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Presentacion

Estamos ante un mundo en constante cambio, con practicas de libre comer-
cio y apertura de las fronteras, que hacen que la proteccion de la propiedad
intelectual sea mas dificil.

Hoy en dia, la suscripcidon de nuevos tratados internacionales, asi como las
leyes nacionales vigentes, llevan al Estado a aplicar una politica cuyas accio-
nes cada vez mas, trascienden la esfera internacional, de tal forma, que nos
encontramos ante un ambito mas complejo, con nuevas formas de proteccion
del conocimiento, de transferencia de la tecnologia, por lo que Registro Na-
cional, se encontré en la necesidad de aplicar politicas publicas de proteccion
a la propiedad intelectual, de un modo mas ordenado, acorde a una estrategia
nacional.

Resultado de estos esfuerzos, son las alianzas entre diversos sectores, lide-
radas por el Ministerio de Justicia y Paz, maximizando esfuerzos, con miras
al cumplimiento de las obligaciones contraidas por el pais.

De esta forma, el Registro Nacional, asume cada vez funciones que van mas
alla de la mera inscripcion, con el fin de mejorar no sdélo los mecanismos de
proteccion y registro, sino también dirigidos a resguardar estos derechos, asi
como difundir y promover una cultura de la innovacion, generando estudios
técnicos especializados, capacitando a los diversos sectores, evaluando las
leyes, tratados, y orientando sobre su aplicacion en nuestro pais.

De ahi, que cumplimos con nuestra tarea, de servir como enlace, en la im-
plementacién de las estrategias de proteccion, negociacion, promocién de
la propiedad intelectual, asi como coadyuvar también, en la organizacién de
politicas de gestion, establecidas por la Junta Administrativa y la Direccion
General del Registro.

A toda suerte que en una misma Institucion, como lo es el Registro Nacional,
podemos encontrar varios gestores de Pl como lo es la Ministra de Justicia,
como Presidenta de la Junta Administrativa, de la Comision Interdisciplinaria
para la Proteccion de la Propiedad Intelectual CIPPI y de la Academia Costa-
rricense de Propiedad Intelectual ACOPI, por lo que aprovechamos este foro
para darle una calurosa bienvenida a Dona Cristina Ramirez.

Sin dejar de lado, el trabajo efectuado en la labor diaria por los compaferos
del Registro de Derechos de Autor y Conexos, el Registro de Propiedad In-
dustrial, cuyo trabajo en equipo permite contar con actividades estratégicas
y planificadas a lo interno de la organizacién del Registro Nacional, que le ha
posicionado como una Instituciéon capaz y eficiente en la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual.

En esta edicién, publicamos temas de fondo que son de mucho interés para
nuestros lectores como son el articulo del programa didactico del curso de
formadores, la entrevista de fondo a Carlos Corrales, pionero del derecho
de autor en Costa Rica, los alcances del articulo 29 de la Ley de Marcas, y
otros signos distintivos en el régimen societario costarricense, de Juan Carlos
Sanchez, el alcance de los intermediarios y su responsabilidad, por Tatsuhiro
Ueno, y el Correctivo a la proteccion mundial de las innovaciones, de Esteban
Donoso.

Finalmente, los insto a seguir leyendo esta publicacién, que realizamos con
mucho empefio y mistica, todos los que trabajamos en la promocién y protec-
cion de la propiedad intelectual.

Luis Jiménez Sancho
Director Academia Costarricense de Propiedad Intelectual



Lista de socios de la Academia

Escuela Judicial

Instituto Tecnologico de Costa Rica

Universidad de Costa Rica. Unidad de Gestion y Transferencia del Conocimiento para la
Innovacion de la (PROINNOVA)

ASIFAN Asociacion Industria Farmacéutica Nacional

Colegio de Abogados de Costa Rica

Asociacion de Profesionales en Propiedad Intelectual (APPICR)

INCAE Business School

Registro Nacional

Camara de Tecnologias de Informacion y Comunicacion (CAMTIC)

Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Telecomunicaciones

Tribunal Registral Administrativo (TRA)

Camara de Comercio Norteamericana (AMCHAM)

Camara de Comercio de Costa Rica

Consejo de la Promocion de la Competitividad

Universidad Carlos Il de Madrid

Ministerio de Justicia y Paz

Oficina de Transferencia Tecnoldgica y Vinculacién Externa de la Universidad Nacional

Centro de Capacitacion Judicial para Centroamérica y el Caribe
(En proceso de afiliacion)
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PROGRAMA
DIDACTICO CURSO
DE FORMADORES

Estimados socios, reciban un cordial saludo de
parte de la Academia Costarricense de Pro-
piedad Intelectual. ACOPI, de seguido quere-
mos informarles que hemos venido trabajando
en El Plan de Capacitacion para futuros for-
madores de nuestra academia, el cual esta
bien avanzado gracias a la cooperacion que
solicitamos a finales del 2013 a la Academia
de la Organizaciéon Mundial de Propiedad Inte-
lectual. OMPI, dentro de su programa de coo-
peracion. Acordando una visita a nuestro pais
con el objetivo principal de evaluar los recur-
sos, infraestructura y necesidades de ACORPI,
a fin de establecer un plan de trabajo para el
primer afio de la cooperacién que permita for-
talecer y potenciar nuestra labor.

ACORPI recibié los dias 1y 2 de abril del 2014,
al delegado de OMPI, sefior J. German Cava-
zos Trevino, Consultor en Educacion en Pro-
piedad Intelectual y Profesor de la Facultad Li-
bre de Derecho de Monterrey, quién se reunio
el dia primero de abril con el Comité Académi-
co de ACOPI vy al dia siguiente con la Direc-
cion Ejecutiva y su equipo de trabajo, asi como

con personeros de la Biblioteca del Registro
Nacional, la cual funge desde marzo del 2012
como Biblioteca Depositaria de la OMPI, con
la finalidad de conocer el acervo en materia de
propiedad intelectual y valorar las necesidades
de bibliografia basica, es posible como parte
del proyecto una eventual donaciéon de OMPI,
una vez concreto este proyecto se les estaria
poniendo a disposicion de nuestros futuros do-
centes y socios el material recibido.

El 10 de junio del 2014, recibimos por parte
de la OMPI el informe brindado por el sefor
Cavazos, i i

1. Proponiendo una VISION TACTICA DEL
PLAN DE TRABAJO 2014-2015, basada en
los siguientes aspectos:

a. Consolidacion del Claustro Académico (Fu-
turos Docentes)

b. Fortalecimiento de la Bibliografia de P.I.

c. Desarrollo de una oferta educativa moderna,
relevante y sostenible en el tiempo.

2. Dejando ver entre sus conclusiones el nivel
de excelencia con que ACOPI ha trabajado,
resaltando:



La conformacién de ACOPI como plata-
forma académica del Consorcio represen-
ta una aproximacion novedosa y eficiente
para ofrecer servicios educativos, ya que
se: aprovecha las fortalezas de cada miem-
bro, en términos de infraestructura, recur-
sos humanos y financieros; evita la dupli-
cacion de esfuerzos en las actividades de
ensefanza y cooperacion; y crea un foro
de discusion para desarrollar politicas pu-
blicas en materia de propiedad intelectual.
ACOPI tiene un proyecto sdlido con un di-
seno administrativo y curricular eficiente,
contando con un equipo directivo compe-
tente y eficaz que garantiza la sostenibili-
dad a largo plazo de dicho proyecto.

La Estrategia y el Plan de Trabajo para los
afnos 2014 y 2015 estan disefiados para im-
plementar una oferta educativa integral con
un efecto multiplicador para la formacién
de formadores en Costa Rica, a través de

De igual manera, el sefior German Cavazos,
hace una propuesta del Programa Didactico,
para los formadores o futuros docentes de
ACORPI, una vez analizada con nuestras cola-
boradoras Daisy Quesada, Master en Educa-
cion y Asesora y Supervisora de Centros Edu-
cativos Publicos y Privados del Ministerio de
Educacién Publica y la sefiora Carlota Arauz,
Master en Disefio Curricular de la Escuela Ju-
dicial, nos recomendaron tener presente que
la capacitacion del Claustro Académico; y de
los disefos curriculares de cada uno de los
procesos de capacitacion de la Academia se
establece basada en el Enfoque de Aprendi-
zaje por Competencias, para perfeccionar las
destrezas de las personas participantes. Por lo
que es de gran relevancia se trabaje con esta
estructura, dado que sera la que se utilizara
para disefar los procesos de capacitacion de
ACOPI y las personas formadoras deben fami-
liarizarse con la misma, de ahi que la sefiora
Quesada disefo una contrapropuesta del pro-
grama didactico para formadores presentado
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actividades presenciales y a distancia que
fortalezcan las habilidades técnicas y do-
centes de los capacitadores.

La Estrategia y el Plan de Trabajo para los
afnos 2014 y 2015 cumplen cabalmente con
los objetivos planteados en la recomenda-
cion estratégica No. 10 adoptada en el mar-
co de la Agenda de la OMPI para el Desa-
rrollo, ya que:

o contribuye al desarrollo sostenible de re-
cursos humanos a escala nacional en ma-
teria de PI, adaptandose a las necesidades
sectoriales; mantiene al dia a los funciona-
rios gubernamentales acerca de las nuevos
debates que sobre los derechos de Pl son
materia de discusion en organismos inter-
nacionales, para estar en condiciones de
ajustar la agenda nacional; y ofrece una
plataforma que favorece sinergias entre
funcionarios y profesionales de otros secto-
res relevantes de la Costa Rica

por el sefior Cavazos, acorde a las necesida-
des de nuestros socios, la cual fue enviada el
14 de julio del presente a OMPI.

El objetivo del plan de capacitacion del claus-
tro académico, es garantizar una plataforma
de docentes adecuada, a fin de ofrecer un
programa didactico que vaya en armonia con
los conocimientos que los socios de ACOPI
consideraron deben transmitirse.
Agradecemos a todos los socios de ACOPI y
demas sectores relacionados su colaboracion
y el interés mostrado hasta el dia de hoy. Espe-
ramos que el esfuerzo que venimos realizando
relativo al disefio curricular de ACOPI se pueda
concretar en el menor tiempo posible a efec-
to de convocar a aquellas personas que han
presentado su nombre para fungir como parte
del cuerpo de formadores de la academia. Por
lo que en espera de que los logros obtenidos
sean de conocimiento general, les estaremos
comunicando cualquier avance para esta futu-
ra capacitacion, que sin duda alguna sera de
mucho enriquecimiento para todos.



Carlos Corrales Solano:

Pionero
del derecho
de autor
en Costa Rica

Por Rose Marie Thomas Echeverria
Comunicadora

Nacié en Naranjo, Alajuela, en plena guerra
mundial, el 19 de enero de 1943. Se gradud
de sexto grado de la escuela Republica de Co-
lombia.

Su infancia en la zona rural de Costa Rica, lo
marco en su forma de ser, ya que alli fue donde
adquirio los valores de honestidad, sencillez,
trabajo y amor por la naturaleza.

Desde nifio, ya era un lider. “Recuerdo que
estando en la escuela, fundamos la primera
cooperativa infantil del pais, denominada Las
Abejitas.

En los recreos vendiamos materiales escolares
y golosinas. Al final de afo, recibi de exceden-
tes ¢3.20, pero eso no era lo mas importante.
Lo realmente importante, fue que cada uno de
nosotros aprendio y vivio los principios coope-
rativos y todos sabemos lo que eso significa”.
Ya en su adolescencia, su familia se fue para
San José, y estudio en el liceo de Costa Rica.
En 1968, se gradud de licenciado en derecho
en la Universidad de Costa Rica. A finales de
este afio, cumplira 46 afos de ejercer la profe-
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sion de abogado y notario.

En 1971, fue delegado ante la UNESCO en Pa-
ris. En ese momento, recibio instrucciones del
entonces canciller de la Republica, Gonzalo
Facio, que representara a Costa Rica en tres
conferencias diplomaticas: sobre fonogramas,
las revisiones a las convenciones universales
de derechos de autor y el Convenio de Berna.
“‘Durante esas conferencias, conoci a los gran-
des del derecho de autor y no puedo dejar de
mencionar al profesor Ahndre Henri Desbois, el
gran tratadista francés en la materia y profesor
en la Sorbona de Paris. De ahi nacié la idea
de inscribirme en las cursos de la universidad”,
recuerda.

Al regreso a Costa Rica, continué estudiando
la materia y posteriormente, a solicitud de Ar-
mando Arauz, vicepresidente de la Republica,
participo en la redaccion de la primera Ley de
Derecho de Autor del pais.

“Por supuesto que la aprobacién de la Ley,
significod un largo y no facil proceso para dar a



conocer y estudiar los conceptos fundamenta-
les del derecho de autor”, comenta.

Todo eso fue en la década de los ochenta y
durante el proceso, participaron autoridades
judiciales, del Ministerio Publico, profesores y
medios de comunicacion.

Fundamentalmente, fue el apoyo y el entu-
siasmo del Presidente de la Corte, don Edgar
Cervantes, quien acogio y apoyé los primeros
cursos y seminarios que bajo el auspicio de la
OMPI, se hicieron en Costa Rica.

“La implementacion exigia no solo el conoci-
miento de la Ley, sino aspectos técnicos con-
cernientes a las investigaciones y pruebas”,
subrayo.

Carlos Corrales, es toda una autoridad en Cos-
ta Rica, en la materia, y cuenta con una vasta
experiencia como profesional donde destaca
su labor como:

*Delegado Permanente ante la UNESCO en
Paris y Embajador Plenipotenciario de Costa
Rica en las Conferencias Diplomaticas de Re-
vision de la Convencion Universal de Derechos
de Autor y del Convenio para la Proteccién de
las Obras Literarias y Artisticas, Convenio de
Berna, siendo el firmante de ambas actas.
Representante de Costa Rica ante los Subco-
mités de la Convencion Universal, Convenio de
Berna y Convencion de Roma sobre la televi-
sion por Cable.

Miembro del Colegio de Expertos para Ameéri-
ca Latina en Derechos de Autor.

Consultor Externo de la Organizacion Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, OMP; de la
UNESCO; CERLALC, SIECA. SELA.
Expositor en cursos, seminarios, simposios,
congresos, para jueces, abogados, profesores,
autores, artistas, organismos de radiodifusion,
estudiantes, en Iberoamérica, Suiza, Estados
Unidos.

Expositor en la Academia Mundial de la Pro-
piedad Intelectual y en el Forum Mundial sobre
Nuevas Tecnologias.

Miembro del Comité de Expertos de China, Es-
tados Unidos. Suecia, Rusia, y Marruecos para
el andlisis referente a los autores asalariados.
Vicepresidente del Instituto Interamericano de
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Derechos de Autor.

Vicepresidente del Comité Ejecutivo del Con-
venio de Berna.

A solicitud del entonces Presidente de la Comi-
sion de Asuntos Juridicos, Lic. Armando Arauz,
revisoé el proyecto de la actual Ley de Derechos
de Autor y Derechos Conexos de Costa Rica.
Redactor o Asesor en varios proyectos de ley
en América Latina.

Acerca de su experiencia profesional en el
campo del derecho de autor, comenta que:
“‘En esas actividades tuve oportunidad de co-
nocer, aprender, ser alumno y luego fortalecer
una amistad eterna con profesores, tratadistas,
estudiosos del derecho de autor, como Henri
Desbois y Claude Masouyé de Francia; Henry
Jessen y Antonio Chaves de Brasil; Romeo
Grompone de Uruguay; Arcadio Plazas de Co-
lombia; Ulrich Uchtenhagen de Suiza; Antonio
Delgado de Espafia y todos los miembros del
Colegio de Expertos de América Latina”.
Anadio que: “ En diferentes ocasiones tuve a
mi cargo las acciones antipirateria por repro-
duccion ilicita de fonogramas, videos, progra-
mas de computo. Recuerdo que el primer jui-
cio por pirateria de fonogramas se realiz6 en
Puntarenas. Alla por 1983. Desde esa fecha
por disposicion de la Ley de Derechos de Autor
corresponde al Poder Judicial conocer de esas
controversias, tanto de la accién principal como
de las medidas cautelares. Si bien, al inicio, ta-
les disposiciones se establecieron en la Ley de
Derechos de Autor, posteriormente en el 2000
con motivo del ingreso de Costa Rica a la Or-
ganizacion Mundial de Comercio, se aprobo la
Ley de Procedimientos de Observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual que esen-
cialmente mantuvo las normas ya aprobadas
en el 82 que le dio esa competencia al Poder
Judicial.”

Comenta que “La Propiedad Intelectual, tanto
los derechos de autor como la propiedad indus-
trial, esta intimamente vinculada a los avances
tecnolégicos como lo fueron en su momento,
el papel, la imprenta, el fonégrafo, el teléfono,
la television, el satélite, el cable y hoy dia la
tecnologia digital y eso la hace fascinante y



y exige mucho estudio. Por eso, no tan facil,
como parece que esta de moda, comerciali-
zarse como “experto en propiedad intelectual.”
“Me preocupa que la propiedad industrial que
es un instrumento, un apoyo en el desarrollo
de un pais, no sea de facil acceso para los
pequefios y medianos empresarios quienes
tanto en gastos legales de abogados como
de registro, tienen que invertir sumas que para
su capacidad son

cuantiosas.”

Enfatiza que: “En cuanto al derecho de autor
y derechos conexos, el ejercicio de los dere-
chos puede hacerse en forma individual o co-
lectiva. Esta ultima mediante agrupamientos
que la doctrina y el derecho comparado de-
nominan sociedades de gestion colectiva; una
nueva modalidad de persona juridica creada
mediante ley como las cooperativas, los sin-
dicatos, asociaciones de usuarios de agua,
asociaciones deportivas, comunales, etc. En
Costa Rica la Ley de Derecho de Autor no se
refiere a ellas, han sido creadas por el Regla-
mento a la Ley, extra-legem”.

Indica que: “En mi opinidén, eso no es correc-
to. Si la gestion colectiva es por esencia mo-
nopolistica, establecer un tarifario en forma
unilateral, pretender cerrar establecimientos
sin cumplir con los procedimientos que esta-
blece la Ley de Observancia para ese tipo de
acciones cautelares, deben esos aspectos y
muchos otros mas regularse por la ley como
es en el derecho comparado a fin de que no se
cometan abusos en perjuicio de usuarios y de
los mismos creadores intelectuales. Esas en-
tidades deben demostrar que tienen legitima-
cion, debidamente comprobada para actuar
a nombre de un creador determinado y sobre
cuales obras, interpretaciones o fonogramas
tiene esa representacion. En Costa Rica, nin-
guna Ley otorga personalidad juridica a esas
sociedades y mucho menos, como en otros
paises, legitimacion extraordinaria presuntiva.
“Si, debe establecerse en Costa Rica, yo no
diria una Direccion Nacional como en Colom-
bia; un Instituto, como en Peru o México, pero
si una oficina o un programa adscrito a una
oficina afin, que haga las funciones de ca-
racter general relativas a la formacion, promo-
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cion, estimulo a las creaciones intelectuales.
Solo tenemos los registros, pero aquellas no
son sus funciones, se les ha ido arrimando por
o sin decreto pero eso no es lo correcto.

Lo correcto es lo contrario, los registros son
una seccion, un aparte de esas oficinas, pro-
gramas o institutos. Se debe difundir, promo-
ver, preparar en cuanto a los derechos inte-
lectuales y asi cuando surgen controversias,
enfoques diferentes sobre un aspecto espe-
cifico entre titulares y usuarios, mejor podran
hacer sus presentaciones ante las autorida-
des judiciales que son las competentes, como
en todo estado de derecho, como lo establece
la Constitucion, para juzgar y establecer quién
tiene el derecho”

Carlos Corrales, actualmente, sigue sus acti-
vidades como abogado, consultor y litigante
en la materia, siempre buscando el consejo de
sus grandes guias y maestros de que” siem-
pre, siempre hay que leer, estudiar y reflexio-
nar como un quehacer permanente de forma-
cion personal que nunca termina”.

“Es muy interesante y tan poco novedoso, que
conforme se avanza y profundiza en el estudio
de una disciplina y se constata con los hechos
cotidianos que la sustentan, las opiniones y
posiciones cambian o se matizan y eso yo lo
he experimentado”.

No es que hoy dia, esté en retroceso o en po-
siciones no congruentes con la ortodoxia au-
toralista.

“Yo creo y defiendo los derechos intelectua-
les, pero no olvido que la Declaracion Univer-
sal de Derechos Humanos, articulo 27, en su
parrafo 2, reconoce los derechos de autor, en
el primero, establece el derecho fundamental
de la cultura y por lo tanto, no debe perderse
el equilibrio entre ambos derechos.

No debe abusarse del derecho de autor en
perjuicio de la cultura del pueblo. Por eso,
tengo la impresion de que la excesiva comer-
cializacién o el abuso de intermediarios en el
proceso, ha llevado a una situacién que el de-
recho de autor se ha querido tratar como una
simple mercancia”.

Carlos Corrales también trabaja y asesora en
otras ramas de la propiedad intelectual y del
quehacer comercial, industrial y cientifico.



A fondo

Alcances del articulo 29

de la ley de marcas y
otros signos distintivos
en el régimen societario
costarricense

Por Juan Carlos Sanchez Garcia

El articulo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, literalmente, dispone:

“ARTICULO 29: Adopciéon de una marca ajena
como denominacion social. Una persona juridica
no podra constituirse ni inscribirse en un registro
publico con una razén o denominacion social que
incluya una marca registrada a nombre de un ter-
cero, cuando el uso de esa razén o denominacion
pueda causar confusioén, salvo que ese tercero dé
su consentimiento escrito”.

Conforme se aprecia de la norma transcrita, se
establece una limitacion para la constitucion e ins-
cripcion de personas juridicas, limitacién que radi-
ca en que no podra constituirse ni inscribirse una
persona juridica que en su razén o denominacion
social incluya una marca debidamente registrada
a nombre de un tercero, cuando el uso de dicha
razén o denominacion pueda causar confusion.

No obstante a lo anterior, dicho articulado brinda
una excepcion al respecto, y es cuando se posea
consentimiento escrito por parte del propietario de
la marca. En este supuesto, no existira limitante al-
guna para poder constituir o inscribir una persona
juridica que contenga en su razén o denominacion
social la marca registrada de la persona que otorgd
el consentimiento.

Recordemos que el objetivo de la creacion del pre-
sente articulo 29, es buscar proteger los derechos
e intereses legitimos de los titulares de marcas de-
bidamente registradas. Dicha finalidad se extrae
del articulo primero de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, el cual reza en lo que interesa:

“Articulo 1°- Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto proteger, efectivamente, los derechos e inte-
reses legitimos de los titulares de marcas y otros
signos distintivos ...”.




Dicha finalidad plasmada supra, coincide con la
que persigue el articulo 1° de la Ley sobre inscrip-
cion de documentos publicos en el Registro Publi-
co, N.° 3883 del 30 de mayo de 1967, el cual
prescribe en lo que interesa:

“El proposito del Registro Nacional es garantizar la
seguridad de los bienes o derechos inscritos con
respecto a terceros. Lo anterior, se lograra median-
te la publicidad de estos bienes o derechos. En lo
referente al tramite de documentos, su objetivo es
inscribirlos. (...)". (Asi reformado por el articulo 172
del Codigo Notarial, Ley n.° 7764 del 17 de abril de
1998).

Desde el punto de vista juridico, el articulo 29 de
la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no
ofrece mayores dificultades de interpretacion. La
disposicion en referencia se limita, simplemente
a establecer una limitacion para la constitucion e
inscripcion de personas juridicas, limitacién que ra-
dica en que no podra constituirse ni inscribirse una
persona juridica que en su razéon o denominacion
social incluya una marca debidamente registrada
a nombre de un tercero, cuando el uso de dicha
razon o denominacion pueda causar confusion.

Es importante mencionar que la limitacién o prohi-
bicion establecida en la norma de referencia no es
absoluta y, por lo tanto, no siempre que se utilice
una marca registrada como razon o denominacion
social de una persona juridica debe denegarse su
inscripcion.

Ahora bien, si vamos a la aplicacion real, practica y
efectiva de dicha normativa, denotamos que se re-
quiere necesariamente una estrecha coordinacion
entre el Registro de Personas Juridicas y el Regis-
tro de Propiedad Industrial, para que dicha norma-
tiva sea aplicada de la mejor manera garantizando
la proteccion que la ley confiere a los titulares de
marcas y, a la vez, agilice la inscripcion de los do-
cumentos de constitucion de personas juridicas.
Varios notarios publicos han manifestado que
lo dispuesto en el citado articulo 29 de la Ley de
Marcas imposibilita la aplicacién de la “reserva de
nombre” establecida en el articulo 235 bis del Co-
digo de Comercio.

La figura juridica denominada “reserva de nombre”
sirve para garantizar un derecho de prioridad en la
utilizacion de una determinada denominacion o ra-
z6n social a los interesados en constituir e inscribir
una persona juridica.

Recordemos que el articulo 235 bis del Cdodigo de
Comercio ha sido reglamentado mediante Decre-
to Ejecutivo N.° 27456-J, del 16 de noviembre de
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1998, en el cual se establece el procedimiento y
las condiciones bajo las que opera la reserva de
nombre.

Del citado Reglamento, se desprende que las so-
licitudes de reserva de nombre solo pueden ser
tramitadas a través de un notario publico, pues se
requiere adjuntar la boleta de seguridad asignadas
a tales profesionales (articulo 3). Al efecto, las so-
licitudes correspondientes deben ser presentadas
ante la oficina de Diario del Registro, lo cual origina
un asiento de presentacién mediante el cual se ga-
rantiza el derecho o reserva de prioridad (articulo
5).

Posterior a su presentacion, el Registro debe pro-
ceder a su calificacion, la cual realizara “(...) con
estricto apego a las disposiciones legales que re-
gulen la materia, este reglamento, asi como los
criterios registrales que al efecto se emitan” (ar-
ticulo 6). Y es precisamente en ese momento en
que debe determinarse si el nombre que se solicita
reservar se contrapone al de otra sociedad inscrita
o incluye el nombre de alguna marca registrada,
con lo cual pueda ocasionar alguna confusién. De
no ser asi, se admitira la reservay se le conferira al
interesado el plazo de tres meses para presentar e
inscribir el testimonio de escritura en el que conste
la constitucién de la persona juridica que desea.
Lo anterior implica que, si dentro del plazo de tres
meses que confiere la reserva de nombre para ins-
cribir una determinada persona juridica, se registra
alguna marca con el mismo nombre reservado, tal
acto no puede afectar la inscripcién del testimonio
de constitucion de la entidad a la que se refiere la
reserva. Para todos los efectos juridicos, tal ins-
cripcion debe retrotraerse al momento de aproba-
cion de la reserva de nombre correspondiente. Un
criterio igual o similar se desprende de lo dispuesto
en el articulo 36 de la Ley de inscripcion de docu-
mentos en el Registro Publico, en relacion con la
reserva de prioridad que establece y regula dicha
ley.

Por otra parte, no en todos los casos en que se
realice reserva de nombre para una determinada
sociedad se van a registrar marcas con el mismo
nombre reservado y que, a la vez, su uso pueda
ocasionar confusion. Por consiguiente, en modo al-
guno podria pensarse que la vigencia y aplicacion
del citado articulo 29 de la Ley de Marcas conlleva,
necesariamente, la desaplicacién de la figura de la
reserva de nombre que regula el articulo 235 bis
del Cédigo de Comercio.
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Fl alcance de los
“Intermediarios”
y su responsabilidad

Tatsuhiro Ueno*
Traducido por Mauricio Villegas

l. Introduccion

En el ambiente del Internet han surgido varios tipos
de intermediarios. Si bien su rol esta aumentando
en importancia, su responsabilidad por las infrac-
ciones de otros se esta convirtiendo mas y mas im-
portante también.

La mayoria de los paises tienen disposiciones para
un régimen especifico de responsabilidad (regla
del safe harbor) para ciertos intermediarios (por
ejemplo la Directiva de Comercio Electronico de
la Union Europea y leyes nacionales como el Acta
de derechos de autor digitales del milenio, DMCA
por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos de
América, EUA). Basados en estas disposiciones,
las y los intermediarios pueden beneficiarse de las
reglas del safe harbor bajo ciertas condiciones.
Sin embargo, varios tipos de intermediarios, inclu-
yendo alojadores, motores de busqueda y agrega-
dores de enlaces en la web 2.0, han creado cues-
tionamientos juridicos.

Por tanto, seria significativo examinar el rango de
las y los “intermediarios” que pueden beneficiarse
de una inmunidad privilegiada de responsabilidad.
El proposito de este articulo es examinar los va-
rios tipos de intermediarios y examinar el alcance
de las y los “intermediarios” sujetos de regimenes
responsabilidades especiales con respecto al co-

pyright mediante recientes casos en cortes de Eu-
ropa, EUA y Japon.

Il. Las reglas del safe harbor para intermediarios
1. Europa

La Directiva de Comercio Electrénico de la Union
Europea (2000/31/EC) describe un régimen espe-
cifico de responsabilidad con respecto a ciertas ac-
tividades llevadas a cabo por ciertos intermediarios
(“prestadores de servicios intermediarios”), especi-
ficamente mera transmisién (articulo 12), memoria
tampon (articulo 13) y alojamiento de datos (articu-
lo 14). Aunque los motores de busqueda y agrega-
dores de enlaces no estan listados explicitamente
en la Directiva, algunos estados miembros inclu-
yendo Hungria, Espafia y Portugal adicionalmente
proveen una disposicion para motores de busque-
das basada en el DMCA, segun varios reportes na-
cionales recopilados para el Congreso de ALAI del
2013."

Por otro lado, también proporciona de disposicio-
nes que las provisiones de las reglas del safe har-
bor bajo la Directiva de Comercio Electrénico “no
afectara a la posibilidad de que un tribunal o una



autoridad administrativa, de conformidad con los
sistemas juridicos de los Estados miembros, exija
al prestador de servicios que ponga fin a una in-
fraccidén o que la impida” (articulos 12(3), 13(2) y
14(3)).

Adicionalmente, el articulo 8(3) de Directiva de la
Sociedad de la Informacion (2001/29/EC) indica
que “Los Estados miembros velaran por que los
titulares de los derechos estén en condiciones de
solicitar medidas cautelares contra los intermedia-
ros a cuyos servicios recurra un tercero para in-
fringir un derecho de autor o un derecho afin a los
derechos de autor”.?

Por otra parte, el articulo 11 de la Directiva de
Respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual
(2004/48/EC) indica que los “Estados miembros
garantizaran que, cuando se haya adoptado una
decision judicial al constatar una infraccion de un
derecho de propiedad intelectual, las autoridades
judiciales puedan dictar contra el infractor un man-
damiento judicial destinado a impedir la continuacién
de dicha infraccion. Cuando asi lo disponga el de-
recho nacional, el incumplimiento de un manda-
miento judicial estara sujeto, cuando proceda, al
pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar
su ejecucion. Los Estados miembros garantizaran
asimismo que los titulares de derechos tengan la
posibilidad de solicitar que se dicte un mandamien-
to judicial contra los intermediarios cuyos servicios
hayan sido utilizados por otros para infringir un de-
recho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 3 del articulo 8 de la Di-
rectiva 2001/29/CE.”

2. EUA

En EUA, la seccion 512 del DMCA indica los esta-
tutos especiales de las reglas del safe harbor para
los proveedores bajo ciertas condiciones, incluyen-
do las comunicaciones digitales transitorias por re-
des (seccidon 512(a)), caché de sistemas (seccion
512(b), informacioén residente en sistemas o redes
a direccion de las y los usuarios (seccion 512(c)) y
herramientas de localizacién de informacion (sec-
cion 512(d)). El término “proveedor de servicios
(seccion 512(k)) puede ampliamente incluir varios
tipos de intermediarios.

3. Japon?

(1) Ley de Limitacion de Responsabilidad de Pro-
veedores de Servicios de Internet (ISP, por sus si-
glas en inglés)*

En Japdn, la Ley de Limitacion de Responsabilidad
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de ISP que fue promulgada el 27 de noviembre del
2002 limita la responsabilidad de los dafios de in-
termediarios incluyendo a las y los proveedores de
servicios de internet y administradores de sistemas
bulletin board 'y aplica no solo para infracciones de
copyright sino ademas infracciones a marcas y di-
famacion.

Bajo la Ley de Limitacion de Responsabilidad de
ISP, aun si cualquier derecho de otros es infringido
por la distribucion de informacion, el ISP no sera
responsable por cualquier pérdida incurrida por di-
chas infracciones a menos que (1) es técnicamente
posible tomar medidas para prevenir que dicha in-
formacion sea transmitida al publico y (2a) in casos
donde el ISP sabia sobre la infraccién a los dere-
chos de otros por la distribucion de la informacion
y (2b) en casos donde el ISP tenia conocimiento
de la distribucion de la informacion propiamente y
cuando el ISP pueda razonablemente saber acer-
ca de la infraccion de los derechos de otros (arti-
culo 3(1)).5

La Ley de Limitacion de Responsabilidad de ISP
aplica para un “proveedor de servicios de teleco-
municaciones especificado”. El término “proveedor
de servicios de telecomunicaciones especificado”.
Significa “una persona que retransmite las comu-
nicaciones de otros mediante el uso de facilidades
especificas de telecomunicaciones o provee de fa-
cilidades especificas de telecomunicaciones para
ser usadas por las comunicaciones de otros” (ar-
ticulo 2(iii)).

Parece que los motores de busqueda no son suje-
tos del régimen bajo la Ley en Japodn, porque los
motores de busqueda no son proveedores de los
contenidos de terceros, sino de los propios (los re-
sultados de las busquedas) y no estan alojando a
los proveedores de servicios.

Segun la decision de la Suprema Corte, no sélo
los proveedores de alojamiento sino también los
proveedores de acceso (mera transmision) que
no alojan los contenidos de terceros pero apenas
permiten a los consumidores conectarse a Inter-
net.® Se sostuvo que un asi llamado proveedor de
retransmision (un proveedor de telefonia celular
en este caso), quien solamente retransmite las
comunicaciones entre el remitente y el proveedor
de contenido quien administra y opera un servidor
perteneciente a un bulletin board electrénico, se
considera como un ISP que sera obligado a revelar
la informacién de identificacion del remitente segun
el articulo 4(1) de la Ley de Limitacion de Respon-
sabilidad de ISP.”



(2) Ley de Copyright

Segun la Ley de Copyright japonesa, un reclamo
para un interdicto es permitada contra el infractor.
Sin embargo, no hay una disposicion explicita, bajo
la cual un derecho habiente pueda demandar un
interdicto contra los intermediarios.

Antecedentes judiciales han expandido el alcance
de “infractor” basado en la asi llamada “doctrina de
karaoke” segun la cual ciertos intermediarios in-
cluyendo un operador de un servicios de bulletin
board electronico y un proveedor de un servicio de
comparticion de videos puedes ser considerados
como infractores en sentido normativo al conside-
rar ciertos factores, especificamente como la admi-
nistracion y control del intermediario asi como sus
utilidades del negocio.® En dichos casos, dichos in-
termediarios puede no ser beneficiarios de la regla
safe harbor bajo el articulo 3(1) de la Ley de Limi-
tacién de Responsabilidad de ISP (articulo 3(1)).
Ademas, la Ley de Copyright japonesa tiene la
provision respecto al caché, basado en cuanto al
sistema de caché para hacer una transmision efi-
ciente, servidores espejo y de respaldo por los in-
termediarios incluyendo los proveedores y admin-
istradores de sistemas de servicios de internet son
considerados como legales (articulo 47).

lll. Mas tipos de intermediarios

1. Anfitrién de Web 2.0

Los anfitriones de Web 2.0 parecen significar pro-
veedores de servicios que permiten a los usuarios
no solo ver contenidos en sitios web pasivamente,
sino ademas para interactuar y colaborar con cada
uno asi como los creadores de contenidos genera-
dos por usuarios en una comunidad virtual (“sitio
UGC”, por sus siglas en inglés). Por tanto, los anfi-
triones de Web 2.0 pueden ser considerados como
“‘intermediarios”.

Esto incluye servicios de alojamiento de videos
(YouTube), redes sociales (Facebook), wikis (Wi-
kipedia), subastas en linea (eBay), publicidad en
busquedas (Google AdWords) y mercados en linea
(eBay).

Algunos usuarios de los servicios, sin embargo, su-
ben a la red contenidos sin la autorizacion de los
titulares de los derechos y son considerados como
infracciones de copyright.

Los anfitriones de Web 2.0 serian considerados
como proveedores de alojamiento y pueden bene-
ficiarse, en principio, por la regla del safe harbor
para anfitriones de servidores, ya que no proveen
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de contenidos sino Unicamente el permiso para
que sus usuarios los carguen.

Sin embargo, segun decisiones recientes del Tri-
bunal de Justicia de la Unién Europea (CJEU, por
sus siglas en inglés), se requiere que un proveedor
de alojamiento sea “neutral” y no tener un rol acti-
vo, eso significa que “su conducta es meramente
técnica, automatica y pasiva” y no tiene el cono-
cimiento ni el control de los datos almacenados, a
fin de beneficiarse de la regla safe harbor bajo el
articulo 14 de la Directiva de Comercio Electroni-
c0.' En esa misma linea, el alcance de los “inter-
mediarios” que son suceptibles al régimen especial
de responsabilidad bajo la Directiva de Comercio
Electronico sera limitada. Ese seria el caso con los
anfitriones de Web 2.0 también.

También en Japon, aunque los proveedores de alo-
jamiento pueden beneficiarse de la regla del safe
harbor bajo la Ley de Limitacion de Responsabili-
dad de ISP, dicha regla no se aplicara cuando el
intermediario es considerado como en emisor de
una informacion infractora (articulo 3(1)). De hecho
hay un caso en el Tribunal donde éste sostuvo una
medida cautelar judicial y dafios contra un sitio web
para compartir videos, con el sustento de que el
proveedor de servicios era considerado como el
remitente e infractor directo al tomar en cuenta que
el proveedor de servicio habia incitado la carga del
usuario bajo su administracioén a fin de ganar utili-
dades del negocio y descuidé las infracciones de
copyright del video cargado, sin ninguna conside-
racion para evitar la infraccion.™

Hay otro caso en los tribunales concerniente a un
sitio de subastas en linea y su responsabilidad so-
bre una infraccion de marca, el Tribunal sentencid
que, en general, “donde hay un operador de un si-
tio de subastas en linea no solo facilita el ambiente
para los sitios web establecido por las sucursales,
sino también las administra y controla, y gana las
utilidades del negocio de las sucursales, y cuando
el operador esta al tanto de o ha tenido razones
para creer que se esta infringiendo un derecho de
marca por la sucursal, el titular de la marca pue-
de demandar una medida cautelar judicial contra y
por dafios al operador, a menos que el contenido
infractor es borrador del sitio web de la sucursal
dentro de un tiempo razonable.?

2. Motores de busqueda

Los motores de busqueda crean un indice para
crear una base de datos de sitios web e imagenes
en Internet y proveen los enlaces al sitio web en



respuesta de las solicitudes de las y los usuarios y
crean los retazos e imagenes miniatura y los trans-
miten hacia el publico. Ellos pueden ser considera-
dos como “intermediarios”.

Sin embargo, algunos hipervinculos ofrecidos por
los motores de busqueda enlazan a sitios web que
contienen materiales infractores de copyright.

En EUA, la Seccion 512(d) del Capitulo 17 del Co-
digo elimina la responsabilidad por copyright de un
proveedor de un servicio que vincula a los usua-
rios, a través de un motor de busqueda, hacia una
locacién en linea que contenga un material infrac-
tor bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, la Directiva de Comercio Electronico
no tiene una regulacion safe harbor explicita para
motores de busqueda. Los motores de busqueda
no pueden beneficiarse de la regla safe harbor
para proveedores de alojamiento bajo el articulo
14 de la Directiva, ya apenas se les considera pro-
veedores de alojamiento.

Recientemente, una sentencia de la CJEU fue he-
cha el 13 de mayo del 2014 que concierne la res-
ponsabilidad de un operador de un motor de bus-
queda y el derecho a la privacidad con respecto al
procesamiento de datos personales bajo la Direc-
tiva relativa a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos perso-
nales y a la libre circulacion de estos datos (95/46/
EC)." El Tribunal sostuvo que “la inclusion en la
lista de resultados obtenida como consecuencia
de una busqueda efectuada a partir de su nombre,
de vinculos a paginas web, publicadas legalmente
por terceros y que contienen datos e informacion
veridicos relativos a su persona, es, en la situacion
actual, incompatible con dicho articulo 6, aparta-
do 1, letras c) a ), debido a que esta informacion,
habida cuenta del conjunto de las circunstancias
que caracterizan el caso de autos, es inadecuada,
no es pertinente, o ya no lo es, 0 es excesiva en
relacion con los fines del tratamiento en cuestion
realizado por el motor de busqueda, la informacion
y los vinculos de dicha lista de que se trate deben
eliminarse”'*y “el interesado puede, habida cuenta
de sus derechos con arreglo a los articulos 7y 8
de la Carta, solicitar que la informacion de que se
trate ya no se ponga a disposicion del publico en
general mediante su inclusion en tal lista de resul-
tados”.?®

3. Agregadores de enlaces
La creacion de hipervinculos incluye dos tipos: (a)
“vincular”, donde una obra, luego de ser pinchada
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en un enlace, es mostrada en otro sitio web y (b)
“‘enmarcaciéon” e “incrustacion”, donde una obra,
después de ser pinchada en un enlace, es mos-
trada de manera tal para dar la impresién de que
aparece en ese mismo sitio web.

(1) ¢ Comunicacién al publico?

El primer problema es sobre si ofrecer un enlace
pinchable a una obra almacenada en otro sitio web
constituye una “comunicacion al publico” de la obra
y una infraccion directa al copyright. Esto es ahora
sujeto de discusion alrededor del mundo.

La Sociedad Europea de Copyright (ECS, por sus
siglas en inglés)'® publicé el 15 de febrero del 2013
una opinion dirigida a la CJEU."” Esta establece que
la creacion de hipervinculos en general no debe
ser considerada como un acto de “comunicacion”
porque no hay “transmision de la obra” sustentado
en que “los hipervinculos no son comunicaciones
porque establecer un hipervinculo no se consi-
dera una “transmision de la obra” y la creacién
de hipervinculos “no es ‘de la obra." Conse-
cuentemente un hipervinculo apenas provee o
identifica una direccién desde la cual una obra
puede, o no, ser transmitida. Segun la opinion,
no deberia, haber diferencia entre vincular y
enmarcar. Esta establece que “proveer de en-
laces o acceso al material que ya esta disponi-
ble publicamente no deberia ser considerado
como un acto que requiera una autorizacion”.®
En contrates, el comité ejecutivo de ALAI pu-
blico el 16 de septiembre del 2013 un informe
y opinién con respecto a f)oner a disposicion
y comunicar al publico del ambiente de Inter-
net enfocado en técnicas para vincular en el
Internet.?° Esta establece que “(i) el derecho
de poner a disposicidén cubre los vinculos que
permiten a los miembros de publico acceder
material especifico protegido; (ii) el derecho de
poner a disposicion no cubre los vinculos que
apenas refieren a la fuente desde la cual pue-
de ser accedido subsecuentemente”.

El Tribunal Sueco de Apelaciones (Svea hovratt,
en sueco) ha hecho una solicitud para un dicta-
men preliminar de la CJEU con respecto a las in-
fracciones de los derechos exclusivos para hacer
una obra protegida por copyright disponible publi-
camente por tercero suscrito a un motor de servi-
cio de busqueda. Las preguntas en referencia a lo
que se le pregunta a la CJEU incluyen el problema
de las restricciones al acceso de los contenidos y
la diferencia entre vincular y enmarcar, etc.



Recientemente, la sentencia de la CJEU fue entre-
gada el 13 de febrero del 2014.22El Tribunal sostu-
vo que “no constituye un acto de comunicacion al
publico, a efectos de dicha disposicion, la presen-
tacion en una pagina de Internet de enlaces sobre
los que se puede pulsar y que conducen a obras
qgue pueden consultarse libremente en otra pagina
de Internet”.z

El Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por
sus siglas en aleman), el 16 de mayo del 2013, en
el caso “Die Realitat” aprobo la decisién del Tribunal
de Apelaciones de Munich que vincular o enmarcar
(hot linking o “Einbettung”) para un video promocional
(“Die Realitat”) sobre el tema de la contaminacion del
agua que también estaba disponible en YouTube y
fue creado por el demandante quien produjo y vendié
un sistema de filtracion de agua no es, en principio,
“hacerlo publicamente accesible” (“eine o6ffentliche
Zuganglichmachung”) segun el articulo 192 de la Ley
Alemana de Copyright, ya que es el duefio del tercer
sitio web quien decide si el contenido permanece ac-
cesible al publico.?*

En Japdn, hay un caso en los tribunales donde
el Tribunal, el 20 de junio del 2013, sostuvo que
incrustar una pelicula que ha sido accesible en
otro sitio web para alojamiento de videos (“Niko-
niko-déga”) no se considera como “hacer la obra
transmisible” segun el articulo 2(1)(9-5) de la Ley
Japonesa de Copyright.?®

Sin embargo, el dictamen con respecto a hipervincu-
los no-pinchables deberia ser introducido aqui, aun-
que no existe una preocupacion sobre una infraccion
de copyright, sino sobre una pornografia infantil en
Internet. El Tribunal Supremo de Japdn aprobd la
decision del Tribunal Superior de Tokio que sostuvo
gue una persona oferente un enlace no-pinchable ha-
cia un sitio web que contiene una pornografia infantil
fuese considerada responsable criminalmente por la
difusién publica como un principal, bajo la premisa de
que el ofrecimiento del enlace podria ser casi igual
que subir o postear una pornografia infantil segun el
dictamen.?

(2) ¢ Infraccion indirecta?

El Segundo problema es si ofrecer enlaces a (es-
pecialmente los ilegales) sitios web constituye
una infraccién indirecta al copyright, aun si no es
considerada como una comunica al publico de las
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obras.

En dichos casos, los agregadores de enlaces pue-
den ser considerados como “intermediarios”. Sin
embargo, no pueden beneficiarse de la regla del
safe harbor para proveedores de hospedaje, ya
que apenas estan hospedando los contenidos de
otros.

En EUA, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo
Circuito, el 2 de agosto del 2012, sostuvo que
no es una infraccion incrustar un video infractor
de copyright y negé una infraccion indirecta del
proveedor de servicio, al indicar que “myVidster
no es un infractor, al menos en la forma de co-
piar o distribuir copias de obras protegidas por
copyright. Los infractores son los que cargaron
la obra protegida por copyright. No hay evidencia
que myVidster esté alentandolos, lo cual lo haria
un infractor contributivo”,?” mientras que el Tribu-
nal de Distrito, el 27 de Julio del 2011, concedié la
mocion del demandante por una medida cautelar
bajo la base de que los demandados contribuye-
ron materialmente con las actividades infractoras
de los usuarios de myVidster.?®

4. Proveedores de Acceso

Las y los proveedores de acceso apenas proveen
a los usuarios el acceso al Internet. Sin embar-
go, los titulares algunas veces demandan que los
proveedores de acceso prohiban a sus usuarios
tener acceso a sitios web que contienen materia-
les infractores de copryright bloqueando las direc-
ciones IP.

Como se mencion6 anteriormente, el articulo 8(3)
de la Directiva de la Sociedad de la Informacion
indica que “los Estados miembros deberan asegu-
rar que los titulares de los derechos estan en po-
sicion de solicitar una medida cautelar contra los
intermediarios cuyos servicios son utilizados por
un tercero para infringir un derecho de copyright u
otro relacionado”. El problema es si los proveedo-
res de acceso son considerados como “interme-
diarios” en el significa de este articulo.
Recientemente, un dictamen de la CJEU fue entre-
gado el 27 de marzo del 2014 que concierne una
orden (las asi llamadas 6rdenes de bloqueo) dirigi-
da a un proveedor de acceso prohibiéndole de dar
a sus clientes acceso a sitios web que contienen



materiales infractores de copyright.?® El Tribunal
indicé que “un proveedor de acceso a Internet,
como el del procedimiento principal, que permite
a su clientes acceder a prestaciones protegidas
puestas a disposicion del publico en Internet por
un tercero, es un intermediario a cuyos servi-
cios se recurre para infringir derechos de autor o
derechos afines a los de autor en el sentido del
articulo 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29%
y “os derechos fundamentales reconocidos por
el Derecho de la Unién deben interpretarse en el
sentido de que no se oponen a que, mediante un
requerimiento emitido por un juez, se prohiba a un
proveedor de acceso a Internet conceder a sus
clientes acceso a un sitio de Internet que ofrece en
linea prestaciones protegidas sin el consentimien-
to de los titulares de los derechos, cuando dicho
requerimiento no especifica qué medidas debe
adoptar ese proveedor de acceso y éste puede
eludir las sanciones derivadas del incumplimiento
de dicho requerimiento demostrando que adoptd
todas las medidas razonables, con la condicion,
no obstante, de que, por una parte, las medidas
adoptadas no priven inutilmente a los usuarios de
Internet de la posibilidad de acceder de forma li-
cita a la informacion disponible, y, por otra parte,
dichas medidas tengan como efecto impedir o, al
menos, hacer dificilmente realizable el acceso no
autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir
seriamente a los usuarios de Internet que recurran
a los servicios del destinatario de dicho requeri-
miento de consultar esas prestaciones puestas a
su disposicion en violacién del derecho de propie-
dad intelectual, extremo que corresponde verificar
a las autoridades y a los 6rganos jurisdiccionales
nacionales”.?’

Por tanto, aun si las y los proveedores de acceso
pueden beneficiarse de la regla del safe harbor
por meras conductas segun el articulo 12 de la Di-
rectiva de Comercio Electronico, las y los titulares
del derecho estaran en posicion de solicitar una
medida cautelar judicial contra los proveedores de
acceso de conformidad con el articulo 8(3) de la
Directiva de la Sociedad de la Informacion bajo
ciertas condiciones.

IV. Conclusiones

1. ¢ Neutralidad o rol activo?
Los alojadores de Web 2.0 serian considerados
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como proveedores de alojamiento y pueden, en
principio, beneficiarse de la regla del safe har-
bor para proveedores de hospedaje. Sin embar-
go, segun las recientes decisiones de la CJEU,
un proveedor de alojamiento esta obligado a ser
“neutral” y no jugar un rol activo, a fin de bene-
ficiarse de la regla del safe harbor prevista para
proveedores de alojamiento. Por tanto, el concep-
to de una “neutralidad” o un “rol activo” seria un
rol clave para identificar el alcance general de los
“‘intermediarios” sujetos a las reglas del safe har-
bor, aunque es verdad que la distincion entre ellos
sigue siendo un problema.

2. Enlazar e incrustrar

Los motores de busqueda y agregadores de enla-
ces pueden no ser considerados como proveedo-
res de hospedajes y no pueden beneficiarse de la
regla del safe harbor para servicios de hospedaje.
El problema que tenemos que preguntarnos aqui
es si enlazar o incrustrar contenidos (especial-
mente los ilegales) equivale a una comunicacion
al publico de obras y constituye una infraccion di-
recta o indirecta al copyright. Las discusiones en
curso alrededor del mundo sobre esta cuestion
merecen atencion.

3. Medida cautelar contra los proveedores de
acceso

Aun si los proveedores de acceso pueden benefi-
ciarse de la regla del safe harbor para proveedo-
res de hospedaje bajo el articulo 12 de la Directiva
del Comercio Electronico, son considerados como
“‘intermediarios” en el significado del articulo 8(3)
de la Directiva de la Sociedad de la Informacion,
de conformidad con que los titulares de los de-
rechos estan en posicion de solicitar una medida
cautelar contra los proveedores de acceso, segun
una sentencia reciente de la CJEU. De hecho, la
sentencia aprobd una medida cautelar (la asi-lla-
mada orden de bloqueo) prohibiendo al provee-
dor de acceso de permitir a sus usuarios acceso a
un sitio web que contenga contenidos protegidos
en linea sin la autorizacién de los titulares de los
derechos bajo ciertas condiciones. La condicion
paray el alcance de la medida cautelar contra las
y los proveedores de acceso debe ser discutida
continuamente.
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Por Esteban Donoso

Actualmente todos los paises miembros de la
Organizacion Mundial de Comercio (OMC),que
son practicamente todos los paises del mundo,
otorgan 20 de afos de exclusividad sobre las
nuevas invenciones (patentes), salvo excep-
ciones que han sido acordadas. Es sin dudas
positivo, que el sistema internacional, que fue
generado por la OMC en el afo 1994,premie
la innovacion tecnoldgica a escala internacio-
nal. Es, sin embargo, una contradiccion que en
este esquema, tanto el pueblo canadiense (por
tomar el ejemplo de un pais desarrollado con
habitantes y gobernantes con profunda con-
ciencia social, vale destacar) como el pueblo
costarricense, recompensen los nuevos ade-
lantos tecnologicos de la humanidad con 20
anos de exclusividad, cuando Canada tiene un
ingreso anual per capita de alrededor de 50 mil
dolares y Costa Rica uno de alrededor de 10

A fondo

que podria cambiar al mundo
CORRECTIVO A LA

PROTECCION
MUNDIAL DE LAS
INNOVACIONES

mil délares.

Para corregir la anteriormente relatada con-
tradiccion que se da a nivel internacional (el
mencionar a Canada y a Costa Rica solo tiene
como propasito ilustrar la misma),el planteami-
ento es incluir el principio de proporcionalidad
en el actual sistema de promocion de la inno-
vacion, de forma tal que, al igual que en los im-
puestos, el que mas tiene contribuya mas. En
este hipotético sistema, cualquier innovador,
independientemente de su nacionalidad, ten-
dra la misma proteccion en todo el mundo que
cualquier otro innovador (en estricto cumplim-
iento de los principios de trato nacional y de
nacion mas favorecida). Sin embargo, la dura-
cion de los derechos para los titulares de las
patentes variara de un pais a otro, de acuerdo
con la capacidad econdémica de cada pais.



Lo que he propuesto en mis obras, es la inser-
cioén del principio de proporcionalidad en relacion
con la contribuciéon (medida en afos de exclusi-
vidad) de cada pais o region, para el desarrollo
tecnolégico del mundo." Es una idea sencilla,
pero nadie la habia planteado antes. Si bien la
idea es sencilla, de la misma devienen una serie
de aristas que he tomado en cuenta buscando
gue la misma sea aplicable. En mis publicacio-
nes he desarrollado el tema hasta donde al-
canza mi area de especialidad como abogado.
Iniciaré un doctorado en los Estados Unidos,
donde abordaré el tema interdisciplinariamente
(el asunto econémico es sin duda donde se en-
focara mayormente el analisis).

Debo confesar que al inicio el mas sorprendido
de que esta idea sea inédita fui yo. La verdad
es que este es un tema (el de la propiedad inte-
lectual) muy debatido y comentado en el mun-
do entero y me parecia imposible pensar que a
nadie se le hubiera ocurrido. Al comprobar que
no habia sido planteada, senti la obligacion de
explicarla y desarrollarla e investigué por los si-
guientes afos con mucho ahinco y entusiasmo.
Ahora que esta idea simple ha recibido apoyo y
reconocimiento en el mundo entero, mi sorpresa
es aun mayor.

Tuve la suerte de presentar esta idea en multi-
ples reuniones bilaterales y dos eventos multi-
laterales que el Estado ecuatoriano organizo6 de
forma paralela a las Asambleas Generales de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelec-
tual —(OMPI1)2013, en Ginebra. Posteriormente,
creé una fundacion con el propésito de impul-
sar esta reforma a nivel internacional, la cual fue
acreditada ante la OMC (Fundacién Pro Huma-
no Genere). Asi, asisti a la Novena Cumbre Mi-
nisterial de la OMC, Bali-Indonesia 2013, donde
expuse este planteamiento en un evento reali-
zado en el Centro de las ONG (espacio que la
OMC genero para este tipo de organizaciones).
He constatado en estos foros que este plantea-
miento persuade el interés tanto de los paises
en desarrollo como de los paises desarrollados.
Resulta obvio que los paises en vias de desarro-
llo se hayan entusiasmado con la idea. En este
hipotético sistema verian reducido el periodo que
por norma vinculante deben conceder en sus te-
rritorios. Las nuevas tecnologias en sus circuns-
cripciones podran ser legitimamente explotadas
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por todos los actores del mercado de manera
anticipada. El monopolio que se concedera a los
inventores no sera de 20 afos, sino por un pe-
riodo inferior.2 Esto bajara por tanto el precio de
las nuevas tecnologias en estos paises, dando
un mayor acceso a la tecnologia a sus pueblos.
Esto podria ser una util herramienta para una
real transferencia de tecnologia, objetivo que el
acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual,
tal y como esta actualmente concebido, ha falla-
do en conseguir.

Los paises desarrollados, por su parte, han mos-
trado interés en mi propuesta, ya que la misma
se basa y reafirma el sistema de promocion de
la innovacion mediante el otorgamiento de de-
rechos exclusivos. Este es el sistema que les
ha llevado al desarrollo tecnolégico y en el cual
creen profundamente (el sistema fue utilizado
en el ambito nacional por estos paises mucho
antes de que el mismo fuera acogido como una
norma internacional en el marco de la OMC).
En mis obras he destacado el valor que tiene
una patente para alentar la innovacion. Si no
hubiera patentes (es decir, si no se otorga ex-
clusividad para las nuevas invenciones), nadie
invertiria dinero en la innovacion tecnoldgica.
Toda inversion en investigacion y desarrollo de
nuevas tecnologias, desde el punto de vista co-
mercial, seria un gasto inutil (sin retorno), ya que
la competencia podria copiar sin costo el nue-
vo desarrollo tecnolégico. El planteamiento esta
acompanado de la necesidad de robustecer la
eficacia del régimen internacional de la protec-
cion a la inventiva, de mejorar la recompensa
global a las nuevas tecnologias y de ampliar el
ambito de proteccion (todos estos objetivos de
los paises desarrollados en el ambito internacio-
nal, que encuentra resistencia de parte de los
paises en desarrollo; con la proporcionalidad se
podria lograr).

En el hipotético sistema que he planteado, equi-
tativo en cuanto la humanidad toda retribuye al
inventor, el interés por encontrar la medida justa
de la proteccion sera mayor, ya que la afecta-
cion que potencialmente conlleva una proteccién
desmesurada se sentira en igual proporcién en
todos los estados, sin importar su condicion de
desarrollo. Esto permitira, incluso, que la huma-
nidad pueda ser generosa en mayor medida con
los inventores. Podria entonces la retribucion



global ser mayor. Lo 6ptimo, como sostiene mi
estudio, sera la concesion de un periodo de pro-
teccion lo mas largo posible. Si cada pais aporta
segun su capacidad, no sera necesario escati-
mar en los incentivos que la comunidad inter-
nacional da aquellos que, mediante la inversion
en investigacion y desarrollo, encuentren una
invencion util para la humanidad.

La aplicacion de la idea de la cual hoy comento
podria resultar en que la humanidad, en su con-
junto, remunere mas a todos los inventores y a
sus inversores, asumiendo la carga que genera
esta generosidad de una manera proporcional.
La propuesta no trata de establecer a priori el
equilibrio o el periodo 6ptimo de la extensién de
una patente. La proporcionalidad se hara cargo
de esto. Sera mas facil obtener consensos si el
monopolio de la patente es soportado proporcio-
nalmente por los diferentes paises o regiones
comerciales, ya que los efectos que una protec-
cion desproporcionada conlleva se sentirian por
igual en todos los paises, independientemente
de su estado de desarrollo.

Resulta dificil cuantificar la retribucion que la
sociedad quiere o puede dar a los inventores
por sus innegables contribuciones, por ejemplo,
para la lucha contra el SIDA. Desde un punto de
vista axiolégico, es imposible apreciar a priori si
un determinado periodo de exclusividad es justo
per se. Sin embargo, sera posible darse cuenta
si deja de ser justo, cuando los hechos demues-
tren que esto ha sucediendo. Por lo tanto, la du-
racion de la proteccion debe ser lo mas larga
posible, limitada por cualquier evidencia de una
reduccion injustificada del bienestar general (por
lo que en ese momento se convertiria en injus-
ta).

Ampliar el ambito de proteccién de la inventiva
involucra otorgar patentes para todo tipo de tec-
nologias a nivel mundial. Esto es algo que sin la
proporcionalidad de por medio (sin que medie
mi propuesta), es muy resistido por los paises
en vias de desarrollo y levanta enorme polémi-
ca (la intencion de los Estados Unidos de nego-
ciar este punto en sus tratados comerciales ha
sido duramente criticada). La norma internacio-
nal de la OMC (el acuerdo sobre los Aspectos
de la Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio —ADPIC-) establece el principio por el
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cual se debe otorgar la proteccion de una pa-
tente a toda innovacion, sin importar el ambito
de la tecnologia de que se trate. No obstante,
este principio general admite excepciones (la
existencia de excepciones se pacto al crearse la
OMC, por la disparidad de visiones que existian
—y aun persisten— en el ambito internacional en
asuntos como material biolégico u otros). Per-
mite, por ejemplo, que los distintos paises dejen
de otorgar proteccion a los nuevos métodos de
diagnostico, terapéuticos y de tratamiento qui-
rargico. Es mas, solo los Estados Unidos y Aus-
tralia otorgan patentes a estas expresiones de
la innovacion.

La mayor cantidad de nuevos tratamientos qui-
rargicos, a la postre utiles para toda la huma-
nidad, se desarrolla en los Estados Unidos. Lo
mismo sucede con los métodos de diagndstico y
los métodos terapéuticos. Los costos para desa-
rrollar este tipo de adelantos son enormes. Lue-
go de afos de pruebas en voluntarios (a quienes
obviamente no se les cobra por el tratamiento
aplicado y muchas veces son, ademas, remune-
rados), llevadas a cabo por cientos de investiga-
dores en varios hospitales en Estados Unidos,
se generan estos adelantos (muchas otras ve-
ces la conclusion es que el método, por ejemplo,
no es aplicable). Sin duda hay mayor inversién
en ese pais que en todo el resto del mundo en
este ambito (la medicina en EE.UU. lleva la de-
lantera tecnoldgica). Luego, estos adelantos son
aplicados en el resto del mundo, pero solo en los
Estados Unidos tendran sus titulares la exclu-
sividad que otorga una patente. ¢ Es justo aca-
so que solo el pueblo estadounidense asuma el
costo de dichas investigaciones?

De introducirse el correctivo propuesto en el ac-
tual régimen de proteccién de las invenciones,
ciertos paises (aquellos con una mejor situaciéon
economica) deberan extender los periodos de
proteccion a las invenciones en sus circunscrip-
ciones territoriales, mientras otros (los mas po-
bres) veran reducidos los periodos de proteccién
que estan obligados a conceder. Si bien esta re-
forma no sera tan sencilla de concretar como el
tronar los dedos, es politicamente plausible. Mu-
chas propuestas se han esbozado en cuanto a
la normativa Propiedad Intelectual internacional
se refiere, pero todas han fracasado (desde el



afo 1994 no se ha modificado el acuerdo, no obstante
gue el mismo debio revisarse a los 4 afos de haber-
se suscrito). Esta propuesta resulta conveniente tanto
para los paises en desarrollo como para los paises
desarrollados, pues encuentra el equilibrio entre sus
intereses. Es, por tanto, factible.

Esta propuesta sostiene que este hipotético nuevo
sistema internacional debera promover una mayor
recompensa econdmica a las inversiones en inves-
tigacion y desarrollo de nuevas tecnologias, o por lo
menos una retribucion igual a la que en este momento
las empresas multinacionales reciben. Desde la pers-
pectiva de las empresas multinacionales (principales
actores en la innovacion tecnoldgica), un afio mas de
duracion de la proteccion de las patentes en los paises
de la Unién Europea, seguramente servira para cubrir
la retribucion que aporta toda el Africa subsahariana
por una década. Desde el punto de vista de los inver-
sionistas, que verian que su retribucién aumentaria, no
deberia existir objecion alguna. Seran los gobernantes
de los paises mas ricos (y sus poblaciones), aquellos
que producto de esta modificacién veran como se ex-
tienden los monopolios legales en sus territorios, los
gue podrian tener reparos. La medida en que se apli-
que la proporcionalidad debera buscar que los precios
monopdlicos no generen beneficios en exceso en de-
trimento de las distintas poblaciones del mundo (todas
la sentiran proporcionalmente).

Respecto de la propiedad intelectual, los paises de-
sarrollados tienen actualmente muchas exigencias en
el concierto internacional, como mayor agilidad en los
tramites de concesion de los derechos de propiedad
intelectual, mayor y mas eficiente control, incluso el
ampliar los ambitos de proteccion, etc. Estos podran
ser los compromisos que asuman los paises en desa-
rrollo como contraprestacion por lo que sin duda seria
una aportacion mayor del primer mundo. Por su parte
la equidad, la justicia mundial, la cohesion de la huma-
nidad, la simple logica, serian los elementos de justi-
ficacion ante sus pueblos para adoptar esta medida.
La aplicacion practica de la enmienda propuesta re-
querira un analisis cuidadoso, sobre todo en lo eco-
némico.® Debido a la originalidad de esta propuesta
no existe aun un consenso al respecto. En lo venidero
me enfocaré en el analisis econdmico requerido y en
buscar el necesario consenso internacional (la Funda-
cion Pro Humano Genere busca ser el catalizador del
consenso, mientras que mis estudios doctorales bus-
can abordar aun con mayor profundidad la propuesta).
Parametros econémicos como el ingreso per capita
podrian ser indicadores adecuados que reflejen el gra-
do en que un pais y su poblacién sean capaces de
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contribuir al desarrollo tecnolégico de la humanidad.
Esta idea podria lograr mayores retribuciones a la in-
version en investigacion y desarrollo de todas las tec-
nologias, de lo cual resultaria la creacion de nuevos
y mejores medicamentos, tecnologias para combatir
el cambio climatico (“tecnologias verdes”), entre otros
beneficios sustanciales para la humanidad. Ademas,
en el corto plazo favoreceria de manera directa a los
paises en desarrollo, en los cuales sus poblaciones
verian reducidos los términos de la proteccién a las in-
venciones. Asi mismo, en el corto plazo, las empresas
multinacionales (principales actores de la innovacion,
no obstante no los Unicos) ganaran mas si la retribu-
cién global es mayor, por lo que indirectamente se be-
neficiarian los paises desarrollados que son sedes de
las mismas. Finalmente, a largo plazo, la humanidad
se beneficiaria en su conjunto de una mayor inversion
en investigacion y desarrollo de nuevas tecnologias.
De plasmarse a nivel mundial esta propuesta, no sélo
que una justicia proporcional seria alcanzada, sino
que se presenciaria un acontecimiento de generosi-
dad global sin presentes en la historia de la humani-
dad. La teoria de Hobbes se probaria incorrecta y la
cohesion de la humanidad se vislumbraria mundial.
Es probable, no obstante, que una vez mas el hombre
pruebe ser el lobo del hombre.

"“Correctivo a la proteccién mundial de las invencio-
nes”. “Justicia, vigencia y eficacia del régimen interna-
cional de patentes”. “A global solutionfortheprotection
of inventions”.

2Todo pais, por mas que su aportacién no sea signi-
ficativa por su pequefo mercado, no debe dejar de
aportar a esta recompensa global, no sélo en virtud de
que tienen la aspiracién de dejar de ser pobres, sino
también porque sera correcto que puedan beneficiar-
se legitimamente (al aportar segun su capacidad se-
gun esta nueva concepcion) del progreso tecnoldgico.

3Temas como las importaciones paralelas (el agota-
miento de los derechos), medidas en frontera, Las
licencias, los segundos usos, enfermedades huérfa-
nas, conocimientos ancestrales, “diseasemongering”,
“efforts at ever-greening”, “me-toodrugs”, etc., estan
referidos en mis obras como elementos ha considerar
en esta hipotética reconstruccion global de la propie-
dad intelectual.
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