaciéon de documentos y la transmision de audiencias por
Internet; y la intensificacién del intercambio con homologos extranjeros, como otros
tribunales nacionales y organizaciones internacionales.

Sesion 10: Resolucion de causas judiciales relativas a la Pl en los
tribunales regionales

En la sesién se abordd la resoluciéon de causas Puntos de debate
relativas a la Pl en cuatro tribunales o sistemas

. ) . . — Lalabor del Tribunal de Justicia de la
regionales: el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina; Tribunal de Justicia

Comunidad Andina, el Tribunal de Justicia del de la Unién Europea; Tribunal de
Benelux, el sistema regional de la Justicia del Benelux; tribunales del
Organizacion Africana de la Propiedad sistema de la OAPI; y el futuro Tribunal
Intelectual (OAPI) y el propuesto Tribunal Unificado de Patentes

Unificado de Patentes. El panel examind la — Funcion de los tribunales regionales en
incidencia que tienen los tribunales y sistemas la interpretacion de las leyes de Ply
regionales en la armonizacion de la Pl y la armonizacion . o
interaccion de los sistemas regionales y — Conciliacién de los sistemas judiciales

nacionales de resolucién de causas de PI. nacionales y regionales de Pl
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Los panelistas presentaron un panorama general de las distintas trayectorias, impulso
normativo y estructuras del sistema de resolucién de causas de Pl de cada region. Se
pusieron asi de manifiesto varios hilos comunes que han impulsado el establecimiento de
mecanismos regionales de resolucién de causas. En general, una de las razones de base ha
sido el deseo de una mayor coherencia en la interpretacion y aplicacion de las leyes de Pl a
nivel regional.

Dependiendo de las circunstancias regionales, el objetivo de una mayor coherencia puede
presentarse de diversas formas. Podria respaldar una decision politica de lograr la
armonizacion del Derecho sustantivo de la PI, o formar parte de un proceso mas amplio de
integracion regional, incluida la integracién econémica hacia un mercado comun. En un
plano mas practico, la creacién de una via regional de resolucién judicial podria promover
una mayor coherencia y previsibilidad entre las diferentes interpretaciones nacionales,
reducir los incentivos para que los litigantes busquen el foro mas conveniente, racionalizar
las medidas de proteccion de los titulares de derechos en mdltiples territorios y evitar la
proliferacion de litigios paralelos, y colmar las lagunas en la aplicacién de la ley.

Se puso de manifiesto que el caracter y la funcién del mecanismo judicial regional varian de
una region a otra. Por ejemplo, el 6rgano puede funcionar como un tribunal especializado en
Pl o como un tribunal de jurisdiccion general que se convierte en el lugar idéneo para la
resolucion de las controversias en materia de PI. Si se acusa la necesidad de reducir las
incompatibilidades entre las decisiones judiciales nacionales (que también pueden surtir
efecto en el territorio de toda la region), puede crearse un tribunal de Gltima instancia,
facultado para adoptar decisiones que sean vinculantes para los Estados o las partes. Sin
embargo, los tribunales regionales no solo desempefan funciones de apelacién. En algunas
regiones pueden orientar a los Estados miembros sobre la conformidad de la normativa
nacional con la legislacion regional, o emitir dictamenes sobre cuestiones juridicas para los
tribunales nacionales que lo soliciten, sin pronunciarse en las controversias entre partes.

En el debate se abordaron varios aspectos de la interaccién de los mecanismos judiciales
nacionales y regionales de resolucion de causas, configurados por los elementos
estructurales, sustantivos y de procedimiento analizados. Por ejemplo, en los casos en que
un tribunal regional esta facultado para dictar decisiones prejudiciales de caracter consultivo,
se podria decir que la relacién entre los tribunales nacionales y regionales es como una
forma de didalogo y como un apoyo para la resolucion de causas a nivel nacional. Por otra
parte, se podria conferir a un mecanismo regional de resolucion judicial competencia
exclusiva sobre determinados asuntos.

Otro elemento que se desprende del intercambio de experiencias regionales es la serie de
problemas practicos que se plantean a los érganos regionales en el plano operativo, por
ejemplo, la necesidad de que las actuaciones de los jueces se lleven a cabo en varios
idiomas, asi como la posibilidad de actuar en diferentes lugares geograficos y de combinar
diferentes tradiciones y sistemas juridicos en una normativa comun.
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