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Presentacion

El Equipo Editorial de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual (RIPI) se
congratula en presentar el nimero 13 de la Revista. Luego de un periodo de preparaciéon
del nuevo formato, podemos poner ante ustedes una produccién académica de calidad y
con temdtica diversa y de actualidad. Como verdn, hay novedades en este nuevo ejemplar.

En primer lugar, queremos recordar la partida de quien fuera desde 2012 miembro
del Consejo de Redaccién de la RIPI, el amigo Hugo Cuauhtémoc Contreras Lamadrid,
profesor de la Universidad Nacional Auténoma de México y director del INDAUTOR.
Fallecié sorpresivamente el pasado 3 de octubre. Nos unimos a su familia, que tanto ha
sufrido con esta pérdida.

Luego, queremos destacar que nuestra pretensién de iberoamericanismo es una rea-
lidad cada vez mds palpable. Se fortalece nuestra presencia regional al incorporarse la
Universidad Panamericana, de México, a la responsabilidad editorial de la RIPI. En
representacién de esa casa de estudios, se suma el Prof. Dr. José Manuel Magafia Rufino
como Secretario de Redaccién. La actividad académica de la Universidad Panamericana
en la disciplina de la propiedad intelectual es reconocida dentro y fuera de su pais.

A su vez, contamos con nuevos miembros en el Comité Académico y en el Consejo
de Redaccién, que manifiestan esa impronta regional, a saber: Gemma Minero Alejan-
dre (Universidad Auténoma de Madrid, Espana), Miguel Rapela (Universidad Austral,
Argentina), Maria del Carmen Arteaga Alvarado (Universidad Nacional Auténoma de
México, México) y Graciela Melo Sarmiento (Universidad de La Sabana, Colombia).
Estos profesionales y académicos se suman al equipo aportando sus vinculos académicos
y su criterio cientifico.

Por otra parte, en este niimero, nuestros autores provienen de Argentina, Colombia,
Costa Rica, Espana, México, Puerto Rico y Venezuela, lo cual es una muestra del alcance
iberoamericano de la produccién de la RIPI y de nuestros lectores. Agradecemos a todos
los autores que publicaron en la RIPI desde 2012 por sus aportes a esta disciplina tan
relevante para nuestros paises. Con ellos entendemos que la mejora de la calidad de vida
de nuestros ciudadanos es muy dependiente de la creacién y difusién de la cultura y de
la tasa de innovacién aplicada a productos y servicios. Solo a titulo ilustrativo, podemos
mencionar que, considerando desde su inicio hasta principios de 2020, la RIPI fue
consultada en 229.000 ocasiones. Historicamente, el articulo mds leido fue el de Diego
Séenz, “El plagio de los jueces en las sentencias”, con mds de 14.000 consultas.

Respecto al nuevo formato de la publicacién, no se trata solamente de una nueva



presentacion y acceso en el portal de las revistas cientificas de la Universidad Austral.
El sistema O]JS nos permite adaptarnos a los criterios de indexacién y de inclusién en
las principales bases de datos de revistas cientificas, lo que facilitard la citacién de los
articulos y las referencias curriculares de nuestros autores. A su vez, brinda seguimiento
del proceso editorial y del anonimato de la revisién por pares. Como podrén ver, hemos
unificado las pautas de citacién, tanto de doctrina como de legislacién y jurisprudencia.
Sin perjuicio del nuevo acceso, la RIPI seguird siendo editada y distribuida por IJ Edito-
res, a quienes agradecemos el apoyo que siempre nos han dado.

Entre las novedades, también queremos destacar que, de ahora en mads, las fechas de
publicacién serdn fijas: 1 de junio y 15 de diciembre de cada afio, con entrega final de
propuestas el 1 de abril y el 15 de octubre, respectivamente. Esto permitird que los pos-
tulantes puedan conocer con tiempo cudles son los plazos y adecuar las presentaciones y
revisiones a dichas pautas.

Gran parte de esta mejora editorial se debe a la incorporacién de la editora Lucila
Scibona al Equipo Editorial. Su profesionalismo y dedicacién nos ha permitido mejorar
claramente los estdndares de la publicacién.

El Equipo Editorial les agradece a los lectores su interés y continuidad en todos estos
afos, lo cual demuestra el interés creciente por la disciplina y el crecimiento institucio-
nal de las dreas académicas en cada una de nuestras casas de estudio: el Centro de la Pro-
piedad Intelectual de la Universidad Austral (CPI), el Centro de Estudios en Propiedad
Intelectual de la Universidad de La Sabana (CEDEPI) y el Departamento de Propiedad
Intelectual y Nuevas Tecnologias de la Universidad Panamericana (DPINT).

Guillermo Cabanellas de las Cuevas

Gustavo Schotz

Directores

Juan Fernando Cérdoba Marentes

José Manuel Magaiia Rufino

Secretarios de Redaccién
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Resumen

Los requerimientos de conocimientos y la necesidad de generacién de nuevas invenciones tanto
en productos como en procesos del mejoramiento vegetal moderno son altamente demandantes
y en las fronteras de la ciencia. No hay en el sector publico ni en el privado capacidad tecnolégica
autdrquica capaz de dominar por completo emprendimientos de este tipo. En este marco general,
los procesos de innovacién abierta tanto publica/privada como privada/privada resultan clave
para el éxito.

A pesar de las oportunidades que generan los procesos de innovacién abierta aplicados al mejora-
miento vegetal moderno, no se detecta un aumento en la tasa de innovacién medida por el incre-
mento promedio de la productividad de los cultivos. Una posible explicacién de este hecho reside
en que la base genética en la cual se estd apoyando el mejoramiento vegetal moderno se ha estre-
chado de forma significativa por una falta de utilizacién o subutilizacién de los recursos genéticos.

Los derechos de propiedad intelectual forman parte de las variables de esta compleja ecuacién y
su aplicacién conduce a plantear tres hipétesis que fueron contrastadas con cuatro casos reales de
innovacién abierta aplicados en mejoramiento vegetal moderno en Argentina.

En ningin caso se observé que la supresion de los derechos de propiedad intelectual haya sido
considerada una herramienta para fomentar la innovacién (hipétesis 1). Por el contrario, lo que
se observé es que la innovacién se orientd hacia aquellos productos o procesos capaces de ser
gestionados en forma innovadora por algln sistema de propiedad intelectual vigente, aunque
la proteccién esté limitada por la velocidad del avance tecnolégico (hipétesis 2). Una solucién
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alternativa (hip6tesis 3) es que el marco legal para fomentar el desarrollo deba reformularse de
forma integral para adecuarlo a los desarrollos del mejoramiento vegetal moderno bajo procesos
de innovacién abierta. La decisién para una u otra alternativa es critica, dado que de ella depen-
derd la tasa de innovacidn resultante de los cultivos.

Palabras clave: mejoramiento vegetal, innovacién abierta, derechos de propiedad intelectual.

The Interaction Between Intellectual Property Rights and
Open Innovation Processes Applied to Modern Plant Breeding

Abstract

The knowledge requirements and the need to generate new inventions in both products and
processes of modern plant breeding are highly demanding and on the frontiers of science. There
is no self-sufficient technological capacity in the public or private sector capable of completely
dominating such undertakings. In this general framework, the processes of open innovation,
both public/private, public/public and private/private, are key to success.

Despite the opportunities generated by open innovation processes applied to modern plant bre-
eding, an increase in the innovation rate is not detected, as measured by the average increase in
crop productivity. One possible explanation for this fact is that the genetic basis on which mo-
dern plant breeding is being supported has been significantly narrowed by a lack of utilization or
underutilization of genetic resources.

Intellectual property rights are part of the variables of this complex equation and their applica-
tion leads to three hypotheses that were tested against four real cases of open innovation applied
in modern plant breeding in Argentina.

In no case it was observed that the suppression of intellectual property rights has been considered
a tool to promote innovation (hypothesis #1). On the contrary, what was observed is that the
innovation was oriented towards those products or processes capable of being managed in an
innovative way by some current intellectual property system, although protection is limited by
the speed of technological advance. An alternative solution (hypothesis #3), is that the legal fra-
mework to promote development should be reformulated in an integral way to adapt it to the de-
velopments of modern plant breeding under open innovation processes. The decision for one or
the other alternative is critical since the innovation rate resulting from the crops will depend on it.

Key words: plant breeding, open innovation, intellectual property rights.

A interacdo entre os direitos de propriedade intelectual e os processos
de inovagdo aberta aplicados no melhoramento de plantas moderno

Resumo
As exigéncias de conhecimento e a necessidade de gerar novas invengées, tanto em produtos
como em processos de melhoramento de plantas, sio altamente exigentes e encontram-se nas
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fronteiras da ciéncia. Nao h4 capacidade tecnoldgica autdrquica no sector puiblico ou privado que
seja capaz de dominar completamente empreendimentos desse tipo. Neste quadro geral, os pro-
cessos de inovagao aberta, tanto ptblico/privado como privado/privado, sio a chave do sucesso.
Apesar das oportunidades geradas pelos processos de inovacio aberta aplicados ao melhoramento
moderno de plantas, nio ¢ detectado aumento na taxa de inovagio medida pelo aumento médio
da produtividade das culturas. Uma explicagio possivel para este facto ¢ que a base genética sobre
a qual o melhoramento vegetal moderno estd a ser apoiado se reduziu significativamente devido
a falta ou subutilizagao dos recursos genéticos.

Os direitos de propriedade intelectual sdo uma das varidveis desta complexa equacio e a sua apli-
cagio leva a trés hipSteses que foram testadas com quatro casos reais de inovagio aberta aplicados
no melhoramento de plantas modernas na Argentina.

Em nenhum caso se observou que a supressio dos direitos de propriedade intelectual tem sido
considerada um instrumento para promover a inovagio (hipétese 1). Pelo contrério, o que foi
observado é que a inovagio foi orientada para aqueles produtos ou processos capazes de serem
geridos de forma inovadora por algum sistema de propriedade intelectual existente, mesmo que a
proteccio seja limitada pela velocidade do progresso tecnolégico (hipétese 2). Uma solugao alter-
nativa (hipétese 3), é que o quadro legal para promover o desenvolvimento deve ser reformulado
de forma integral para o adaptar aos desenvolvimentos da moderna melhoramento de plantas em
processos de inovagao abertos. A decisdo por uma ou outra alternativa ¢ critica, uma vez que a
taxa de inovagao resultante das culturas dependerd disso.

Palavras chave: melhoramento vegetal, inovagio aberta, direitos de propriedade intelectual.

1. Introduccioén. Invencién, innovacidn, innovacidn cerrada y abierta

Al analizar la innovacién abierta y la creacién de valor en el mejoramiento vege-
tal, Miiller y Campos (2020) sostienen que la evolucién de la sociedad humana
estd estrechamente relacionada y depende del progreso que el hombre ha logrado
en la agricultura, dado lo cual no es de extranar que esta haya sido un terreno
especialmente fértil para la innovacién. En este marco, el objetivo del presente
articulo es explorar la interaccién existente entre los derechos de propiedad inte-
lectual en variedades vegetales (en particular, derechos del obtentor y patentes de
invenciones biotecnoldgicas) y los procesos de innovacién abierta en el contexto
general del mejoramiento vegetal moderno.

Esta triple interaccién ha sido escasamente abordada en la literatura, de-
biéndose mencionar ademds de Miiller y Campos (2020), los aportes de Aoki
(2009), Brem, Nylund y Hitchen (2017), Byrum (2017), EuropaBio (2018),
Henry (2019) y Oguamanam (2013). Una de las razones que pueden explicar el
hecho de este relativo menor interés radica en que dicha interaccién ha sido mds
analizada en el contexto de industrias econémicamente relevantes, como, por
ejemplo, la farmacéutica, la de hardware, la de software y no tanto en industrias
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estratégicamente sensibles, como la de semillas. Ademds, en los trabajos mencio-
nados, la interaccién ha sido analizada en forma descriptiva.

El presente trabajo intenta profundizar el andlisis de las consecuencias y limi-
taciones de la interaccién a los fines del mantenimiento de la tasa de innovacién
de los cultivos, confrontando modelos de gestién de la propiedad intelectual con
casos reales.

A los fines de introducir el tema, debemos mencionar que el término “innova-
cién” es ampliamente utilizado en la vida moderna, tanto para describir procesos
o productos como en contextos de comunicacién o de marketing empresario.
Dado que la innovacién estd estrechamente ligada a la invencién, a menudo
sucede que ambos términos se usan indistintamente y son confundidos entre si.’

Sin embargo, los términos “invencién” e “innovacién” no son sinénimos y se
aplican a bienes y servicios diferentes. Sintetizando a estas fuentes mencionadas,
la “invencién” es la creacién de algo nuevo y es un término que hace referencia
a la generacién de una nueva idea o conocimiento, cuya finalidad es resolver un
problema técnico especifico, y a la creacién, disefio o desarrollo de un producto,
dispositivo, método que no ha existido antes. La invencién también puede ser
un nuevo proceso para producir un producto o puede ser una mejora sobre un
producto o un producto existente.

La “innovacién”, por su parte, es un término bastante mds dificil de definir e
interpretar. Siguiendo las definiciones de IICA (2019), OECD (2018) y Ruane
(2019), la innovacién es la comercializacién de la invencién y hace referencia a
la introduccién en el mercado de nuevos y valiosos productos, procesos, tecnolo-
gias, servicios, mejoras o rediseno de los existentes. Las innovaciones pueden ser
tecnolégicas, sociales, organizacionales y/o institucionales ¥y, en el presente arti-
culo, tinicamente nos ocuparemos de las primeras, las cuales, a su vez, compren-
den innovaciones en productos y procesos. La innovacion tecnoldgica, expresa
Kalange (2020), puede, en sintesis, definirse como la transformacién de una idea
en una realidad.

Invencién e innovacién se diferencian por su forma de proteccién y regulacién.
Mientras que las invenciones pueden protegerse por las diversas herramientas de
los derechos de propiedad intelectual (DPI) existentes, tales como los secretos co-

1 Ver, por ejemplo, Baregheh, Rowley y Sambrook (2009); Bledow et al. (2009); Boer y
During (2001); Crossan y Apaydin (2010); Instituto Interamericano de Cooperacién para
la Agricultura [IICA] (2019); O’Sullivan y Dooley (2009); Organization for Economic
Co-operation and Development [OECD] (2005; 2018); Rogers (2003); Ruane (2019);
Schilling (2013); Tidd y Bessant (2009)
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merciales o industriales, modelos de utilidad, patentes y, para el caso de variedades
vegetales, por los derechos del obtentor (DOV), las innovaciones usualmente se
protegen mediante el registro y la autorizacién comercial para la venta.

Otro aspecto que las diferencia es que si bien las invenciones pueden tener su
origen tanto en dreas académicas como en dreas empresariales, las innovaciones
son casi exclusivamente pertenecientes a estas ultimas. Estadisticamente, pocas
invenciones se materializan en innovaciones. De hecho, entonces, puede haber
invenciones que no serdn innovaciones, pero es improbable que existan innova-
ciones tecnoldgicas que no hayan sido precedidas por una invencién, sea tanto
registrable como no registrable.

Los procesos de invencién han estado mds relacionados con el mundo aca-
démico que con el industrial y lo inverso ha ocurrido con los procesos de inno-
vacién. Sea en un caso o en el otro, los procesos de invencién e innovacién han
sido tradicionalmente cerrados y basados en recursos propios, lo que hoy deno-
minamos “innovacién cerrada” (closed innovation). Estos procesos estuvieron en
cierta medida relacionados con dos factores contrapuestos: a) falta de orientacién
empresarial de parte de la comunidad académica; b) falta de confianza en la ca-
pacidad inventiva de la academia de parte de la comunidad empresarial. En este
sistema de gestién de la innovacién, los proyectos se desarrollaban exclusivamen-
te de principio a fin por medios de la propia organizacién, empresa o institucién.

En el caso de las empresas, esto llevé a la creacién de grandes dreas de investi-
gacién y desarrollo (IyD) con numerosos y calificados recursos humanos genera-
dores de conocimientos propios. La innovacién cerrada se caracterizé tanto por
investigar, crear y desarrollar productos o servicios completamente dentro de la
empresa como por el hecho de adoptar fuertes estrategias de proteccién basadas
en el secreto industrial, la aplicacién de diversos sistemas de DPI registrables y
una relativa baja utilizacién de las herramientas de licenciamiento.

Con el objetivo de acelerar y agilizar los procesos de innovacién, reducir el
riesgo y eficientizar el uso de recursos humanos y econémicos, los procesos de in-
novacion cerrada estdn siendo acompanados o aun reemplazados por procesos de
innovacién abierta (open innovation). Este moderno concepto y paradigma fue
introducido por Henry Chesbrough y se basa en el supuesto de que para avanzar
en innovacién tecnoldgica, llegar mds rdpido y a menor costo al mercado, las
empresas pueden y deben utilizar tanto ideas y caminos internos como externos.’
En la innovacién abierta, los proyectos pueden originarse dentro o fuera de la

2 Entre muchos autores, ver la extensa obra sobre innovacién abierta de Chesbrough (2003;
2006; 2011; 2019); Chesbrough y Bogers (2014); Chesbrough, Vanhaverbeke y West (2006).
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empresa, incorporarse al principio o en fases intermedias del proceso de innova-
cién y ser lanzados al mercado a través de la misma compania o a través de otras
empresas, mediante la utilizacién de patentes o transferencias de tecnologia via
licenciamiento. Asimismo, la IyD interna de la empresa también existe, pero
Unicamente se centra en la creacién de conocimiento que no existe o no se puede
acceder fuera de la empresa. Claramente, y para el caso de la vinculacién piblico/
privada, el concepto de “innovacién abierta” generd un virtuosismo bidireccional
mds avanzado que el concepto de “innovacién cerrada’, ya que las invenciones
del sector académico también pueden disponer de un terreno mds fértil para
convertirse en innovaciones. Ademads, asi como las invenciones constituyen el
basamento de las innovaciones, el desarrollo es el puente nexo que une a las dos.
De esta manera, un concepto de gestién del conocimiento de reciente aparicién
y enteramente aplicable a la innovacién abierta une a la invencién (investigacién)
con el desarrollo y la innovacién en una férmula integral I+D+I como superado-
ra del anterior concepto de [+D.

Probablemente, por una confusién de términos tales como “cédigo abierto” u
open access de la industria de software, a veces se ha considerado a los DPI como
antagénicos al concepto de “innovacién abierta’. Objetivamente esto no es asi,
por el contrario, en lo concerniente a los DPI, la innovacién abierta no difiere
sustancialmente de la innovacién cerrada. “Innovacién abierta no es sinénimo
de cddigo abierto”, expresan Miiller y Campos (2020, p. 85). En la innovacién
abierta, todos los tipos de DPI pueden tener cabida y ser aplicados de manera
tan fuerte como en los procesos de innovacién cerrada. Lo que difiere entre la
innovacién cerrada y la abierta es la forma de gestionar los DPI, la cual hace un
uso extensivo de las licencias como base para compartir tecnologfas o transferirlas
(EuropaBio, 2018), y puede contener, en algunos casos, dreas de libre dispo-
nibilidad de los bienes intangibles generados (Hall, 2010). Asimismo, bajo el
concepto de “innovacién abierta”, las empresas no solamente son generadoras de
DPI, sino también usuarios activos de DPI (Pénin y Neicu, 2018).

El mejoramiento vegetal tradicional desarrollado en empresas ha estado his-
téricamente relacionado con la academia, pero en un contexto de innovacién
cerrada.” El mejoramiento vegetal moderno (ver su desarrollo en el siguiente
apartado), sin embargo, es un campo interdisciplinario en el cual se conjuga
la alta tecnologia de vanguardia a los fines de la mejor utilizacién y aprovecha-
miento de los recursos genéticos existentes. Es por esta razén que la interrelacién
entre esta tecnologia y la propiedad intelectual en procesos de innovacién abierta

3 Ve, por ejemplo, el andlisis de Miiller y Campos (2020).
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constituye todo un desafio, lo cual es el punto central que se explorard en el pre-
sente articulo.

No es objeto de este articulo el estudio o profundizacién de los diferentes
tipos de DPI aplicables en vegetales ni examinar sus aspectos regulatorios. A
tales fines, se remite a textos cldsicos en la materia, como Botana Agra (2017a;
2017b); Correa (2014; 2015); Fernando Magarso y Lema Devesa (2002); Lema
Devesa y Fernando Magarzo (2002); Sdnchez Herrero (2007); Rapela (2000);
Rapela y Schotz (20006).

2. Coevolucidn del mejoramiento vegetal y el concepto de “innovacion”:
tres hipétesis
Por medio de la domesticacién de las especies cultivadas basada exclusivamente
en la seleccién visual de los mejores ejemplares de plantas, el mejoramiento ve-
getal fue practicado en forma empirica por los seres humanos desde el momento
mismo de la transicién del nomadismo (paleolitico) al sedentarismo (neolitico).
En 18606, y tras el trabajo de Gregor Mendel —que recién seria reconocido a prin-
cipios del siglo XX—, comienza la era cientifica del mejoramiento vegetal, aunque
también basada en la seleccién por el fenotipo, y, mds de cien afos después —en
1970—, se comenzd a transitar la era fenogenotipica del mejoramiento vegetal, la
cual caracterizé a la agricultura 3.0. A una velocidad vertiginosa, el siglo XXI se
abre a una era genémica del mejoramiento vegetal, en la cual la estructura fina
del material hereditario es completamente accesible, permitiendo la recombina-
cién dirigida mediante la seleccién de genes especificos utilizando herramientas
moleculares para rastrear la variacién dentro del genoma. Esto es lo que se de-
nomina “mejoramiento vegetal moderno”, el cual caracteriza a una agricultura
4.0, cuyo objetivo es obtener nuevas variedades de plantas basado en la seleccién
gendémica y fenémica generada en big data. La enorme cantidad de puntos de
informacién que puede llegar a trillones de datos para la seleccién de una sola
variedad vegetal hace necesario usar inteligencia artificial a los fines de conjugar
una visién y andlisis completo del problema a través de una interaccién ser hu-
mano-computadora nunca abordada. Este conocimiento “fino” del genoma y el
incipiente entendimiento profundo de la relacién entre genotipo y fenotipo es-
tdn permitiendo la aplicacién de la edicién génica a los fines de poder modificar
la expresién de los genes clave relacionados con la productividad y la tolerancia a
distintos tipos de estrés bidticos y abidticos (Rapela, 2020).

El avance genético y biotecnoldgico de la “agricultura 3.0” estuvo fuertemente
marcado por un concepto de “innovacién cerrada’ fundamentalmente liderado
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por compafias privadas, las cuales, mediante la incorporacién de significativos
recursos humanos y econémicos, llegaron a la concrecién prdctica de la trans-
génesis que modific la agricultura de muchos paises, en particular en todo el
continente americano. En un modelo muy diferente, la era genémica, junto con
las técnicas de seleccién asistida por marcadores moleculares y la edicién génica
que forman el corazén de la “agricultura 4.0”, estd liderada fundamentalmente
por centros académicos publicos y ahora son los propios investigadores los que
marcan la ruta de la futura comercializacién de los nuevos productos mediante
conceptos estrechamente basados en la innovacién abierta (Rapela, 2019a).

La “agricultura 3.0” parece haber pasado a toda velocidad evolucionando ha-
cia una “agricultura 4.0” con elementos centrales diferentes: a) de conocimientos
monopdlicos a democratizacién de los conocimientos; b) de privada a publica; ¢)
de empresas a universidades; d) de acceso fisico al recurso a acceso a la informa-
cidn; e) de licencias exclusivas a licencias no exclusivas (Rapela, 2019a).

En lo referente a los DPI, el mejoramiento vegetal de la agricultura 3.0 se
caracterizé porque los productos directos del mejoramiento vegetal —o sea, las
variedades de plantas nuevas, distintas, uniformes y estables— podian ser protegi-
das por un titulo de propiedad intelectual sui generis conocido como DOV. Las
invenciones biotecnoldgicas, por su parte, podian calificar para ser protegidas
mediante patentes una vez cumplidos los requisitos de novedad absoluta, altura
inventiva y aplicacién industrial. Ambos derechos pueden coexistir y, de hecho,
hay innumerables variedades protegidas mediante un DOV que contienen una o
mds construcciones genéticas patentadas obtenidas en laboratorio. El problema
es que estos paradigmas estdn fuertemente desafiados en el mejoramiento vegetal
moderno de la agricultura 4.0, a tal punto que ya existen desarrollos genéticos
concretos que no pueden ser protegidos por ningun sistema de DPI en curso
(Rapela, 2019b).

No existen dudas, expresan Miiller y Campos (2020), que para cumplir con
el enorme desafio de proporcionar alimentos nutritivos y asequibles a la humani-
dad y, al mismo tiempo, reducir la huella ambiental de la agricultura se necesitan
nuevos modelos de innovacién. En este contexto, las empresas semilleras estdn
adoptando la innovacién abierta para aprovechar recursos humanos disponibles
fuera de ellas y, asimismo, incrementar su capacidad para generar, adoptar, desa-
rrollar y llevar al mercado tecnologias novedosas.

El mejoramiento genético de los cultivos ha sido imprescindible para garan-
tizar la seguridad alimentaria de una poblacién mundial en permanente creci-
miento. De hecho, el mejoramiento vegetal es una de las claves fundamentales
para interpretar la razén por la cual las predicciones de Robert Malthus no resul-
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taron, hasta el momento, acertadas. De no haber existido el mejoramiento ve-
getal realizado durante el siglo XX y lo que va del XXI, dificilmente la provisién
de alimentos del mundo podria sustentar a una poblacién superior a los 2000
millones de personas (Henry, 2019; Miiller y Campos, 2020; Rapela, 2020).

Pero si bien no existen dudas respecto a que la innovacién es un motor clave
del crecimiento econdmico, si las hay respecto a si los DPI —como las patentes,
modelos de utilidad, derechos de autor o DOV~ constituyen una herramienta
eficaz para incentivar la innovacién al permitir que las empresas y las institucio-
nes académicas capturen una proporcién de los beneficios de sus inversiones en
investigacién y estos sirvan para realimentar el desarrollo de mejores invenciones.

Como correctamente expresa Eidi Williams (2010), en muchas 4reas del co-
nocimiento mensurar este dilema es sumamente complejo, dado que a menudo
los cambios tecnolégicos son acumulativos, es decir, que el desarrollo del produc-
to es el resultado de varios pasos de invencién e investigacién. En los mercados
donde la invencién es acumulativa, expresa esta autora, la efectividad general
de los DPI en la promocién de la innovacién también depende de una segunda
pregunta menos estudiada: los DPI sobre las tecnologias existentes ;obstaculizan
o favorecen la innovacién posterior?

Uno de los autores més conocidos que defienden lo primero es Matt Ridley*
(20105 2020), quien sostiene la hipétesis de que la innovacién ocurre por prueba
y error, que la prictica lidera a los avances cientificos y que los DPI no constituyen
una herramienta para favorecerla (hipétesis 1). Aplicado al tema que trata aqui,
Ridley (2010; 2020) argumenta que la experiencia empirica de prueba y error
del mejoramiento vegetal pre-Mendel, la cual precedi6 a cualquier teoria valida
sobre genética, constituyé el cimiento de la innovacién, y que esta tltima no se
sustentd en la base tedrica cientifica pos-Mendel. En forma general, Ridley (2010;
2020) rechaza a los DPI como herramienta para la innovacién, ya que muestran
repetidamente que han retrasado el florecimiento humano més de lo que lo han
ayudado y que los monopolios protegidos por el Gobierno para algunos inventos
retrasan la innovacién, desperdiciando recursos preciosos en peleas por patentes
en lugar de luchas competitivas para inventar la préxima gran cosa. La mayoria
de las veces solo reflejan quién fue lo suficientemente astuto o bien conectado con
la oficina de patentes. La conclusién, expresa Ridley, es que los DPI son barreras
para la bisqueda de la innovacién y un lastre para la economia, y no una bendi-
cién necesaria para la innovacién que los economistas modernos y los estudiosos

4 Periodista, economista y hombre de negocios de Inglaterra, miembro de la Cdmara de los
Lores. Es autor de numerosos libros en los que sustenta sus hipétesis en cuanto a innovacion.
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del derecho quieren hacer creer. Segiin Ridley (20105 2020), no existen indicios
de una “falla del mercado” en la innovacidn a la espera de ser rectificada por la
propiedad intelectual, mientras que existe una amplia evidencia de que las paten-
tes y los derechos de autor obstaculizan la innovacién (Book, 2020).°

Resulta vilido suponer que si la hipdtesis de Ridley (20105 2020) respec-
to al efecto negativo de los DPI sobre la innovacién fuera acertada, la tasa de
innovacién en mejoramiento vegetal medida por el incremento promedio de
la productividad de los cultivos deberia estar estancada o aun en disminucidn.
De hecho, justamente eso es lo que estd ocurriendo. En un exhaustivo andlisis
de fuentes internacionales publicas y privadas incuestionables, Rapela (2019a)
sefala que, en la dltima década, han empezado a hacerse claras senales de alarma
sobre los crecimientos productivos de los diferentes cultivos. Numerosos estudios
muestran que alimentar y dar energia al mundo requerird que la produccién
agricola entre los anos 2010 y 2050 se incremente al doble, y para llegar a esta
cifra se necesita una tasa de crecimiento de la productividad de los principales
cultivos del orden del 2,4% por afo. Pero las investigaciones privadas indican
que las mejoras promedio del rendimiento de maiz, arroz, trigo y soja estdn con
un crecimiento del 1,2%, o sea, justo la mitad de lo necesario. Los informes de la
Organizacién para la Cooperacién y el Desarrollo Econémicos (OECD, por sus
siglas en inglés) son coincidentes y sefialan que el crecimiento promedio anual de
la agricultura en el periodo 2003-2012 fue del 2,1%, el cual disminuyé a 1,5%
para el periodo 2013-2022, datos que fueron ratificados por esta organizacién
junto con la Organizacién de las Naciones Unidas para la Alimentacién y la Agri-
cultura (FAQO, por sus siglas en inglés) en el tltimo informe para las proyecciones
2019-2028 (OECD-FAO, 2019). Otros reportes recientes, como los realizados
por el Virginia Tech’s College of Agriculture and Life Sciences, que fueron pre-
sentados durante el World Food Prize en Des Moines, Iowa (Estados Unidos),
difieren en los valores absolutos, pero no en la diferencia. De acuerdo con esta
institucidn, es necesario un incremento anual de la productividad de los cultivos
del 1,73% para cubrir toda la demanda de alimentos, fibra y bioenergfa hasta el
ano 2050, pero estos niveles solo se cumplen en China y en el sureste de Asia,
son inferiores en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y no llegan al 1% en
los paises menos desarrollados (Virginia Tech, 2019).

5  Enestacita, Bock (2020) hace un andlisis de las propuestas de Matt Ridley desestimando la
relacién entre derechos de propiedad intelectual e innovacién, sefialando, entre otras cosas,
el contradictorio hecho de que Ridley ha vendido millones de ejemplares de sus libros, los
cuales estdn protegidos por derechos de autor por los cuales recibe regalias.
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En contraposicién a la hipétesis de Ridley (2010; 2020) de que los DPI obs-
taculizan la innovacién, Rapela (2019a) conjetura que el complejo entramado
de tratados, convenciones, protocolos, acuerdos internacionales y normativas re-
gionales y nacionales que se aplican sobre las variedades vegetales y no los DPI
en si mismos son la causa del estancamiento sefialado en la tasa de innovacién
(hipétesis 2).

Para este autor, la innovacidn, el desarrollo cientifico y técnico de variedades
vegetales modernas, incluyendo microrganismos beneficiosos, el acceso y uso de
los recursos fitogenéticos y el desarrollo de invenciones biotecnolégicas y la bio-
seguridad estdn regulados a nivel mundial, regional y nacional por una enorme
cantidad de legislaciones internacionales, regionales y nacionales. La interpreta-
cién en forma conjunta y combinada de estas es por demds dificultosa debido a
los solapamientos, vacios, ambigiiedades, contradicciones y falta de acoplamien-
to mutuo. Basta sefialar que mientras que el sistema de DOV es open source,
todos los tratados de recursos fitogenéticos que regulan el acceso al material esen-
cial del mejoramiento vegetal son close source. El cuadro es atin mds complejo ya
que una serie de desarrollos cientificos que se aplican en mejoramiento vegetal en
forma amplia —en particular las técnicas de edicién génica— han provocado que
varios de esos marcos regulatorios internacionales hayan quedado obsoletos. La
hipétesis que plantea Rapela (2019a) es que estos hechos estdn relacionados; el
entramado de legislaciones y regulaciones que se aplican sobre el desarrollo de las
variedades vegetales modernas y microrganismos beneficiosos es la causa que estd
afectando el acceso y uso de los recursos genéticos y a la investigacién y desarrollo
en genética y mejoramiento vegetal, y el efecto provocado es el estancamiento del
crecimiento de la productividad, es decir, la tasa de innovacién. En forma similar,
Dederer (2020) ha planteado que en vista de todas estas complejidades e incer-
tidumbres, los legisladores deben monitorear continuamente la situacion fictica
y legal y estar preparados para posibles enmiendas a las actuales legislaciones de
patentes y DOV.

Dicho de otra manera, mientras que para Ridley (2010; 2020) el estanca-
miento y la disminucién de la tasa de innovacién se debe a los DPI, para Rapela
(2019a) esto se debe a la existencia de un marco altamente complejo, desarticu-
lado e independiente de legislaciones sobre DPI, recursos genéticos y asuntos re-
gulatorios que obstaculizan la innovacién y ejercen una accién conjunta negativa
sobre un dnico objeto al cual se aplican (la variedad vegetal). De tal forma, ambas
hipétesis difieren en la posible salida. Mientras que para Ridley (2010; 2020) la
solucién a la crisis del incremento productivo de los cultivos estaria en la elimi-
nacién de los DPI, para Rapela la solucién se focaliza en desarrollar un nuevo y
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tnico marco integral de DPI para todo el germoplasma vegetal que permita un
fomento concreto a la innovacién, lo cual es algo completamente diferente.

Finalmente, entre ambas hipétesis se encuentra la propuesta por Lizaso y
Schétz (2017): la solucién mds pragmdtica se basa en el uso de los instrumentos
de DPI ya disponibles, pero bajo modernos sistemas de gestién (hipétesis 3). En
un profundo y extenso andlisis de plataformas abiertas en modernos procesos de
innovacién, Lizaso y Schétz (2017) sostienen que estos ultimos evolucionaron
aplicando mecanismos y herramientas hibridas de cocreacién, incluyendo pla-
taformas, aplicativos y nuevos tipos de estructuras organizacionales intermedias
conocidas, tales como open innovation accelerators (OIA) y patent aggregations
organizations (PAO). En particular, proponen que esta segunda estructura es ade-
cuada al contemplar tanto: a) los propdsitos que se pretenden alcanzar a través
del objetivo general del proyecto; b) las exigencias de implementacién en térmi-
nos de factores criticos de éxito; y c) los criterios de implementacién. Aplicado
al andlisis puntual del mejoramiento vegetal y desde el punto de vista de los
DPI, estos autores sostienen que la innovacién abierta sobre nuevas variedades
vegetales que, a su vez, pueden contener invenciones biotecnoldgicas patentadas
presenta un “horizonte promisorio” para el desarrollo tanto de OIA como de
PAO. Estas posibilidades estdn reafirmadas por expertos de importantes compa-
fifas semilleras (Byrum, 2017).

También se puede agregar, como expresa Hall (2010), que en estas modernas
plataformas los DPI se pueden utilizar a la defensiva para negociar licencias cru-
zadas con otras empresas en la industria o instituciones académicas que poseen
tecnologias complementarias, evitando asi litigios mutuos, como se aplica por
un gran namero de empresas en las industrias de semiconductores, hardware
y software informdtico. Asimismo, expresa este autor, los DPI pueden permitir
la liberacién selectiva al publico de patentes que no estdn siendo explotadas,® o
financiar activamente la investigacién académica sin especificar con precisién el
objetivo o el drea de la investigacién.”

3. Mejoramiento vegetal moderno e innovacion abierta: analisis de casos
A continuacién se analizardn cuatro casos reales de Argentina, contrastando las
tres hipétesis de trabajo para fomentar la innovacién abierta en mejoramiento ve-

6  Caso Intel (Hall, 2010).
7 Caso Millennium, que ha otorgado licencias de genes a empresas farmacéuticas para aplicaciones
especificas, al tiempo que conserva los derechos de todas las demds aplicaciones (Hall, 2010).
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getal moderno: a) eliminar los DPI (Ridley, 2010; 2020); b) gestionar de forma
novedosa los DPI haciendo uso del marco normativo vigente (Lizaso y Schotz,
2017); ¢) desarrollar un nuevo sistema integrado sui generis de proteccion para
todo tipo de germoplasma vegetal (Rapela, 2019a).

La seleccién de los casos ha sido al azar, pero condicionada por dos aspectos:
1) debian ser casos en los que las instituciones participantes fueran de amplio
conocimiento y reconocimiento; 2) debian ser casos en los cuales fuese posible
contar con informacién clave y comprobable “desde adentro” y factible de ser
publicada con la autorizacién respectiva. De ninguna manera se estd intentando
decir que estos cuatro casos agotan los ejemplos a nivel nacional en la materia.

Caso 1. Plataforma de Genémica y Mejoramiento (PGM)?

La PGM estd ubicada en la Cdtedra de Bioquimica de la Facultad de Agronomia
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con la gestién y vinculacién
tecnolégica de UBATEC S.A. La PGM es la plataforma de andlisis genémico
mds avanzada de Argentina y su objetivo es asistir, complementar y ayudar a la
industria nacional de mejoramiento vegetal y animal para el incremento de su
competitividad, proporcionando un servicio de alto nivel de recursos humanos
y tecnoldgicos. El proyecto es fruto de una politica del Estado nacional y cuenta
con financiamiento mediante la herramienta de Fortalecimiento a la Innovacién
Tecnoldgica de Aglomerados Productivos (FIT-AP) otorgado a través de la Agen-
cia Nacional de Promocién Cientifica y Técnica.

Al dia de hoy, once empresas de Argentina y una de Paraguay estdn recibiendo
apoyo de la PGM, particularmente en las dreas de descubrimiento de genes, ca-
racterizacién de germoplasma, mejoramiento asistido por marcadores y registro
de propiedad para acceder a un DOV, lo cual es obligatorio para el cultivo de
soja. En el momento de la firma de cada convenio, UBATEC S.A. y la empresa
suscriben un estricto acuerdo de confidencialidad que no permite ni el uso ni la
difusién de ningin resultado del servicio sin consentimiento previo de las par-
tes. Cada proyecto es una unidad independiente con su presupuesto y plazo de
ejecucion. En casi la totalidad de los casos, ademds, la empresa proporciona las
muestras de andlisis bajo codificacién.

Las empresas se benefician con un moderno, 4gil y no burocrdtico concep-
to de innovacién abierta pubico/privada gestionado por una sociedad anénima
cuya direccién es tripartida ente la UBA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las cimaras empresariales, que les permite ahorrar enormes sumas de re-

8  Elautor del presente trabajo es el actual director de Vinculacién Tecnolégica de la PGM.
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cursos econémicos para sus planes de mejoramiento al no tener que disponer de
instalaciones, equipamiento y recursos humanos para investigacién y desarrollo
de vanguardia. Hasta el momento, la politica de la PGM es la de no involucrarse
en la propiedad intelectual de las variedades vegetales o invenciones biotecnolé-
gicas que se puedan desarrollar, pero colabora en el asesoramiento y su gestién a
solicitud de la empresa y a favor exclusivo de esta.

Caso 2. Bioheuris S.A.°

Es una start up biotecnolégica de capital nacional ubicada en la ciudad de Ro-
sario, la cual combina herramientas de biologia sintética y edicién génica para
desarrollar cultivos resistentes a herbicidas. La empresa utiliza diseno racional y
evolucioén dirigida para primero identificar mutaciones que confieren resistencia
a herbicidas y luego introducirlas en los cultivos mediante técnicas de edicién
génica.

Bioheuris ha firmado acuerdos de tipo privado/privado con PyMES semilleras
nacionales, quienes se benefician de un ambiente de innovacién abierta win-win
por el cual pueden disponer de acceso a tecnologfa de punta y, por su parte, Bio-
heuris puede aplicar esas tecnologias de punta sobre germoplasma elite de nivel
competitivo comercial y con ello ahorrar afios de desarrollo en ambos sentidos. En
edicién génica, Bioheuris trabaja mediante licencias exclusivamente para I+D con
Benson Hill Biosystems, una de las companias mds importantes de edicién génica
a nivel mundial, la cual es una de las tinicas que posee tecnologias propietarias en
este campo. También estdn trabajando con otros proveedores de nucleasas.

Los acuerdos Bioheuris/empresas semilleras serdn contractuales e incluirdn
cldusulas de confidencialidad. La gestién de los DPI serd, en principio, con el
modelo de coexistencia; Bioheuris gestionard la proteccién de aquellas invencio-
nes con posibilidades de patentamiento, mientras que las empresas tramitardn la
proteccién de las variedades editadas mediante DOV. La licencia comprenderd
ambos derechos registrales. En los casos de aquellos paises —en particular Argen-
tina— donde las oportunidades de patentamiento sean extremadamente bajas, la
comercializacién de las variedades incluird el reconocimiento no registral de la
invencién a favor de Bioheuris.

Bioheuris, ademds, selecciona a sus paises blancos con dos premisas: a) deben
tener una politica regulatoria clara respecto a la comercializacién de las varieda-
des vegetales editadas, como es el caso de Argentina, Brasil, Colombia y Estados

9  Sintesis elaborada a partir de la informacién proporcionada por el Dr. Carlos Pérez, socio
fundador y director de Estrategia de Bioheuris S.A.
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Unidos; y b) deben estar adheridos al Tratado de Cooperacién de Patentes. En
este tltimo caso, la excepcién lo constituye justamente Argentina.
Bioheuris no hace uso de recursos genéticos (RRGG) en sus proyectos.

Caso 3. Bioceres'

Bioceres S.A. se encuentra ubicada en el Centro Cientifico Tecnoldgico de Ro-
sario, el cual alberga ademds a catorce institutos de investigacién del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas (CONICET). La empresa de
Investigacién y Desarrollo (I+D) de Bioceres es INDEAR.

En un ambiente de innovacién abierta, el socio estratégico de Bioceres es
el CONICET, siendo el objeto principal de esta colaboracién el desarrollo de
multiples eventos biotecnoldgicos y su aplicacién en la proteccién de cultivos,
principalmente soja y trigo. Mediante esta asociacién publico/privada, la dupla
CONICET/Bioceres ha complementado sus capacidades para proveer servicios
de [+D+1 y facilitar el desarrollo de nuevas tecnologias y productos de Bioceres
y de empresas fuera del grupo, proporcionando capacidades biotecnoldgicas de
vanguardia y know-how especializado requeridos para el desarrollo de productos
a costos competitivos.

La principal capacidad de Bioceres consiste en acelerar, de forma eficiente en
términos de capital, el lanzamiento al mercado de las tecnologias prometedoras
desarrolladas por grupos o instituciones cientificas reconocidas internacional-
mente. Ademds de la colaboracién con el CONICET, se destacan las alianzas de
Bioceres con la Universidad Nacional del Litoral, el Instituto Leloir, el Instituto
Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), la Universidad de Illinois y la
Universidad de Australia.

En 2003, Bioceres celebré un acuerdo de investigaciéon y desarrollo de la tec-
nologia HB4® con el CONICET vy la Universidad Nacional del Litoral. Esta
tecnologfa se refiere a un gen de girasol que confiere tolerancia a la sequia en
cultivos y ayuda a aumentar el rendimiento en un promedio del 13 al 19% para
multiples cultivos en diferentes estaciones y condiciones de crecimiento, inclui-
dos los episodios de sequia esporddica. HB4” también puede proporcionar un
mayor rendimiento sin afectar negativamente los rendimientos en condiciones
6ptimas de crecimiento, que es un factor distintivo e importante en comparacion
con otras tecnologias de tolerancia al estrés.

La estrategia de gestién de los DPI seleccionada por Bioceres fue por via del

10  Sintesis elaborada a partir de la informacién proporcionada por la Dra. Gloria Montarén
Estrada, directora de Asuntos Legales y Propiedad Intelectual de Bioceres S.A.
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patentamiento de las invenciones biotecnolégicas. La tecnologia HB4” estd pro-
tegida via patentes en al menos once paises, entre ellos, los principales paises del
espacio agro-business hasta el ano 2033.

Bioceres no hace uso de RRGG en sus proyectos.

Caso 4. Estacién Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)"
La EEAOC es un organismo autdrquico del Gobierno de la provincia de Tucu-
mdn, que se sostiene con el aporte de los sectores agricolas y agroindustriales de la
provincia a través de una tasa de servicio obligatoria fijada por ley que se les cobra
a aquellos sectores para los cuales trabaja. De hecho, es un organismo estatal ges-
tionado por los propios productores, financiable con recursos de la produccién y
nutrido del conocimiento mds avanzado disponible en el mundo.

Este organismo tiene programas de mejoramiento genético en cana de azicar,
soja, poroto, garbanzo, trigo y citricos que se desarrollan mediante convenios de
vinculacién tecnolégica y/o convenios de comercializacién con varias empresas.
Estos convenios, en muchos casos, implican una contraparte econdémica por par-
te de las empresas para ayudar al desarrollo de las variedades.

Dado que en variedades vegetales no hay actividades relacionadas con inven-
ciones biotecnoldgicas, el tnico DPI que gestiona la empresa es el DOV. Segtin
los casos, la EEAOC puede realizar el registro oficial o, a veces, es llevado a cabo
por la empresa que formé parte del acuerdo. En todos los casos, la EEAOC par-
ticipa mediante una regalia previamente pactada por la venta de la semilla de las
variedades protegidas. En los convenios se establece que los productores de Tucu-
mdn no abonen las regalias por el uso de las variedades generadas por la EEAOC.

Al disponer tinicamente del DOV para el recupero de la inversién, la inade-
cuada legislacién de Argentina en la materia ha impedido el cobro de la mayor
parte de las regalias que le hubiesen correspondido. A modo de ejemplo, se des-
taca que la variedad de soja mds sembrada en el noroeste de Argentina es una
desarrollada por este organismo, y mientras que de las siembras en Argentina
précticamente no se reciben pagos, la EEAOC ha recibido los correspondientes
de parte de Paraguay, Bolivia y Brasil. Dado que la EEAOC no posee capacidad
de gestién fuera de su provincia, en muchos casos las empresas asociadas son las
encargadas del control de los derechos bajo diferentes sistemas de captura de
valor, y esto es asi en todos los casos fuera de Argentina, incluyendo los paises
limitrofes y Sudafrica.

11  Sintesis elaborada a partir de la informacién proporcionada por el Dr. Daniel Ploper, direc-
tor técnico de la EEAOC.
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Ademids, la EEAOC también tiene desarrollos en el campo de los bioinsumos,
trabajando en marcos de convenios publico/privados con una empresa, o publi-
co/publico con el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumdn. Para estos
casos, la gestién de los DPI se basa en patentes y una de ellas ya fue concedida en
mids de treinta paises. Este bioinsumo fue luego licenciado y estd siendo comer-
cializado desde 2019 por una empresa para su uso en trigo, cebada y soja.

La EEAOC no hace uso de RRGG en sus proyectos de mejoramiento para
variedades vegetales, pero si indirectamente para el caso de bioinsumos. La ges-
tién para su acceso y uso es llevada a cabo por el Centro Cientifico Tecnoldgico
(CCT) del CONICET NOA Sur, quienes destacan que el proceso es dificil y
burocritico, implicando acuerdos especificos que varfan con cada provincia y que
van acompanados de negociacién de regalias de por medio. Este CCT es uno de
los pocos organismos que ha podido finalizar algunos acuerdos, por lo que recibe
consultas de otros institutos del CONICET, y ha propuesto a los ministerios de
Ciencia y Tecnologia y de Ambiente que se promuevan mecanismos armoniza-
dos, eficientes y expeditivos.

El primer punto en el andlisis de estos cuatro casos deja en evidencia un fuer-
te argumento en contra de la hipdtesis de Ridley (2010; 2020); no se observa
que existan incentivos para realizar investigacién que no pueda ser protegible y
que eventualmente se transforme en innovacién que esté en el dominio publico.
Ademds, exceptuando el caso de la PGM, que no se involucra, resulta claro al
analizar los otros tres casos que los productos y procesos buscan orientarse hacia
aquellos paises que dispongan tanto del marco regulatorio mds favorable como el
de mejor alcance y cobertura de DPI. Desde una aproximacién politica, los casos
parecen ser elocuentes ejemplos de que los DPI constituyen un incentivo y no un
escollo para la innovacidn, lo cual ha sido reafirmado en otros estudios (Miiller y
Campos, 2020), y eso es lo que se ha constituido en el motor de la incentivacién
para la obtencién (invencién) y comercializacién (innovacién) de nuevas varie-
dades vegetales (EuropaBio, 2018).

Ademds, y sin entrar a juzgar si la hipétesis de Ridley es comprobable en otras
dreas, en el tema que nos ocupa —mejoramiento vegetal— sus argumentaciones
son debatibles. Por ejemplo, sostener que la prictica de la domesticacién empiri-
ca de especies que llevaron a cabo los seres humanos desde por lo menos 10000
anos a. C. hasta Mendel haya sido la guia que lider6 la elucidacién matemadtica
del mecanismo de la herencia genética por este notable botdnico es una extrapo-
lacién con escaso asidero. Los experimentos de Mendel y sus acertadas conclusio-
nes no constituyeron un proceso de invencién acumulativa segtn las teorias de
Karl Popper, sino un disruptivo cambio de paradigma mds acorde con las teorias
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de Thomas Khun. En la misma linea, es posible sefalar varios procesos inventivos
disruptivos posmendelianos, desde las lineas puras en 1903 hasta la técnica de
edicién génica de CRISPR-Cas en 2012.

El segundo punto es que si bien los ejemplos son cuatro casos de innovacién
abierta en mejoramiento vegetal haciendo uso de los mecanismos de proteccién
vigentes, la gestién de los DPI no sigue un patrén articulado uniforme. Asi, en
el modelo de la PGM, los DPI no forman parte de la vinculacién. En el modelo
de Bioheuris, los DPI se basan en la coexistencia, quedando a cargo de la primera
aquello relacionado con patentes y a cargo de la empresa semillera lo relacionado
con DOV. El modelo de Bioceres se sostiene en invenciones patentables, y el
modelo de la EEAOC se basa en DOV para variedades gestionados generalmente
por las empresas y en patentes para invenciones gestionados por la institucién.
En este aspecto se debe sefialar un estudio realizado en Espana sobre 2800 pymes
de todo tipo, que concluyé en que si bien estas no se benefician directamente de
la innovacién abierta o de las patentes de la misma forma que las empresas mds
grandes, si lo hacen de formas alternativas de proteger la propiedad intelectual
asociada a sus tecnologfas patentadas (Brem, Nylund y Hitchen, 2017).

El tercer punto se relaciona con el modelo de coexistencia de derechos, el
cual se sustenta en el supuesto de que las construcciones genéticas artificiales
puedan ser protegibles mediante patentes. No necesariamente este criterio de
patentabilidad se va a extender a las modificaciones de genes mediante edicién
génica ni mucho menos al producto final de mejoramiento asistido por marca-
dores moleculares, por lo cual, de no existir materia patentable, el modelo de
proteccién mediante coexistencia deja de ser una alternativa.'* De darse este caso,
las argumentaciones de Lizaso y Schotz (2017) en cuanto a la viabilidad de los
nuevos tipos de estructuras organizacionales para procesos de innovacién abierta
en mejoramiento vegetal no podrian aplicarse.

El cuarto punto es que se demuestra que en mejoramiento vegetal los procesos

12 El 30 de enero de 2020, la compania Arcadia Biosciences, Inc. anuncié que la Oficina de
Patentes de Australia le otorgé la patente nimero 2016288257 sobre un gen EPSPS edit-
ado para conferir tolerancia a glifosato en trigo. La compafia también recibié el aviso de
concesién 15/740,876 de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. El trabajo
realizado fue de elevado nivel técnico, ya que se editaron los tres genomas A, B y D del
trigo codificando para una EPSPS que tiene una sustitucién de treonina a isoleucina en la
posicién 168 de SEQ ID NO. 9, y, ademds, en el que una o mds mutaciones no transgénicas
inducidas por humanos contribuyen a que una planta de trigo tenga resistencia al glifosato
en comparacién con una planta de trigo de tipo salvaje. En sintesis, lograron trigo tolerante
a glifosato no transgénico. Es bastante dificil imaginar que este tipo de concesiones de pat-
entes se extienda masivamente en otros paises.
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de innovacién abierta pueden generarse en cualquier direccidn, es decir, desde lo
privado hacia lo publico y viceversa, poniendo de manifiesto uno de los aspectos
virtuosos de la herramienta.

El quinto punto es quizds el mds relevante a mediano y largo plazo; en nin-
guno de los cuatro casos analizados se trat6 el tema del uso de RRGG dentro
del concepto de innovacién abierta para mejoramiento vegetal, lo cual tiene una
lectura bipolar. Si los RRGG no forman parte del problema, es porque estos no
estdn en el problema, cuando concretamente, en mejoramiento vegetal, deberian
estar. Esto puede deberse a multiples razones, comenzando por el hecho de que,
a pesar de su importancia, las empresas no consideren necesario su acceso ni su
uso. También es posible suponer que las empresas consideren que acceder y usar
un RRGG es de tal complejidad administrativa que es preferible evitar su uso."

Sea una cosa o la otra, lo que se observa es fuertemente indicativo de que los
RRGG no estan siendo utilizados o estan siendo subutilizados, con la consi-
guiente estrechez de la base genética del mejoramiento y el acortamiento de las
posibilidades de incremento de la tasa de productividad de los cultivos. Lo no-
table es que con las enormes posibilidades técnicas que brinda la conjuncién del
andlisis genémico profundo, la informacién de la interaccién genotipo/fenotipo
y la edicién génica se abren, como jamds habia ocurrido con anterioridad, tanto
las posibilidades corrientes de acceso y uso fisico a los RRGG como el uso no
fisico de estos (informacién). En sintesis, parece estar ocurriendo una paradéjica
situacién en la cual se han podido desarrollar una serie de metodologias de avan-
zada aplicables en mejoramiento vegetal moderno que podrian estar significati-
vamente desaprovechadas (Henry, 2019).

Es necesario profundizar este tltimo punto. Se debe reconocer que duran-
te la etapa en la que el Gnico modelo existente era la innovacién cerrada, los
DPI fueron considerados un oximoron caracterizado por la proteccién total y
el objetivo del bienestar general. La gravitacién hacia modelos de innovacién

13 Ver, por ejemplo, el caso descripto de la EEAOC para bioinsumos. Es posible agregar que,
en dos oportunidades dentro del proyecto de la PGM, unidades académicas universitarias
se acercaron a UBATEC S.A. para identificar potenciales interesados en proyectos de in-
novacién vegetal a partir de recursos genéticos autéctonos. Contactadas varias importantes
empresas alimenticias nacionales, sus respuestas para generar proyectos de innovacién ab-
ierta fueron negativas. En ambos casos, esto se debié a malas experiencias anteriores de las
empresas en proyectos de RRGG, derivadas tanto de las desmesuradas exigencias burocrdti-
cas de las regulaciones provinciales, en algunos casos, como en el desconocimiento de la
regulacién por parte de las autoridades, en otros, sumadas a las presiones de algunos grupos
sociales descendientes de etnias nativas o grupos politicos de izquierda opuestos a cualquier
tipo de proyecto de innovacién con dichos recursos.

27



Miguel A. Rapela

La interaccion entre los derechos de propiedad intelectual y los procesos de innovacion abierta aplicados en el mejoramiento...

abierta, colaborativos, compartidos, comunales e interdependientes ha sucedido
en un mundo inmerso en el aumento exponencial de las tecnologias de la infor-
macién y comunicacién (TIC) y conquistado en parte por los movimientos de
software libres. Cuando estas tendencias todavia no estaban claras, Oguamanam
(2013) habia correctamente predicho que el intercambio habitual de semillas
como pieza central de la naturaleza abierta inherente al desarrollo ancestral de la
agricultura, especialmente en las comunidades indigenas y locales, iba a quedar
afectado por los marcos legales e institucionales emergentes para la gobernanza
de los RRGG. La hipétesis es en extremo relevante; y su interpretacion, a menu-
do, errénea; la utilizacién de los RRGG no estd obstaculizada por los sistemas de
DOV tipo UPOV (Unién Internacional para la Proteccién de las Obtenciones
Vegetales, por sus siglas en francés) —ya que estos son tipo open source—, sino por
los regimenes internacionales y legislaciones nacionales de RRGG que son todos,
sin excepcién, de tipo close source (Rapela, 2010; 2016).

En este sentido, probablemente la propuesta de Oguamanam (2013) relativa
a que los DPI deben “calibrarse” para adaptarlos a los procesos de innovacién
abierta serfa insuficiente. Pareceria ser mds correcto argumentar que todo el mar-
co regulatorio es el que debe adaptarse para favorecer genuinos procesos de inno-
vacién abierta en mejoramiento vegetal moderno.

4. Conclusiones

Los procesos de innovacién abierta aplicados al mejoramiento vegetal moderno
disponen, comparativamente, de un alto grado de probabilidades de éxito en
relacién con los cldsicos procesos de innovacién cerrada. Resulta claro que en
el marco de esta especialidad, en la que los requerimientos de conocimientos y
la necesidad de generacién de nuevas invenciones tanto en productos como en
procesos es tan demandante y en las fronteras de la ciencia, no hay en el sector
publico ni en el privado capacidad tecnoldgica autdrquica capaz de dominar por
completo emprendimientos de este tipo. La colaboracién publica/privada y pri-
vada/privada es la llave para fomentar la innovacién.

A pesar de las oportunidades que genera el concepto de “innovacién abierta
aplicada al mejoramiento vegetal moderno”, gravita una concreta externalidad
negativa. Asumiendo que el mejoramiento vegetal moderno es de extensiva apli-
cacién en instituciones publicas y en medianas y grandes empresas semilleras de
paises agricolas industrializados y en vias de desarrollo, paradéjicamente no se
detecta un aumento en la tasa de innovacién en mejoramiento vegetal medida
por el incremento promedio de la productividad de los cultivos. No es aventu-
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rado pensar que una de las causas para explicar este relevante fenémeno podria
radicar en que la base genética en la cual se estd apoyando el mejoramiento vege-
tal moderno se ha estrechado de forma significativa. De ser asi, aunque el mejo-
ramiento vegetal moderno y los procesos de innovacién abierta conformen una
combinacién virtuosa, esta no llegard a tener el éxito esperado si no incorpora un
aprovechamiento masivo de la variabilidad genética existente.

En este escenario, los derechos de propiedad intelectual forman parte de las
variables de la complicada ecuacién y su interrelacién con la técnica (mejora-
miento vegetal moderno), con el proceso (innovacién abierta) y con el acceso
y uso de los recursos genéticos con el objetivo de fomentar la innovacién estd
en discusién, abriéndose tres posibles hipétesis, no exhaustivas: 1) eliminar los
derechos de propiedad intelectual aplicables sobre variedades vegetales e inven-
ciones biotecnoldgicas en plantas; 2) gestionar de forma novedosa los derechos
de propiedad intelectual haciendo uso del marco normativo vigente; o 3) desa-
rrollar un nuevo sistema integrado sui generis de proteccién para todo tipo de
germoplasma vegetal.

Para tratar de verificar estas tres hipdtesis, se las contrastd con cuatro casos
que si bien pueden parecer cuantitativamente escasos, son paradigmas concretos
y reales en el tema analizado a nivel local.

En los casos se pudo apreciar una ausencia de evidencia directa o indirecta
que permita probar la hipétesis 1 y suponer que los actores involucrados hayan
considerado que la no aplicacién de derechos de propiedad intelectual pueda ser
una herramienta eficaz para los objetivos planteados.

También fue posible detectar que le eleccién de los caminos técnicos a reco-
rrer, el tipo de especie vegetal para el trabajo, la separacién de roles en la obser-
vancia del derecho y la eleccién de los paises para los emprendimientos dependie-
ron estrechamente de las herramientas de propiedad intelectual disponibles. En
otras palabras, el marco legal no estd siguiendo al avance tecnoldgico, sino que
el avance tecnoldgico se orienta en la direccién en la que es posible protegerlo
mediante algiin mecanismo de propiedad intelectual. En tal escenario, la gestién
novedosa de los derechos de propiedad (hipdtesis 2) pareceria factible, aunque
tropieza con dos limitantes: 1) el alcance de los derechos (atin se estd lejos de
poder definir si los genes editados son materia patentable y si dos variedades
vegetales de idéntico fenotipo, pero divergentes en genotipo, pueden ser conside-
radas diferentes 0 no); y 2) las excepciones al alcance de los derechos (si la nueva
variedad editada protegida por un DOV es libre de ser usada por un tercero,
scémo se protege la edicién puntual realizada?). Las limitantes citadas se tradu-
cen en que las tltimas tecnologias genémicas aplicadas en mejoramiento vegetal
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estdn generando productos que muy probablemente no puedan ser protegidas de
manera “eficaz” mediante ninguna de las herramientas de propiedad intelectual
actualmente vigentes.'

Junto con ello, y aunque se esfuerce al limite las posibilidades de las hipStesis
1 y 2, sigue insoluble el tema de la falta de uso o subutilizacién de los recursos
genéticos y como incorporarlos masivamente al mejoramiento vegetal moderno
en un proceso de innovacién abierta. Esto no hace mds que sefialar la dificultad
resultante de querer aplicar la enorme cantidad de tratados, convenios y acuerdos
internacionales relacionados con la propiedad intelectual y el acceso/uso/bene-
ficio compartido de los recursos genéticos a las variedades vegetales modernas
cuando todos esos instrumentos del derecho internacional han sido redactados
en una etapa pregenémica del mejoramiento vegetal.

La hipétesis 3 de desarrollar un sistema integral sui generis de proteccién para
todo tipo de germoplasma vegetal, es decir, disponer de un nuevo sistema legal
elaborado teniendo en cuenta los avances tecnoldgicos de la etapa genémica del
mejoramiento vegetal, constituye una tercera alternativa. Si bien un sistema inte-
gral de este tipo ya ha sido propuesto, la funcionalidad de este para fomentar la
innovacién atn no ha sido probada.

Cuanto mds tiempo se continde en la situacién actual, mds dificil serd en-
contrar la solucién. Expresado en otros términos, mientras que la hipétesis 2
implica que la innovacién debe orientarse hacia aquellas soluciones capaces de
ser gestionadas en forma innovadora por algin sistema de propiedad intelectual
vigente, aunque la proteccion esté limitada por la velocidad del avance tecnolégi-
co, la hipétesis 3 implica que el marco legal debe reformularse para acompanar la
innovacién de una manera integral. Una decisién critica que en algiin momento
deberdn tomar los responsables de las politicas tecnoldgicas de los paises y que,
sin dudas, impactard sobre la tasa de incremento productivo de los cultivos, o
sea, la innovacién.

14 La proteccién “eficaz” es lo que demanda taxativamente el articulo 27.3.b del ADPIC. Ley
24425/1994, “Aprobacién del Acta final que incorpora la Ronda Uruguay de negociaciones
comerciales multilaterales, declaraciones y entendimientos ministeriales y el Acuerdo de
Marrakech, promulgada por decreto 2279/94”, (BO 5.1.95), Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos, Presidencia de la Nacién. http://servicios.infoleg.gob.ar/infoleglnternet/
verNorma.do?id=799.
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Resumen

En el presente trabajo se analiza con detalle la posibilidad de otorgar proteccién por medio de
patentes de invencidn a células madre humanas en Costa Rica. Se determiné que, en el caso de
solicitudes de células madre en Costa Rica, han existido maltiples resoluciones de parte de la
Oficina de Patentes; en algunas no se ha alegado que exista excepcién de patentabilidad sobre
las células madre, pero en otras se ha indicado que son descubrimientos, que son segundos usos,
que se trata de invenciones cuya explotacién comercial debe impedirse para proteger el orden
publico, la moralidad y la salud o la vida de las personas o animales. También que consiste en
métodos de tratamiento en seres humanos. Se analiza puntualmente la aplicacién de excepciones
de patentabilidad contenidas en la normativa costarricense y la posibilidad de aplicar estas excep-
ciones a las células madre. Se analiza cada uno de los requisitos de patentabilidad para establecer
las posibilidades y condiciones que deberian cumplir las solicitudes de células madre, con el fin
de que puedan ser consideradas susceptibles de ser protegidas mediante patente en Costa Rica. Se
concluye que, segtin el marco juridico costarricense, es posible patentar células madre obtenidas
de seres humanos.

Palabras clave: patentes de invencién, células madre, propiedad intelectual, células.

Protection Through Invention Patents for Human Stem Cells in Costa Rica

Absract
This work analyzes in detail the possibility of granting protection through invention patents to
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human stem cells in Costa Rica. It was determined that, in the case of stem cell applications in
Costa Rica, there have been multiple resolutions by the Patent Office, in some it has not been
alleged that there is a patentability exception on stem cells, but in others it has been indicated
that they are discoveries, that they are second uses, that they are inventions whose commercial
exploitation must be prevented to protect public order, morality and the health or lives of people
or animals. Also consisting of treatment methods in humans. The application of patentability
exceptions contained in the Costa Rican regulations and the possibility of applying these excep-
tions to stem cells are punctually analyzed. Each of the patentability requirements is analyzed
to establish the possibilities and conditions that applications for stem cells should meet, so that
they can be considered capable of being protected by patent in Costa Rica. It is concluded that,
according to the Costa Rican legal framework, it is possible to obtained patents for stem cells
from human beings.

Key words: patents, stem cells, intellectual property, cells.

Protec¢ao por meio de patentes de invengao para células-tronco
humanas na Costa Rica

Resumo

Este trabalho analisa detalhadamente a possibilidade de conceder protecio por meio de patentes
de invencio a células-tronco humanas na Costa Rica. Foi determinado que, no caso de pedidos
de células-tronco na Costa Rica, houve maltiplas resolugoes do Escritério de Patentes, em alguns
nio foi alegado que hd uma excegio de patenteabilidade para células-tronco, mas em outros
foi indicado que sio descobertas, que sio segundos usos, que sdo inveng¢des cuja exploracio
comercial deve ser evitada a fim de proteger a ordem publica, a moralidade e a satide ou a vida
de pessoas ou animais. Também consiste em métodos de tratamento em humanos. A aplicacio
das excegoes de patenteabilidade contidas nas normas costarriquenhas e a possibilidade de apli-
cagdo dessas excecoes as células-tronco sio analisadas pontualmente. Cada um dos requisitos
de patenteabilidade ¢ analisado para estabelecer as possibilidades e condigoes que os pedidos de
células-tronco devem atender, para que possam ser considerados passiveis de protegio por patente
na Costa Rica. Conclui-se que, de acordo com o marco legal costarriquenho, é possivel patentear
células-tronco obtidas de seres humanos.

Palavras chave: patentes de invengao, células-tronco, propriedade intelectual, células.

1. Introduccién

La salud humana es uno de los temas fundamentales que preocupa a todas las na-
ciones. El vertiginoso avance de la ciencia plantea retos importantes en las legis-
laciones de todos los paises, particularmente en la sanitaria y en la de propiedad
intelectual. Cada afio se emplea una gran cantidad de recursos para la creacién
de nuevos fdrmacos y estrategias terapéuticas.
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La proteccién de bienes inmateriales, como la propiedad intelectual, cada dia
tiene mds relevancia, por lo cual, la proteccién de invenciones por medio de paten-
tes de invencién es fundamental para el desarrollo cientifico y tecnolégico. Tradi-
cionalmente, el sistema de patentes ha tratado de mantener el equilibrio entre los
intereses econémicos del titular del derecho frente a los intereses de la sociedad.

Con el avance de la ciencia y la tecnologia, las invenciones son cada vez mds
complejas y en el drea de la biotecnologia se han realizado avances que plantean
desafios para el sistema de patentes, por ejemplo, la posibilidad de patentar genes
humanos, plantas o animales transgénicos.

En el drea de la salud, es cada vez mds comtn utilizar células madre. Existe
un gran numero de aplicaciones terapéuticas para estas células (Saha y Jaenisch,
2009), las cuales son producidas por los animales y se encuentran naturalmente
en el cuerpo. Sin embargo, en el mundo existe polémica sobre la proteccién de
estas sustancias por medio de patentes.

Para muchas personas, las células constituyen la base fundamental de la vida y
la esencia del ser humano. Contienen el material genético propio de cada indivi-
duo y se puede considerar que brindan la condicién de ser humano. En algunos
paises, que el sistema juridico permita obtener exclusividad sobre este material ha
generado férrea oposicion por parte de algunos sectores (Kariyawasam, Takakura
y Ottomo, 2015), que aducen que se estin patentando partes del ser humano
que no son una invencién y que el material genético estd en todas las personas,
por lo que no cumplen con los criterios de patentabilidad.

En el presente trabajo se analiza detalladamente la posibilidad de otorgar pro-
teccién por medio de patentes de invencién a células madre humanas. Estas so-
licitudes presentan una alta complejidad técnica, ademds de controversias éticas.

2. Células madre

Las células madre son células no diferenciadas o poco diferenciadas con capaci-
dad para dividirse indefinidamente sin perder sus propiedades y llegar a producir
células especializadas (Evans y Kaufman, 1981; Martin, 1981).

Dentro de sus caracteristicas estd su capacidad de dividirse (proliferacién), de
renovarse a si mismas a través de la division celular durante largos periodos de
tiempo y bajo ciertas condiciones fisiolégicas o experimentales, de ser inducidas
a diferenciarse en otros tipos de células diferenciadas especificas.

Las células madre son capaces de diferenciarse en cualquier célula de un orga-
nismo y tienen la capacidad de autorrenovacién. Existen tanto en embriones como
en células adultas. Hay varios pasos de especializacién y la potencia de desarrollo
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se reduce con cada paso, lo que significa que una célula madre unipotente no pue-
de diferenciarse en tantos tipos de células como una pluripotente. De acuerdo con
la capacidad de diferenciarse en otras células, se pueden clasificar en totipotentes,
pluripotentes, multipotentes o unipotentes (Zakrzewski et al., 2019).

Las células totipotentes pueden crecer y formar un organismo completo, tanto
los componentes embrionarios (por ejemplo, las tres capas embrionarias, el linaje
germinal y los tejidos que dardn lugar al saco vitelino), como los extraembriona-
rios (por ejemplo, la placenta). Un ejemplo de una célula totipotente es el cigoto.

Las células pluripotentes no pueden formar un organismo completo, pero
pueden formar cualquier otro tipo de célula proveniente de los tres linajes em-
brionarios (endodermo, ectodermo y mesodermo), asi como el germinal y el
saco vitelino; por ejemplo, el blastocito (células troncales embrionarias) puede
proceder de embriones o de tejido fetal.

Las células madre embrionarias (ES cells) son células madre pluripotentes
aisladas de la masa celular interna de un blastocito (embrién de 4-5 dias). Los
embriones podrian producirse mediante la fertilizacién in vizro (FIV) o mediante
la transferencia de un ndcleo adulto a un évulo u évulo enucleado (transferencia
nuclear de células somdticas, SCNT, por sus siglas en inglés). Los embriones
obtenidos por fertilizacién in vitro pueden haber sido generados con el propésito
de reproduccién asistida, pero no usarse para ello (los embriones supernumera-
rios), o para fines de investigacion o tratamiento. Estos embriones son viables y
podrian dar lugar al nacimiento si se implantan en el ttero. También se pueden
utilizar embriones por la técnica de clonacién (por transferencia del nicleo de
la célula somidtica a un ovocito) o por partenogénesis (por estimulacién de un
ovocito para iniciar la duplicacién del material genético del ovocito y luego la
divisién de la célula). En Europa, estd prohibida la clonacién reproductiva y estos
embriones no pueden implantarse en un dtero. Se supone que su capacidad para
dar a luz en un parto probablemente sea muy reducida (en el caso del embrién
clonado) o casi nula (en el caso de la partenogénesis).

Las células germinales embrionarias (EG cells) son células troncales
pluripotentes aisladas de células germinales primordiales localizadas en las crestas
de los genitales o génadas de un feto de 5-10 semanas. Las células multipotentes
solo pueden generar células de su propia capa o linaje embrionario de origen
(por ejemplo, una célula madre mesenquimal de médula dsea, al tener naturaleza
mesodérmica, dard origen a células de esa capa tales como miocitos, adipocitos
u osteocitos, entre otras). Las células unipotentes pueden formar tinicamente un
tipo de célula particular.

La posibilidad de las células madre de crecer indefinidamente permite visuali-
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zar posibles aplicaciones en la regeneracion de tejidos de muchas partes del cuer-
po. Se ha sugerido su uso para tratar diferentes enfermedades y lesiones, como la
diabetes juvenil y la lesién de la médula espinal (Thomson et al., 1998).

El uso de las células troncales es muy variado, por ejemplo, permiten cono-
cer los mecanismos de especializacién celulares (cdncer). Ademds, se utilizan para
probar nuevas moléculas en diversos tipos de tejidos antes de hacer las pruebas en
animales o en humanos. Pueden ser utilizadas en terapias celulares, medicina re-
generativa o ingenierfa tisular: tienen la posibilidad de emplearse en tratamientos
de enfermedades de Parkinson y Alzheimer, lesiones medulares, quemaduras, le-
siones de corazén o cerebrales, diabetes, osteoporosis, artritis reumatoide, etcétera.

3. Uso de embriones humanos como fuente de células madre

Las células pluripotentes son las mds adecuadas para experimentacién y por mu-
chos anos han sido utilizadas, incluso han dado origen a solicitudes de patentes
que han sido muy controversiales y con un impacto profundo en la gestién de la
propiedad intelectual sobre material biolégico humano.

La fuente de las células madre multipotentes ha sido realizada por medio
de la extraccién de células embrionarias, lo cual implica que es posible que se
produzca la destruccién de embriones con potencial de generar seres humanos.
Definir exactamente si un conjunto de células obtenidas de la masa interna de
un blastocito son un embrién es fundamental para determinar la patentabilidad
de este tipo de células.

El uso de embriones humanos enfrenta controversias éticas que obstaculizan
las aplicaciones de las células ES humanas. Ademds, es dificil generar células ES
especificas para el paciente o para la enfermedad que se requieren para su aplica-
cién efectiva. Una forma de evitar estos problemas es inducir el estado pluripo-
tente en células somdticas mediante reprogramacién directa (Yamanaka, 2007).

En el afo 2006, Takahashi y Yamanaka (2006) demostraron que las células
madre pluripotentes inducidas (iPS) pueden generarse a partir de fibroblastos
embrionarios de ratén y fibroblastos de la cola de un ratén adulto mediante la
transfeccién mediada por retrovirus de cuatro factores de transcripcién, concre-
tamente Oct3 / 4, Sox2, c-Myc y Klf4.

Las células iPS de ratén son indistinguibles de las células ES en morfolo-
gia, proliferacién, expresién génica y formacién de teratoma. Ademds, cuando
se trasplantan a blastocitos, las células iPS de ratén pueden generar quimeras
adultas, que son competentes para la transmisién de la linea germinal (Maherali,

et al, 2007; Okita, Ichisaka y Yamanaka, 2007; Wernig, 2007).
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En el ano 2007, Takahashi et al. (2007) demostraron la generacién de células
iPS a partir de fibroblastos dérmicos humanos adultos con los mismos cuatro
factores que habian utilizado antes en ratones: Oct3 / 4, Sox2, Klf4 y c-Myc. Las
células iPS humanas fueron similares a las células madre embrionarias humanas
en morfologia, proliferacién, antigenos de superficie, expresién génica, estado
epigenético de genes pluripotentes especificos de células y actividad de telomera-
sa. Ademds, estas células podrian diferenciarse en tipos de células de las tres capas
germinales 77 vitro y en teratomas. Estos hallazgos demuestran que las células iPS
pueden generarse a partir de fibroblastos humanos adultos.

Este cambio en la forma de c6mo se pueden obtener células pluripotenciales
generd variantes en el uso de estas células no solo en términos del uso cientifico,
sino que también permite sortear los problemas éticos, legales y sociales que ro-
dean su uso.

4. Patentes de células madre

La primera patente estadounidense que incluyé el término “células madre” fue la
namero 4042678, expedida en 1977 a Rita Ciorbaru et al. (Huang, 2010). Esta
patente se referia a agentes solubles con propiedades mitogénicas. Dichas propie-
dades hacen que los agentes sean herramientas bioldgicas dtiles en investigacién
y diagnéstico. Cuando se administran al hombre o a los animales, estos agentes
inducen una estimulacién no especifica de los linfocitos B, lo que produce un au-
mento de los anticuerpos dirigidos contra grandes clases de antigenos. Ademds,
promueven el desarrollo de células madre y, por lo tanto, su uso puede conside-
rarse en el tratamiento curativo de enfermedades resultantes de deficiencias de
células inmunocompetentes y hematopoyéticas.

Las patentes relacionadas con células madre han sido controversiales durante
mucho tiempo. Grupos religiosos, abogados de patentes e incluso algunos cien-
tificos han criticado el proceso de reclamar la propiedad de los bloques de cons-
truccién biolégicos mds fundamentales. Un ejemplo es el caso conocido como
WARF (Golden, 2010), en el cual, en 1998, el Dr. James Thomson, de la Univer-
sidad de Wisconsin, aislé y cultivé por primera vez células madre embrionarias
pluripotentes humanas (células ES humanas). Su equipo establecié cinco lineas
celulares de ES humanas no modificadas. A través de la Fundacién de Investiga-
cién de Alumnos de Wisconsin (WARE por sus siglas en inglés, o la Fundacién),
present6 una patente el 26 de junio de 1998, que se emiti6 el 13 de marzo de
2001: Patente de Estados Unidos N° 6.200.806. WARF es una fundacién inde-
pendiente y sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Wisconsin. Su funcién
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consiste en patentar los hallazgos realizados por investigadores de esa casa de
estudios. Debido a que la Universidad emplea a estos investigadores, los dere-
chos de propiedad intelectual de sus descubrimientos le pertenecen a ella, mds
especificamente a la Fundacién a cargo de los derechos de propiedad intelectual.

Como propietario de estas patentes, WARF también es responsable de otor-
garles licencias. La Fundacién posee la Patente de Estados Unidos N° 6.200.806
y se la cedié a Geron, que es una empresa biofarmacéutica privada dedicada al
desarrollo y comercializacién de productos terapéuticos y de diagnéstico para
su aplicacién en oncologia y medicina regenerativa, asi como herramientas de
investigacién para el descubrimiento de medicamentos. Geron patrocind la in-
vestigacién de James Thomson, ya que el Gobierno de los Estados Unidos no la
financié porque utilizaba embriones humanos.

A cambio de su financiacién, Geron obtuvo importantes derechos en virtud
de un acuerdo de licencia. La patente WARF cubre tanto el método de aislamien-
to de células ES humanas (el proceso) como las cinco lineas de células madre no
modificadas (el producto). Es una patente muy amplia, que le otorga a WARF el
control sobre quién puede trabajar con estas cinco lineas celulares de ES huma-
nas, sobre quién puede usar el proceso de James Thomson para aislar las células
madre y sobre el propésito del trabajo (investigacién, comercializacién). Por el
momento, la patente WARF es vilida en los Estados Unidos.

Este mismo caso WARF fue analizado en Europa. En 2006, la Divisién de
Oposiciones de la Agencia Europea de Patentes concluyé que unicamente las
reivindicaciones que se refieran al uso de embriones humanos para aplicacién
industrial o propésitos comerciales estdn excluidas de patentabilidad.’

Otro caso relevante en la Unién Europea fue en 2011. En la sentencia dicta-
da en el asunto C-34/10,% el Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE)
resolvia la peticidn de decisién prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof en
el procedimiento entre Oliver Briistle y Greenpeace.

El objeto de la peticién consistié en que el TJUE aclarara cudl debia ser la
interpretacién correcta de la Directiva europea que regula la proteccién juridica
de las invenciones biotecnoldgicas en el Derecho de la Unién (98/44/CE). La

1 Oficina Europea de Patentes. Divisién de oposiciones, Junta de apelaciones. T 1374/04
— 3.3.08, WARE. http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g060002ex1.
html.

2 Sentencia del Tribunal de Justicia del 18 de octubre de 2011 (peticién de decisién prejudicial
planteada por Bundesgerichtshof — Alemania) — Oliver Briistle/Greenpeace ¢V (Asunto
C-34/10), DOCE (Diario Oficial de la Unién Europea). http://eur-lex.europa.eu/LexUriS-
erv/LexUriServ.do?uri=O]%AC%3A2011%3A362%3A0005%3A0006%3Aes%3APDE
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pregunta abordé explicitamente dos técnicas para aislar células madre embrio-
narias humanas (hESCs): transferencia nuclear de células somdticas (SCNT) y
partenogénesis inducida.

La citada Directiva prohibe, en su articulo 6, patentar “embriones huma-
nos”. Lo primero que se demandé del TJUE es que determinara qué significa tal
expresién. La respuesta del Tribunal ofrece poco lugar a dudas. Constituye un
embrién humano, en primer lugar: “todo évulo humano a partir del estadio de
la fecundacién”.

En segundo lugar: “todo évulo humano no fecundado en el que se haya implan-
tado el ndcleo de una célula humana madura” y, por tltimo, “todo évulo humano
no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis”.

En tercer lugar: el TJUE establece que la prohibicién de patentar se extiende
no solo a los casos en los que la patente se solicita con fines industriales o co-
merciales, sino, por el contrario, también a las patentes solicitadas con fines de
investigacién cientifica.

Por dltimo, se solicita aclaracién sobre si la prohibicién de patentar queda
limitada a aquellos casos en los que la destruccién de embriones aparezca expre-
samente recogida en la informacién técnica de la patente o si, por el contrario,
ha de extenderse a todas las invenciones o procedimientos que impliquen la des-
truccién embrionaria, aunque esta se deduzca de manera meramente implicita
de la informacién técnica suministrada. El TJUE establece que debe prohibirse
la patente siempre que la invencién o el procedimiento entrafen la destruccién
de embriones, al margen de la literalidad de la informacién técnica de la patente.

En 2014, en el caso C-364/13 (International Stem Cell Corporation v. Comp-
troller General of Patents, Designs and Trade Marks), el TJUE se refiere a la inter-
pretacién del articulo 6 (2) (c) de la Directiva 98/44, luego de la negativa de la
Oficina de Patentes de Reino Unido (OPIRU) de registrar patentes nacionales
por el hecho de que las solicitudes estaban relacionadas con la activacién parte-
nogenética de ovocitos, lo cual, segtin la oficina, se refiere al uso de “embriones
humanos” en el sentido de la Directiva 98/44.

Se solicitaba la interpretacién respecto a dos solicitudes: la GB0621068.6 y la
GB0621069.4. La primera se referia a “Activacién partenogenética de ovocitos
para la produccién de células madre embrionarias humanas”, alegando métodos
para producir lineas de células madre pluripotentes humanas a partir de ovocitos
activados partenogenéticamente y lineas de células madre producidas de acuerdo
con los métodos reivindicados. La segunda era una “Cérnea sintética de células
madre de la retina”, que reivindicaba los métodos de produccién de cérnea sin-
tética o tejido corneal, lo que implicaba el aislamiento de células madre pluri-
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potentes de ovocitos partenogenéticamente activados y reclamaciones producto
por proceso de la cornea sintética o tejido corneal producido por estos métodos.

En agosto de 2012, la OPIRU se negé a registrar esas solicitudes, sosteniendo
que las invenciones reveladas en estas estaban relacionadas con évulos humanos
no fertilizados, cuya divisién y mayor desarrollo habian sido estimulados por la
partenogénesis y que dichos évulos eran capaces de comenzar el proceso de desa-
rrollo de un ser humano, como lo puede hacer un embrién creado por la fertili-
zacién de un 6vulo en el sentido del pérrafo 36 de Briistle. Por lo tanto, segin la
OPIRU, esas invenciones constituyeron “usos de embriones humanos para fines
industriales o comerciales” en el sentido del pdrrafo 3 (d) de la Lista A2 de la Ley
de Patentes de 1977, que implementé el articulo 6 (2) (c) de la Directiva 98/44
y, como resultado, se excluyen de patentabilidad.

En la apelacidn, el solicitante argument6 que, en Bruselas, el tribunal tenia
la intencién de excluir de patentabilidad solo a los organismos capaces de iniciar
el proceso de desarrollo que lleva a un ser humano. Sin embargo, dado que los
organismos para los cuales se solicit6 la proteccién de la patente no pudieron
someterse a un proceso de desarrollo de este tipo, deberian poder ser patentados
de acuerdo con la Directiva 98/44.

En estas circunstancias, el Tribunal de Patentes decidié suspender el procedi-
miento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestién para obtener una
decisién preliminar: son évulos humanos sin fertilizar cuya divisién y desarrollo
posterior han sido estimulados por la partenogénesis y que, a diferencia de los
fertilizados, los évulos contienen solo células pluripotentes y son incapaces de
convertirse en seres humanos, incluido en el término “embriones humanos” en el
articulo 6 (2) (c) de la Directiva 98/44.

El TJUE sostuvo que el concepto de “embrién humano” incluye 6vulos hu-
manos no fertilizados cuya divisién y desarrollo adicional han sido estimulados
por la partenogénesis, ya que tales évulos son, al igual que los embriones creados
por la fertilizacién de un 6vulo, capaces de comenzar el proceso de desarrollo de
un ser humano.

El tribunal aclaré que para ser clasificado como un “embrién humano”, un
6vulo humano no fertilizado debe necesariamente tener la capacidad inherente
de convertirse en un ser humano. En consecuencia, el mero hecho de que un
6vulo humano activado partenogenéticamente comience un proceso de desarro-
llo no es suficiente para que se lo considere un “embrién humano”.

En la sentencia no se proporcionaron mds aclaraciones con respecto a las cé-
lulas madre creadas a través de la transferencia nuclear de células somadticas. La
Corte de Justicia de la Unién Europea (CJEU, por sus siglas en inglés) también
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podria haber malinterpretado detalles particulares de estas técnicas y se podria ar-
gumentar que la limitacién establecida con respecto a las células madre creadas a
través de partenogénesis también podria aplicarse a las células madre creadas por
transferencia nuclear de células somdticas, que no tienen la capacidad inherente
para convertirse en un ser humano (Minssen y Nordberg, 2015).

En el mundo se han presentado miles de solicitudes de patentes que involu-
cran células madre humanas y no humanas. De acuerdo con las patentes otorga-
das en Estados Unidos y en la Unién Europea, los diversos procesos que se han
considerado para patentar incluyen (Hammersla y Rohrbaugh, 2012):

1) Procesos para el aislamiento de células madre de embriones o tejidos.

2) Procesos para el enriquecimiento de células madre en mezclas de células.

3) Procesos para el cultivo de células madre.

4) Procesos para modificar genéticamente células madre para aplicaciones
particulares (por ejemplo, es posible modificar las células madre para evitar el
rechazo después del trasplante).

5) Procesos para inducir a las células madre a diferenciarse de formas parti-
culares.

6) Los procesos para inducir a las células madre adultas a someterse a una
“retrodiferenciacién” o “transdiferenciacién”. La retrodiferenciacion se refiere a
la reversion inducida de células madre adultas con capacidad de diferenciacién
limitada hacia multipotencia o pluripotencia. La transdiferenciacién es la induc-
cién de células madre adultas para diferenciarse en células de un tipo de tejido
diferente de la que normalmente se asocia con las células madre particulares.

7) Procesos para crear embriones mediante la transferencia de un nicleo de
células somdticas a un huevo enucleado (técnica de clonacién) para la derivacién
de células madre. Esto brinda la posibilidad de producir células madre autélogas
que tienen menos probabilidades de ser rechazadas. Procesos para crear “em-
briones” no viables por partenogénesis. Estas técnicas, que también se pueden
usar para proporcionar células madre autélogas, elimina la necesidad de destruir
embriones potencialmente viables para obtener células madre.

8) Procesos para transformar células somdticas directamente en células madre,
por ejemplo, inyectindoles citoplasma de células madre o citoplasma de huevo
(transferencia ooplasmitica).

Los diversos productos que se han considerado para patentar incluyen: célu-
las madre, lineas de células madre, células madre diferenciadas y células madre
modificadas genéticamente.
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5. Patentes de células madre en Costa Rica

En Costa Rica, desde el afio 1997 y hasta el mes de agosto de 2020, se han pre-
sentado 34 solicitudes relacionadas con células madre en el Registro de la Pro-
piedad Industrial. Tres solicitudes estdn en trdmite, 24 han sido desistidas por el
solicitante, 2 se han otorgado de manera parcial y 5 fueron rechazadas.

Las dos solicitudes que se han aprobado —“Compuestos que expanden las células
madre hematopoyéticas™ y “Diferenciacién de células madre mesenquimales”™* no
protegen células, sino que protegen métodos para expandir o diferenciar estas célu-
las. A pesar de que la solicitud denominada “Compuestos que expanden...” fue con-
cedida, no todas sus reivindicaciones fueron otorgadas. En sus reivindicaciones origi-
nales contenia células madre, sin embargo, estas reivindicaciones fueron rechazadas
por la Oficina de Patentes de Costa Rica por considerar que las células contienen
material genético fundamental para dar origen a un animal. Bajo este razonamiento,
se considera que una célula animal es equiparable a un animal completo y, por lo
tanto, es materia que estd excluida de patentabilidad, segun el articulo 1, inciso 4,
punto ¢) de la Ley 6867. La resolucién de rechazo que emite la Oficina de Patentes
no es amplia respecto a la explicacién y al fundamento técnico para aplicar la excep-
cién. En el caso de la solicitud denominada “Diferenciacién de células madre...”,
también fue otorgada, pero las reivindicaciones que se referfan a células madre fue-
ron rechazadas alegando que consistian en métodos de tratamiento y, por lo tanto,
es materia que estd excluida de patentabilidad, segtn el articulo 1, inciso 4, punto
b) de la Ley 6867. La resolucién de rechazo que emite la Oficina de Patentes no es
amplia respecto a la explicacién y al fundamento técnico para aplicar la excepcién.

El andlisis de estas dos solicitudes, en las cuales se otorga una proteccién par-
cial y se excluyen las células madre por diversos motivos, permite establecer que
no existe una posicién técnica clara respecto a la posibilidad de otorgar protec-
cién a células madre.

3 Expediente CR20110192 A: la invencién se refiere a compuestos y composiciones para ex-
pandir el nimero de células CD34+ para trasplante. La invencion se refiere, ademds, a una
poblacién celular que comprende células madre hematopoyéticas (HSCs) expandidas y a su
uso en trasplante autSlogo o alogénico para el tratamiento de los pacientes con enfermedades
de inmunodeficiencia, autoinmunes heredadas y diversos trastornos hematopoiéticos, con el
fin de reconstituir los linajes de células hematopoiéticas y las defensas del sistema inmunitario.

4 Expediente CR20120024: un método para mejorar o prevenir la artritis o la lesion articular
en un mamifero, comprendiendo el método, administrar a una articulacién del mamifero
una composicién que incuye una cantidad efectiva de un polipéptido que comprende una
secuencia de aminodcidos que tiene al menos el 95% de identidad con la SEC ID NO: 1 o
25, mejorando o previniendo asi la artritis o lesion articular en el mamifero.
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Cinco solicitudes que han sido denegadas en Costa Rica, se refieren a célu-
las madre y a composiciones que las contienen. Dichas solicitudes no fueron
apeladas por el solicitante, por lo cual no existié un posterior andlisis de cada
expediente. Las cinco solicitudes son: “Lineas de células inmortalizadas para el
cultivo de virus”,> “Composiciones que comprenden células madre embrionarias
humanas y sus derivados, métodos de uso y métodos de preparacion”,® “Méto-
dos, composiciones farmacéuticas y articulos de manufactura para la adminis-
tracién de células terapéuticas al sistema nervioso animal”,” “Células madre del
revestimiento de cordén umbilical, métodos y material para aislar y cultivar las
mismas”,® “Composiciones y métodos para inhibir la unién de células madre y
células progenitoras a tejido linfoide y para regenerar centros germinales en teji-
dos linféticos™.”

La solicitud denominada “Lineas de células inmortalizadas...” fue rechazada
por no haber sido presentada en la Fase Nacional en el plazo correspondiente.

La solicitud denominada “Composiciones que comprenden células madre...”
fue rechazada en la resolucién del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de
Patentes de Invencién. En esta resolucién se indica que:

las reivindicaciones 1 a 117 contienen materia que no se considera invencién y

que ademds constituyen excepciones de patentabilidad y por ello no se pueden

5  Expediente 1999-005987: la invencidn se refiere a lineas de células inmortalizadas para el
cultivo de virus.

6  Expediente 2008-010345: la invencién se refiere a una composicién farmacéutica que com-
prende preparaciones de células madre embrionarias humanas (hes) y sus derivados; y a mét-
odos para su trasplante en el cuerpo humano, en los cuales el trasplante da como resultado
la inversién clinica de sintomas; cura, estabilizacién o detencién de degeneracién de una
amplia variedad de condiciones, enfermedades y trastornos médicos actualmente incurables
y terminales.

7 Expediente CR 2010-011304: la invencién se dirige, entre otras cosas, a la prevencién o
al tratamiento del sistema nervioso central (SNC) dafiado o en degeneracién debido a una
enfermedad u otra condicién que causa la pérdida o la muerte de las células del SNC.

8  Expediente CR20120132: en la invencién se describen células madre de revestimiento de
cordén umbilical humanas que son capaces de diferenciarse en células del linaje mesodér-
mico y linaje ectodérmico, asi como también métodos para aislar, expandir, cultivar y crio-
conservar las células.

9  Expediente CR 2013-000117: la invencidn se refiere a composiciones y métodos para inhibir
la unién de células madre a érganos y tejidos, incluyendo el bloqueo de la unién de células
madre a centros germinales presentes en tejido linfitico. Se describen composiciones y mét-
odos para regenerar centros germinales en tejido linftico. En las composiciones se incluyen
adyuvantes, agonistas de CD40, CD28 y el receptor de IL-21 y antagonistas de CD20.
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proteger, ya que se refieren a células humanas embrionarias que provienen de un
embrién humano vivo, las cuales se consideran descubrimientos, segundos usos,
cambios de forma y yuxtaposicién de materia conocida. Ademds, se trata de inven-
ciones cuya explotacién comercial debe impedirse para proteger el orden publico,
la moralidad y la salud o la vida de las personas o animales. También se encuentran
procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccién de plantas o animales

y métodos de tratamiento en seres humanos.

En esta resolucién se indica que se consideran descubrimientos, que son se-
gundos usos; ademds, que se trata de invenciones cuya explotacién comercial
debe impedirse para proteger el orden publico, la moralidad y la salud o la vida
de las personas o animales. También se encuentran procedimientos esencialmen-
te bioldgicos para la produccién de plantas o animales y métodos de tratamiento
en seres humanos. En la resolucién no se detalla ampliamente la razén por la
cual las composiciones farmacéuticas que contienen células madre embrionarias
humanas y sus derivados contienen todas estas exclusiones de patentabilidad.

Las solicitudes denominadas “Métodos, composiciones farmacéuticas...” y
“Células madre del revestimiento...” contenfan células madre, sin embargo, no
fueron rechazadas por existir una exclusién de patentabilidad, sino por falta de
nivel inventivo.

Por su parte, la solicitud denominada “Composiciones y métodos para inhi-
bir...” fue rechazada por falta de claridad en la solicitud, la composicién reivin-
dicada no era clara respecto a las caracteristicas técnicas de la composicién y no se
detallaba la sustancia que inhibe la unién de las células madres ni caracteristicas
de la célula madre.

De las cinco solicitudes relacionadas con células madre han existido multiples
resoluciones de parte de la Oficina de Patentes. En algunas no se ha alegado que
exista excepcién de patentabilidad, pero en otras se ha indicado que son descu-
brimientos, que son segundos usos, que se trata de invenciones cuya explotacién
comercial debe impedirse para proteger el orden ptblico, la moralidad y la salud
o la vida de las personas o animales. También que se encuentran procedimientos
esencialmente bioldgicos para la produccién de plantas o animales y métodos de
tratamiento en seres humanos.

En vista de las diferencias que han existido en las resoluciones de la Oficina de
Patentes de Costa Rica respecto a los criterios que se han utilizado para rechazar
las solicitudes, es necesario realizar un detallado andlisis del marco legal que tiene
el pais y los aspectos técnicos que deben ser considerados.
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6. Materia patentable en Costa Rica

En Costa Rica,' los criterios para otorgar una patente estdn establecidos en la
Ley de Patentes Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad"!
(en adelante, Ley de Patentes). Estos requisitos son congruentes con los estable-
cidos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), que es un tratado internacional incor-
porado al ordenamiento juridico por medio de la Ley 7475."* Este tratado, en la
seccién 5, establece las regulaciones relacionadas con patentes de invencién. En
su articulo 27 establece como materia patentable lo siguiente:

1.- [...] las patentes podrdn obtenerse por todas las invenciones, sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologfa, siempre que sean nuevas,

entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién industrial [...].

Antes de analizar los criterios de patentabilidad, o sea, la novedad, el nivel
inventivo y la aplicacién industrial, es necesario determinar si existe un impedi-
mento para otorgar la patente.

La Ley de Patentes, en su articulo 2, inciso a), sefiala que los descubrimientos
no se consideran invenciones. Ademds, el articulo 2, inciso 4) contiene cuatro
exclusiones de patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotacién comercial deba impedirse objetiva y necesari-
amente para proteger el orden publico, la moralidad, la salud o la vida de las perso-
nas o los animales o para preservar los vegetales o evitar dafios graves al ambiente.
b) Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirtrgicos para el tratamiento de

personas o animales.

10 DPara el trdmite de patentes en Costa Rica, las solicitudes se presentan a la Oficina de Pat-
entes, que pertenece al Registro de la Propiedad, el cual forma parte del Ministerio de
Justicia y Paz. La solicitud es analizada por expertos en cada drea y se otorga o se deniega.
Ante la decisién del Registro de la Propiedad Industrial, es posible presentar una apelacién
ante el Tribunal Registral Administrativo. Esta instancia administrativa es un érgano de
desconcentracién méxima, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, con personalidad juridica
instrumental para ejercer las funciones y competencias que le asigne la ley

11 Costa Rica. Asamblea Legislativa. (1983). Ley de patentes de invencién, dibujos y modelos
industriales y modelos de utilidad. N © 6867. Publicado en la Coleccién de leyes y decretos
de 1983, semestre 1, tomo 1, pdgina 110.

12 Costa Rica, Asamblea Legislativa. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio de 1983. N° 7475. Publicado en el diario oficial La
Gaceta 225 del 23 de noviembre de 2011.
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c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no
sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.
d) Los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccién de plantas o

animales, que no sean los procedimientos no bioldgicos ni microbioldgicos.

Ademis de la Ley de Patentes, la Ley de Biodiversidad' contiene siete excep-
ciones de patentabilidad. El articulo 78 senala que se exceptiian de la proteccién
mediante patentes:

1.- Las secuencias de dcido desoxirribonucleico, nucleétidos y aminodcidos tal y
como se encuentran en la naturaleza o secuencias de 4dcido desoxirribonucleico,
nucleétidos y aminodcidos que no cumplan los requisitos de patentabilidad, tal
como se establecen en la Ley N.© 6867, de 25 de abril de 1983, y sus reformas.
2.- Las plantas y los animales.

3.- Los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.

4.- Los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién de plantas o
animales, que no sean procedimientos no biolégicos o microbioldgicos.

5.- Los procesos o ciclos naturales en si mismos.

6.- Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a pricticas
biolégicas tradicionales o culturales en dominio publico.

7.- Las invenciones cuya explotacién comercial deba impedirse necesariamente
para proteger el orden publico o la moralidad, o para proteger la salud o la vida
de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar danos

graves al medio ambiente.

Para establecer la posibilidad de otorgar patentes de células madre en Costa
Rica, es necesario determinar si existe un impedimento para otorgar una patente
por ser descubrimientos, o si debe aplicarse alguna de las exclusiones del ordena-
miento juridico. Una vez que se determinen estos aspectos, se debe analizar los
requisitos de patentabilidad establecidos en la ley para otorgar una patente de
invencién.

13 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Ley de Biodiversidad. N © 7788, publicada en el diario
oficial La Gaceta 101 del 27 de mayo de 1998
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7. Descubrimientos

La Ley de Patentes no establece ningtin elemento o criterio para diferenciar entre
un descubrimiento y una invencidn. El reglamento de esta ley tampoco contiene
ningtin elemento que permita establecer esta diferencia.

Segtn el Diccionario de la lengua espariola (Real Academia Espanola, s.f.), se
define “descubrir” como manifestar, hacer patente o destapar lo que estd tapado
o cubierto. “Inventar” se define como “hallar o descubrir algo nuevo o no cono-
cido”. Una interpretacion literal de los términos no permite establecer una clara
diferencia, en tanto que “inventar” puede incluir descubrir algo nuevo.

La diferencia entre los dos términos debe establecerse desde la concepcién del
sistema de patentes, el cual pretende reconocer el esfuerzo inventivo de una per-
sona a cambio de proteger su invencién. Si bien un descubrimiento puede reque-
rir un esfuerzo intelectual incluso superior que una invencién, esto no implica un
esfuerzo creativo, sino Gnicamente sacar a la luz algo desconocido.

Como senala Ascarelli (1970), la aportacién creadora debe caracterizar al in-
vento, por cuanto de otro modo desapareceria la razén de ser de la exclusiva, ya
que esta conducirfa entonces a reconocer derechos absolutos de utilizacién res-
pecto a hallazgos obtenibles sobre la base del patrimonio técnico existente, fruto
de los cuales, la exclusiva no cumplirfa su misién de estimulo y premio a una
aportacién no obtenible sobre la base del estado de la técnica.

Respecto a los descubrimientos, el manual que utiliza la Oficina de Patentes
de Costa Rica indica que:

Se entiende por descubrimiento la revelacién de algo existente, desconocido hasta
entonces por el hombre; no se le puede considerar invencién, ya que no es pro-
ducto de la actividad innovadora del hombre. Una invencién se puede basar en
un descubrimiento y se convierte en invencidn si existe un efecto técnico que sea
el fruto de la intervencién humana. (Manual de organizacién y examen de solici-
tudes..., 2015, p. 25)

Con el desarrollo de la biotecnologia y, posteriormente, de la genémica, se
profundizé la necesidad de establecer claramente la linea entre descubrimiento
e invencién. Las solicitudes respecto a seres vivos, informacién genética, tejidos
vegetales y lineas celulares tienen especial relevancia al considerarse solicitudes de
materia viva.

Referente a las invenciones biotecnoldgicas, el manual que utiliza la Oficina
de Patentes de Costa Rica indica que:
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En el campo de la biotecnologfa y de la ingenierfa genética, la materia existente en
la naturaleza sin la intervencién del hombre constituye un descubrimiento y debe
ser excluido de patentabilidad por no ser considerado una invencién.

El reconocimiento de la existencia de un material o fenémeno de la naturaleza
constituye un descubrimiento. El descubridor identifica algo que existe en la na-
turaleza, que puede incluso separar o aislar para conocerlo mejor. Para que pueda
ser una invencién se le debe dar una aplicacién practica al descubrimiento, permi-
tiendo asi solucionar problemas técnicos.

Determinar que un material o articulo conocido posee una nueva propiedad es
también un mero descubrimiento, no patentable. Es considerado una invencién
si se la da un efecto técnico. Posteriormente, se determinard si dicha invencién es
susceptible de ser patentable. (Manual de organizacién y examen de solicitudes.. .,

2015, p. 25)

En el manual se pretende indicar que un descubrimiento se convierte en in-
vencién respecto a la atribucién de un efecto técnico resultado de la intervencién
humana, sin embargo, ese planteamiento es poco claro respecto a sus implica-
ciones, porque basta atribuir un efecto técnico al descubrimiento para que deje
de serlo.

Lo que caracteriza al descubrimiento es el espiritu de observacién o de inda-
gacién humana, que puede concretarse en un hallazgo accidental, en la formu-
lacién de una ley o describir un fenémeno quimico, fisico o biolégico, sobre un
organismo, un componente orgdnico o una sustancia. Un descubrimiento puede
dar lugar a una multiplicidad de inventos, al igual que la formulacién de una
teoria cientifica.

A pesar de que una invencién y un descubrimiento son sustancialmente dife-
rentes, estdn intimamente relacionados. Un descubrimiento cientifico se puede
referir a sustancias, procesos de transformacién o fenémenos de la naturaleza y
leyes fisicas, entre otros. Encontrar una sustancia nueva, previamente desconoci-
da en el estado del arte, pero que existe en la naturaleza, se puede considerar un
descubrimiento. Sin embargo, establecer su existencia previa en la naturaleza es
un proceso complejo que debe ser realizado cuidadosamente.

Muchas sustancias que son objeto de solicitudes de patentes pueden ser consi-
deradas que preexisten en la naturaleza, por ejemplo, formas cristalinas de com-
puestos sélidos, secuencias de ADN o ARN, proteinas, isémeros de compues-
tos orgdnicos, células de animales o plantas. Estas sustancias pueden estar en la
naturaleza previamente, sin embargo, si se establece claramente la funcién que
cumplen o su potencial aplicacién industrial de forma que no suceda natural-
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mente, sino que tenga que ser manipulada por el ser humano, no es posible que
sea considerado como un descubrimiento, sino que debe analizarse si cumple con
los requisitos de patentabilidad.

Tal como lo destacan Piccard y Olin (1969), la invencién exige siempre que el
hombre participe en su realizacién, mientras que para el descubrimiento es sufi-
ciente que el hombre ponga a la luz, en evidencia, un objeto que ha sido creado
sin su participacion, por ejemplo, por medio de la sola fuerza de la naturaleza.

Es necesario considerar que un invento no puede consistir en una mera repre-
sentacién de los procesos que de modo espontdneo se realizan en la naturaleza.
Se requiere, por tanto, que el producto o el proceso no constituya una represen-
tacién de cuanto ya realiza la naturaleza espontdneamente, sino que se precisa el
resultado de un dominio sobre ella para resolver problemas o indicar soluciones
no alcanzadas por ella (Ascarelli, 1970, p. 497).

En la invencién no se dejan subsumir los descubrimientos, porque estos no
representan ninguna aplicacién practica de los conocimientos con el objeto de
provocar un efecto técnico repetible para fines pricticos (Landemaier citado en
Ferndndez de Cérdoba, 1996, p. 68). Esta férmula afirma la linea del limite entre
lo que es y lo que no es patentable, la contraposicién entre actividad puramente
cognoscitiva y actividad de utilizacién de lo existente (Vanzetti y Cataldo citados
por Dal Paz y Barbosa, 2008, p. 117).

Las células madre son organismos vivos, compuestos por multiples organelas
con gran complejidad, cada animal contiene células madre diferentes. El andlisis
relativo para establecer si una célula madre puede ser un descubrimiento cabria
solamente si se pretendiera patentar una célula extraida de un organismo.

8. Exclusiones de patentabilidad

Del andlisis de las excepciones contenidas en el articulo 2 de la Ley de Patentes y
del articulo 78 de la Ley de Biodiversidad, es necesario determinar si esta materia
debe impedirse para proteger el orden publico o la moralidad, si puede consi-
derarse que les aplica la excepcién de método terapéutico o la excepcidn relativa
a los animales. En los apartados 8.1., 8.2. y 8.3. se analiza en profundidad cada
una de las exclusiones y su relacién con las células madre humanas.

8.1. Afectacidn al orden publico o a la moral
Las patentes tienen un componente ético muy importante, en tanto consisten en
un derecho exclusivo al titular, durante un periodo determinado, que otorga la
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sociedad a cambio de la completa divulgacién de la invencién. Un aspecto impor-
tante es que el sistema de patentes no se establecié con el fin de juzgar si un deter-
minado invento es “bueno” o “malo” para la sociedad (Tvedt y Forsberg, 2017).

En el dmbito tecnoldgico, las discusiones de patentabilidad desde una perspectiva
ética no han sido comunes, en cambio, las patentes de invenciones biotecnoldgicas,
especialmente en el sector de la salud, si han generado mucha polémica. Las patentes
en este ambito tienen un impacto directo en la salud y la vida de las personas.

El Acuerdo sobre los ADPIC, en su articulo 27, sefiala que:

1. [...]

2. Los Miembros podrén excluir de la patentabilidad las invenciones cuya ex-
plotacién comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger
el orden publico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las
personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar dafios graves
al medio ambiente, siempre que esa exclusidn no se haga meramente porque la

explotacion esté prohibida por su legislacién.

La Ley de Patentes costarricense, incluy(') esta excepcién entre sus articulos.
Establece en su articulo 4 que se excluyen de la patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotacién comercial deba impedirse objetiva y necesari-
amente para proteger el orden publico, la moralidad, la salud o la vida de las perso-

nas o los animales o para preservar los vegetales o evitar danos graves al ambiente.

Han existido propuestas legislativas para aclarar el alcance de la excepcién
contenida en el inciso a) del articulo 4,' sin embargo, a la fecha no existen de-
talles en la legislacién que permitan determinar qué tipo de invenciones podrian
afectar el orden publico y la moral.

14 En el ano 2018 se discutié el proyecto de ley ntiimero 18340, y fue aprobado en primer de-
bate por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este proyecto propuso modificar el inciso 4
del articulo 1 de la Ley de Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos
de Utilidad, y proponia excluir de patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotacién comercial debe impedirse objetiva y necesariamente
para proteger el orden publico, la moralidad, la salud o la vida de las personas o animales o
para preservar los vegetales o evitar danos al ambiente. En particular se excluye de patentab-
ilidad los érganos, los tejidos o las cédulas humanas y sus partes, asi como las secuencias de
4cido desoxirribonucleico (ADN) y cualquier material genético de origen humano.

Este expediente no continud el trdmite legislativo y no fue aprobado.
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A pesar de que esta excepcién estd en la ley, el manual que utiliza la Ofici-
na de Patentes de Costa Rica no realiza ningtin desarrollo sobre cémo se debe
interpretar dicha exclusién, se indica que es otra excepcién, pero no se agrega
ninguna explicacién adicional (Manual de organizacién y examen de solicitu-
des..., 2015, p. 30).

En Costa Rica, respecto a la posibilidad de patentar partes del ser humano,
Unicamente existe una sentencia judicial de la Sala Constitucional,” la cual fue el
resultado de una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad referente al
tramite de aprobacién del proyecto de ley nimero 16955, denominado Reforma
y Adicién de Varias Normas que Regulan Materias Relacionadas con Propiedad
Intelectual. Este proyecto se convirtié en la Ley 8686,'° que modificé el articulo
78 de la Ley de Biodiversidad. Anteriormente, la redaccién del articulo era:

Se exceptian:

1.- Las secuencias de dcido desoxirribonucleico per se.

El proyecto de ley lo modificaba a la redaccién que tiene actualmente:

1.- Las secuencias de dcido desoxirribonucleico, nucleétidos y aminodcidos tal y
como se encuentran en la naturaleza o secuencias de dcido desoxirribonucleico,
nucleétidos y aminodcidos que no cumplan los requisitos de patentabilidad, tal
como se establecen en la Ley N.© 6867, de 25 de abril de 1983, y sus reformas.

A partir de 2008, con esta modificacion se pasa de una prohibicién absoluta para
otorgar patentes a secuencias de dcido desoxirribonucleico hacia la posibilidad de que
se otorguen patentes siempre que se cumplan con los criterios de patentabilidad.

La consulta facultativa se plantea que el problema principal es que se permite
la patentabilidad de material genético en general, sin excluir el material genético
de ningtin género o especie de seres vivos, lo que evidentemente incluye la posi-
bilidad de que se sea aplicada a material genético de origen humano.

El voto se dirige particularmente a material genético humano y no aborda de
forma directa el tema de células humanas, sin embargo, el andlisis del tribunal
constitucional es relevante porque plantea la imposibilidad de patentar partes del
cuerpo humano. El voto de mayoria indicé que:

15 Costa Rica, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Consulta Legislativa Fac-
ultativa de Constitucionalidad. Voto 16221 del 30 de octubre de 2008. Expediente 08-
014082-0007-CO.

16 Costa Rica. Asamblea Legislativa. Reforma, Adicién y Derogacién de varias normas que
regulan materias relacionadas con Propiedad Intelectual. N © 8686, publicado en el diario
oficial La Gaceta 229 del 26 de noviembre de 2008.
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De modo que no es posible interpretar lo senalado por los consultantes en el sen-
tido de que la norma permite patentar material genético humano, toda vez que
analizando en contexto la Ley de Biodiversidad, el articulo 4 es claro en excluir
incluso de la aplicacién de la totalidad de la ley, todo lo relacionado con el acce-
so al material bioquimico y genético humano, quedando fuera de ello cualquier
posible patentabilidad al respecto. Norma que ademds no ha sufrido reforma al-
guna, por lo que se mantiene inalterable para los efectos de proteccién de materia
de seres humanos. Como bien lo indican los mismos consultantes, este Tribunal
ha resguardado el derecho a la vida en un sentido amplio, lo ha catalogado como
el bien bdsico de toda persona que constituye en esencia, la condicién de todo el
resto de los valores personales. De ahi que la exigencia ética no es exactamente
que la vida fisica sea en absoluto el valor mds importante de todo individuo, pero
si que la persona no pueda ser tratada como un simple medio, pues ello seria
desconocer su esencia, es negar profundamente la humanidad en su caracteristica
mis especifica. En la sentencia No. 2000-2306 la Sala fue enfitica en sefialar, que
es preciso cuestionarse si todo lo cientificamente posible es compatible con las
normas y principios que tutelan la vida humana vigentes en Costa Rica, y, hasta
qué punto, la persona humana admite ser objeto o resultado de un procedimiento
técnico de produccién, considerando que cuando el objeto de la manipulacion
técnica es el ser humano, el andlisis debe superar el plano de lo técnicamente
correcto o efectivo vy, frente a ello, debe prevalecer el criterio ético que inspira los
instrumentos de Derechos Humanos suscritos por nuestro pais, dado que, como
ya se indico, el ser humano nunca puede ser tratado como simple mercancia, pues
es el tnico que vale por si mismo y no en razén de otra cosa. El articulo 21 de la
Constitucién Politica dispone que la vida humana es inviolable, lo que significa
que es fundamento, condicidn necesaria y determinante de la existencia de la
persona, por lo que es deber de la sociedad y del Estado el protegerla desde todo
dmbito. Sin embargo, este derecho fundamental tan preciado no se estd expo-
niendo a la experimentaciéon como indican los consultantes, pues se trata de
materia completamente excluida de lo dispuesto en el articulo 78 inciso 1 del
proyecto en estudio. Bajo este entendimiento, con la reforma en cuestién no
estima la Sala que se esté esclavizando o comercializando la vida humana bajo
ningin punto de vista, lo cual sin duda alguna seria inaceptable en nuestro

ordenamiento juridico.'”

17 Enfasis agregado.
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El voto salvado de los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro, con redac-
cién del primero, indicé para lo que interesa:

[...] la actuacién del legislador es inconstitucional, en cuanto deja abierta la posibi-
lidad de patentar material genético humano, o incluso combinarlo o mezclarlo con
el de otros seres vivos, superponiendo entonces el derecho privado, concretamente
el derecho de propiedad intelectual, por sobre la vida y la dignidad humana. En la
norma vigente el “4cido desoxirribonucleico, nucledtidos y aminodcidos” se excluye,
claramente, de cualquier posibilidad de patentabilidad; sin embargo, en la reforma
que se introduce tal exclusion se reduce significativamente, pues se asevera que no
serdn patentables, “si no cumplen con los requisitos de patentabilidad, tal como se
establecen en la ley No 6867 de 23 de junio de 1983 y sus reformas”, lo que significa
que tales elementos si son patentables. La redaccién parece reconocer la imposibili-
dad de patentar, pero acto seguido, se autoriza su patentatibilidad, siempre que sea
conforme a las previsiones de ley 6867. Esta amplitud de la reforma puede permitir
la patentabilidad de material genético en general, admitiéndose, sin mayor espec-
ificidad, que pueda aplicarse respecto de material genético de origen humano. Si
bien el articulo cuatro de la Ley de Biodiversidad sehala que la ley no se aplicard “al
acceso al material bioquimico y genético humano, que continuard reguldndose por
la ley General de Salud...”. Empero, esta exclusién se refiere sélo al “acceso” al ma-
terial bioquimico o genético de origen humano. Se aplica en este caso un concepto
de contenido acotado y definido, segtin el articulo 7.1 de la ley recién citada. Esta
definicién no permite homologar el “acceso” al material genético a la posibilidad de
reconocer diversas formas de propiedad intelectual. Consideramos que existe difer-
encia entre el concepto de accesibilidad y la naturaleza y origen de patentes y otras
formas de propiedad intelectual. La limitacién que prevé el articulo cuarto de la
Ley de Biodiversidad presenta imprecisiones y debilidades, segiin se expuso,
sin desconocer, ademds, que la exclusién que prevé la norma recién citada rige
para las disposiciones que contiene la Ley de Biodiversidad, pero no abarcaria
los actos vinculados a la propiedad intelectual en sentido estricto. Frente a estas
debilidades e inconsistencias, debe destacarse que la reforma introducida en el arti-
culo 78.1, remite expresamente a la Ley de Patentes en cuanto a la patentabilidad
de material genético, sin que dicha ley o la reforma consultada, excluyan, expresa-
mente, la patentabilidad del material genético humano. Mds bien el texto vigente
del articulo 78.1, sin la reforma, si excluye tal posibilidad. Consecuentemente, los
suscritos Magistrados salvan su voto y evacuan la consulta formulada en el sentido
que la reforma al inciso 1) del articulo 78 de la Ley N° 7788 de 30 de abril de

1998, es inconstitucional, pues contraviene, entre otros, el articulo primero de la
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Declaracién Universal de Derechos Humanos y el articulo veintiuno de la Consti-

tucién Politica.'®

La sentencia de la Sala Constitucional en su voto de mayoria parece considerar
absolutamente imposible patentar material genético humano; lo denomina materia
completamente excluida de lo dispuesto en el articulo 78, inciso 1, lo cual es inco-
rrecto, en vista de que muchas veces las patentes de medicamentos biotecnoldgicos
se refieren a secuencias de ADN que incluso estdn normalmente en el nicleo de las
células. Si se parte de esa idea del ADN, la célula madre como tal parece ser una
discusién mds lejana y seria asimilada a una comercializacién del cuerpo humano,
considerando que el sistema de patentes tiene un trasfondo comercial. La posicién
de minoria es acertada, en tanto los derechos de patentes no estdn limitados en la
Ley de Patentes ni en la reforma que se realizé de la Ley de Biodiversidad.

Una excepcidn relativa al orden publico y a la moral, similar a la contenida
en la ley costarricense, estd en la Convencién Europea de Patentes (EPC). Esta
norma, en su articulo 53, establece que las patentes europeas no se concederdn
con respecto a invenciones cuya explotacién comercial sea contraria al “orden
publico” o a la moralidad. El Reglamento de Implementacién de la EPC define
exactamente supuestos que deben ser excluidos de patentabilidad. Senala que las
patentes no deben otorgarse en los siguientes inventos:

1. Procesos para la clonacién de seres humanos.
2. Procesos para modificar la identidad genética de la linea germinal de los seres
humanos.

3. Usos de embriones humanos para fines industriales o comerciales.

Estos supuestos de aplicacién del articulo 53 han generado muchos cuestiona-
mientos en materia de patentes en Europa, tal como se desarroll$ en el apartado
1, en los casos WARF'y International Stem Cell Corporation v Comptroller General
of Patents, Designs and Trade Marks.

Las discusiones han versado principalmente sobre células madre embrionarias
y se plantea la necesidad de determinar el alcance del “orden publico” y la “mora-
lidad”. El concepto de “dignidad humana” parece establecer limites importantes
para la patentabilidad de las invenciones de hESC (Prifti, 2019).

Se ha planteado principalmente que los procedimientos que involucran de
forma directa o indirecta al embrién humano son controvertidos, en el sentido

18 Enfasis agregado.
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de que se basan en presuposiciones, por ejemplo, con respecto al comienzo de la
vida humana y la cuestion de si deberfa existir una proteccién absoluta o relativa
de la vida humana en sus diferentes etapas.

Definir qué se entiende como “embrién humano” y, por lo tanto, cudndo un
conjunto de células se convierte en una persona humana, estdn en el centro de la
discusién. En el caso Briistle se acuié que cualquier évulo humano después de la
fecundacién, cualquier 6vulo humano no fertilizado en el que se ha trasplantado
el ndcleo celular de una célula humana madura y cualquier évulo humano no
fertilizado cuya divisién y desarrollo posterior haya sido estimulado por la parte-
nogénesis constituyen un “embrién humano” dentro del significado del articulo
6, apartado 2, letra ¢), de la Directiva.

En el caso de la Corporacién Internacional de Células Madre, los jueces del
TJUE excluyeron un évulo humano no fertilizado cuya divisién y desarrollo
posterior han sido estimulados por la partenogénesis del concepto de embrién
humano. La exclusién se justificé por el hecho de que, a la luz del conocimiento
cientifico actual, una parte como tal no es “capaz de comenzar el proceso de de-
sarrollo que conduce a un ser humano”.

La referencia a la “comprensién cientifica actual” es importante, porque des-
taca c6mo la ley estd influenciada por los avances cientificos. En ambos casos, el
TJUE argumenté que los tribunales nacionales deben decidir si una célula madre
obtenida de un embrién humano en la etapa de blastocito constituye un “em-
brién humano” en el sentido del articulo 6 (2) (c) de la Directiva.

En el caso de Costa Rica, la sentencia emitida por la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Costa Rica de 15 de marzo de 2000, mediante la cual se decla-
16 inconstitucional el Decreto Ejecutivo 24029-S en el que se regulaba la técnica
de fertilizacién in vitro (FIV) en el pais, establecié una definicién de “embrién
humano”. La Sala Constitucional concluyd:

El embrién humano es persona desde el momento de la concepcidn, por lo que
no puede ser tratado como objeto, para fines de investigacién, ser sometido a
procesos de seleccidn, conservado en congelacidn, y lo que es fundamental para la
Sala, no es legitimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo despropor-

cionado de muerte [...].

El caso de la fertilizacién in vitro fue analizado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso: Artavia Murillo y Otros (“Fecundacion In Vitro”)
vs. Costa Rica."” Entre lo senalado por la Corte estd que:

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y Otros (‘fecundacién in
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La Corte utilizé los diversos métodos de interpretacion, los cuales llevaron a resul-
tados coincidentes en el sentido de que el embrién no puede ser entendido como
persona para efectos del articulo 4.1 de la Convencién Americana. Asimismo,
luego de un andlisis de las bases cientificas disponibles, la Corte concluyé que la
“concepcién” en el sentido del articulo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el
embrién se implanta en el dtero, razén por la cual antes de este evento no habria
lugar a la aplicacién del articulo 4 de la Convencién. Ademds, es posible concluir
de las palabras “en general” que la proteccién del derecho a la vida con arreglo a
dicha disposicién no es absoluta, sino es gradual e incremental segtin su desarrollo,
debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica

entender la procedencia de excepciones a la regla general.

El articulo 4, inciso 1 dice que toda persona tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho estard protegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepcidn. Por tanto, segiin lo resuelto por la Sala Constitucional, la de-
finicién dada por la Corte Interamericana y la definicién de “embrién humano”
resulta luego de la implantacién. Antes de este evento, o sea, un conjunto de
células o un blastocito, no puede considerarse como un embrién humano.

En Costa Rica, el Tribunal Registral Administrativo no se ha referido a la
posibilidad de proteger células madre embrionarias humanas. En el Voto 0271-
20172 hace referencia a la excepcién del articulo 1, punto 4 inciso a) de la Ley de
Patentes, pero no lo hace para un embridn, sino que es para una célula.

En la solicitud denominada “Anticuerpos e inmonoconjugados y sus usos”,
este Tribunal administrativo valida el andlisis realizado para rechazar una rei-
vindicacién que se referia a una célula huésped en una invencién enfocada en
nuevos anticuerpos.

En este expediente, el informe técnico de la Oficina de Patentes indicé que
no es posible otorgar proteccién a una célula huésped que contenga un vector, en
vista de que dichas células proceden de organismos eucariotas (esto quiere decir
parte de plantas y animales e incluso células de embriones humanos). Textual-
mente se indicé que:

IV. Exclusiones de patentabilidad / Materia no considerada invencién [...] Con la

reivindicacién 14 se pretende proteger una célula huésped que contenga un vector

vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.
20 Costa Rica. Tribunal Registral Administrativo. Voto 0271-2017 de las trece horas con trein-
ta y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.
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de la reivindicacién 13; segtin la descripcién dichas células proceden de organis-
mos eucariotas, esto quiere decir parte de plantas y animales e incluso el solicitante
menciona células de embriones humanos; las células de plantas, animales y de
embriones humanos para su uso con fines comerciales o industriales materia que
se encuentra excluida de patentabilidad, independiente del medio donde se en-
cuentren dichas células. Por lo que la reivindicacion 14 no serd tomada en cuenta,

en este informe técnico concluyente.
El Tribunal valida este andlisis e indica que:

Siguiendo el orden establecido para el andlisis de las patentes, debemos indicar
inicialmente que, la reivindicacién 14 es materia que se excluye de patentabilidad
por tener un objetivo de uso con fines comerciales o industriales, no es materia
patentable por referirse a la comercializacién de seres vivos, materia excluida segtin
el articulo 1 punto 4 inciso a) de la Ley de Patentes que dice: “Invenciones [...]
4.- Se excluyen de la patentabilidad: a) Las invenciones cuya explotacién comer-
cial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden publico, la
moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los
vegetales o evitar danos graves al ambiente [...] El andlisis que hace el Registro es
el correcto por cuanto lo que se estd protegiendo es su uso comercial, por eso se
indica: La descripcion de estas células, proceden de organismos “EUCARIOTAS”,
sea de plantas y animales e incluso células de embriones humanos. Estos produc-
tos para uso comercial es materia excluida de patentabilidad y asi se establece en

el citado articulo 1.4.a).

El Tribunal valida la aplicacién de la exclusién de patentabilidad de célu-
las que proceden de organismos eucariotas, en el sentido de que la explotacién
comercial de esta invencién debe impedirse para proteger el orden publico, la
moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales, para preservar los
vegetales o evitar danos graves al ambiente.

Del voto 0271-2017 del Tribunal Registral no se desprende el andlisis de las
causas de que una célula que contiene un vector que expresa una determinada
proteina afecte el orden publico o la moral. La explicacién de cémo entendié el
tribunal esta exclusién es fundamental, en tanto que los conceptos de “orden pu-
blico” y “moral” estdn sujetos a cambios a lo largo del tiempo y no es posible tener
una comprensién comun de los términos, incluso en un momento determinado.

En la normativa europea, la definicién de “ser humano” también es relevante
para interpretar la prohibicién de “procesos para modificar la identidad genética

60



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 35-74

de la linea germinal de los seres humanos”. Esta disposicion se refiere a los pro-
cesos que introducen cambios hereditarios en el genoma humano. Por ejemplo,
la técnica CRISPR-Cas9 podria potencialmente usarse para corregir secuencias
de ADN responsables de causar enfermedades genéticas. Las modificaciones ge-
néticas introducidas por CRISPR-Cas9 son transmisibles durante generaciones.

En la normativa europea se considera que esto va en contra del “orden pu-
blico” y la “moral”; sin embargo, en Costa Rica no existe un marco normativo
que permita considerar que este tipo de modificaciones o alteraciones de lineas
germinales estén prohibidas por la Ley de Patentes.

En el caso de la solicitud costarricense CR 20130592 A, denominada “Com-
posiciones y métodos para transferencia de energia mitocondrial de linea germi-
nal autéloga”, se describen composiciones derivadas de células madre ovogonia-
les (OSC, por sus siglas en inglés), tales como mitocondrias con citoplasma libre
de nucleo o aisladas, y usos de las composiciones derivadas de OSC en procedi-
mientos que aumentan la fertilidad aut6loga. Esta solicitud fue desistida por el
solicitante y no se analizé el fondo de la solicitud.

La solicitud contiene en su dmbito de proteccién la modificacién de células
madre ovogoniales, lo cual podria considerarse como una modificacién de una
célula germinal.

Esta solicitud fue analizada en la Reptblica de Colombia. Se estudié que la
Superintendencia de Industria y Comercio®' denegé la patente de invencién a
la creacién denominada “Composiciones y métodos para transferencia...”, con
fundamento en los articulos 19 y 20 incisos a) y d) de la Decisién 486 de la Co-
misién de la Comunidad Andina, al estimar que el objeto de las reivindicaciones
no tiene aplicacién industrial; la ley prohibe el patentamiento de células germi-
nales y los métodos terapéuticos para el tratamiento humano.

El articulo 20 inciso a) de la Decisién 486 sefiala que no serdn patentables:

a) las invenciones cuya explotacién comercial en el territorio del Pais Miembro re-
spectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden ptiblico o la moral.
A estos efectos la explotacién comercial de una invencién no se considerard con-
traria al orden publico o a la moral solo debido a la existencia de una disposicion

legal 0 administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién.

Senala la Superintendencia que de la interpretacién de la norma precitada se

21 Reptiblica de Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolucién N°

23491 (2017).
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desprende, en primer lugar, que la existencia o inexistencia de la ley no hace que
la explotacién comercial de un producto o procedimiento sea inmoral o no. En
este orden de ideas, el legislador andino consideré que la categoria de lo moral no
es equiparable a lo legal, pues el concepto de lo “moral” varia en el tiempo y en el
territorio. En el caso de las patentes en particular, estd atado al tipo de industria
que se pueda crear a partir de ciertas materias sobre las que alguna sociedad, en
un momento o periodo determinado, considera intocable para propdsitos inves-
tigativos o comerciales.

La Corte Constitucional Colombiana ha dicho, en este sentido, que la moral
exigida por el Estado constitucional corresponde a un cédigo de conducta acep-
tado, deseable e interiorizado por la sociedad en un contexto especifico y en una
situacién concreta.”*

Senala la resolucién colombiana que al evaluar la patentabilidad de una inven-
cién en la que se involucran procedimientos para la manipulacién de materias
que componen el cuerpo humano, se debe considerar si la aplicacién del proce-
dimiento es contraria a la dignidad de la persona o si, por el contrario, resuelve
una necesidad insatisfecha en la humanidad. De manera que en el caso de las
invenciones realizadas a partir de componentes del cuerpo humano y su identi-
dad genética, estarian exceptuadas aquellas que atenten contra la dignidad de la
persona, la vida humana o que impliquen el sufrimiento de un animal que no
esté justificado en el beneficio o utilidad para la humanidad.

De manera que, tanto el método para aislar e identificar a la poblacién mitocon-
drial como el método para marcarla por medio de una sonda fluorescente y preparar
la composicién que comprende la fraccién resultan elegibles para estudio de paten-
tabilidad, en la medida en que no corresponden a un procedimiento de mutacién o
modificacién genética y no implican la aplicacién de técnicas que atenten contra la
dignidad del ser humano. Por el contrario, ambos tienen un fin terapéutico, dado
que buscan resolver los problemas de infertilidad en mujeres que encuentran en los
métodos de reproduccién asistida una alternativa. De hecho, uno de los enfoques
de la invencién tiene que ver con resolver el problema de infertilidad por causa del
envejecimiento de los ovocitos y de la disminucién de la produccién de energia
mitocondrial (produccién de ATP) o pérdida de la funcién mitocondrial debido
a la disminucién en la biogénesis, acumulacién de mutaciones y eliminaciones en
el ADN mitocondrial. Para resolver este problema técnico, la solicitud presenta las
composiciones de fracciones mitocondriales y un método para elaborar las compo-
siciones, con el fin de preparar el ovocito autélogo para la fecundacién.

22 Reptblica de Colombia. Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-129 de 2015.
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Se concluye en la resolucién que el método de obtencién de la fraccién mi-
tocondrial no pretende modificar la identidad genética del ser humano por el
hecho de realizar una intervencién en la linea germinal. Por el contrario, busca
obtener un producto cuya aplicacién en OSC intente resolver el problema pre-
viamente planteado, lo que se encuentra en consonancia con la legislacién andi-
na. Tampoco puede considerarse que se realiza intervencién sobre un embridn,
porque en la solicitud de patente se especifica que el aislamiento de las fracciones
mitocondriales se realiza sobre évulos humanos no fecundados, no se lleva a
cabo transferencia nuclear de una célula humana madura y en el presente caso
tampoco hay edicién genética. En tal caso, no se puede considerar que el método
de elaboracién de la fraccién mitocondrial se pueda exceptuar de patentabilidad.

Del anilisis de las similitudes y diferencias entre la normativa europea, co-
lombiana y costarricense es posible determinar que, a pesar de que todas tienen
excepciones de patentabilidad debido a la moral y al orden publico, las interpre-
taciones que se han hecho de los términos son muy diferentes. Los conceptos
de “orden publico” y “moralidad” estin sujetos a cambios en el tiempo y en la
sociedad. No es posible tener una comprensién comdn de los términos, incluso
en un momento determinado.

Para la normativa europea, la definicién de “embrién humano” ha sido com-
pleja y, a la fecha, no tienen una puesta en comtn de todos los paises, siendo
que incluso se dejé a cada pais definir los elementos técnicos que constituyen un
embrién. Una parte de la sociedad europea se opone firmemente a las patentes
sobre formas de vida y la modificacién de la linea germinal humana. No ha ha-
bido reacciones similares en otras jurisdicciones.

En contraste, la normativa costarricense desde el ano 2012, por medio de la
resoluciéon de la Corte Interamericana, ya cuenta con una definicién clara de
“embrién”, por lo cual, las células madre humanas no cabrian dentro de la excep-
cién establecida en el articulo 4 de la Ley de Patentes.

8.2. Métodos de tratamiento
La Ley 6867 contiene en su articulo 4 una exclusién de patentabilidad referida a:

b) Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirtrgicos para el tratamiento de

personas o animales.

El manual que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica indica que:
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No se pueden conceder invenciones que conciernan a métodos terapéuticos,
quirtrgicos y de diagndsticos para seres humanos o animales, pero se pueden pat-
entar las sustancias o los dispositivos, aparatos o elementos necesarios para llevar
a cabo un tratamiento. Estos métodos no se consideran invenciones susceptibles
de aplicacién industrial.

En relacién con los métodos terapéuticos, es importante senalar que éstos no sélo
se refleren a la cura de enfermedades o disfunciones del cuerpo, sino también a
los tratamientos profildcticos o preventivos (por ejemplo: la inmunizacién contra
enfermedades, la remocidn de la placa bacteriana de los dientes, etc.). En este sen-
tido, se deberd examinar cuidadosamente si lo que se estd tratando o previniendo,
con el método reivindicado, es o no una enfermedad.

En general, el uso de una sustancia se considera como tratamiento terapéutico del
cuerpo humano o animal y por lo tanto carente de aplicacién industrial. (Manual

de organizacién y examen de solicitudes..., 2015, pp. 28-29)

En la definicién de “método de diagnédstico o método de tratamiento”, es
necesario establecer la diferencia entre un método como tal y un producto. Un
medicamento en si mismo se utiliza para tratar una enfermedad, pero no es posi-
ble considerarlo como un método de tratamiento. El término “método” implica
una serie de pasos concatenados para conseguir un fin. Segtin la Real Academia
de la Lengua Espaola (2019), es un modo de hacer con orden.

Se pueden considerar métodos diagndsticos a una serie de pasos que llevan
a determinar el padecimiento de una enfermedad, lo que suelen llamarse gui-
delines, pero los aparatos o instrumentos utilizados para realizar un diagnéstico
no estarfan excluidos de patentabilidad. Lo mismo ocurre con un método de
tratamiento. Una guia especifica para tratar una determinada enfermedad —por
ejemplo, la diabetes o la hipertensién— estaria excluida de patentabilidad, pero
no los medicamentos que se utilizan para su tratamiento.

Definir qué se considera como método de tratamiento ha sido complejo. En
el caso de la normativa europea, también existe esta exclusién. En la resolucién
T 0780/89 (Immunostimulant) de 12 de agosto de 1991, la Cdmara de Apela-
ciones Europea realizé un andlisis detallado de la interpretacién que se realiza de
métodos de tratamiento.

Se realizaron consideraciones similares en la resolucién T 144/83, en la que
la Junta encontré que no se podia hacer una distincién clara entre el tratamiento
cosmético en cuestién para mejorar la apariencia corporal y el tratamiento médi-
co para curar la obesidad. Sin embargo, el articulo 52 (4) EPC debia interpretarse
de manera restringida, de modo que no perjudicara a un solicitante que buscaba
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una patente solo para el tratamiento cosmético. También en ese caso, la sustancia
quimica utilizada tenfa un efecto puramente cosmético y terapéutico y, por lo
tanto, mostraba claramente dos tipos de accién.

En la resolucién T 290/86 se analiz6 nuevamente que cuando un tratamiento
tiene efectos superpuestos y, por lo tanto, indistinguibles (es decir, la eliminacién
en apariencia puramente estética de la placa dental y la prevencién de la enfer-
medad periodontal), que estdn inextricablemente vinculados con la terapia, una
afirmacién para cualquier otra cosa que no sea un segundo uso médico, el uso
estd excluido de la patentabilidad.

En el caso de Costa Rica no es posible considerar que la exclusion de este apartado
le aplique a las células madre, en el sentido de que estas pueden ser utilizadas para
tratar enfermedades, pero no constituyen en si mismas un método de tratamiento.

8.3. Los animales y células de animales

Como se menciond en el apartado 6, los animales estdn excluidos de patentabili-
dad en Costa Rica. Un ejemplo cldsico de patentes dirigidas a animales es el ratén
genéticamente modificado, otorgada a la Universidad de Harvard. Esta patente
reivindica a un mamifero transgénico no humano, cuyas células germinales y
células somdticas contienen una secuencia de oncogén activada recombinante
introducida en dicho mamifero o un ancestro de dicho mamifero en una etapa
embrionaria. La solicitud de patente de este ratén genéticamente modificado,
que ha sido ampliamente analizado y protegido en otros paises, en Costa Rica no
serfa posible de otorgar. A la fecha no existen resoluciones respecto a apelaciones
que se refieran a animales.

Unassolicitud que puede ilustrar la aplicacién de la exclusién esla CR20140439
denominada Biocontrol, la cual consiste en un sistema de expresién genética de
la linea germinal masculina de artrépodos, adecuado para la expresién condicio-
nal de un gen efector en una linea germinal masculina de artrépodos. La solici-
tud abarca a un mosquito genéticamente modificado.

El método de modificar genéticamente un animal podria ser patentable, asi
como las secuencias de genes que se utilizan para modificarlo, sin embargo, el
animal per se no es posible de patentar.

Corresponde analizar si una célula especifica de un animal podria estar exclui-
da de patentabilidad. Una “célula” se define como la unidad fundamental de los
organismos vivos, generalmente de tamano microscépico, capaz de reproduccién
independiente y formada por un citoplasma y un nicleo rodeados por una mem-
brana (Real Academia Espanola, s.f.).
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La exclusién contenida respecto a las plantas y animales contiene como excep-
cién los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal como
se encuentran en la naturaleza. Técnicamente, una célula es un microorganismo,
sin embargo, la Ley de Biodiversidad indica que un microorganismo es cualquier
organismo microscépico, incluidas las bacterias, los virus, las algas y los proto-
zoos unicelulares, asi como los hongos microscépicos, los cuales pertenecen a una
categoria de vida diferente de la del reino animal y vegetal. Esta ley aclara que las
células y los tejidos de plantas y animales superiores son objeto de estudio de la
microbiologia, pero no son microorganismos (articulo 78). Por tanto, de acuerdo
con la ley, una célula no es microorganismo, entonces, no podria plantearse que
estd excluido de patentabilidad en virtud de serlo.

Ni la Ley de Patentes ni la Ley de Biodiversidad plantean la excepcién de
otorgar proteccién a células o tejidos humanos. Las células son organismos vivos
y constituyen tejidos y érganos. El conjunto de 6rganos y sistemas dan origen a
plantas o a animales. No es razonable considerar que una célula constituye en si
misma una planta o un animal.

Es posible que de ciertas células (por ejemplo, cigotos en animales o semillas
en plantas) puedan originarse plantas o animales, pero esto no implica que la
célula aislada pueda ser equiparada a un sujeto completo.

El tnico voto del Tribunal Registral Administrativo relacionado con células
animales es el ya mencionado 0271-2017,% el cual se refiere a una célula madre.
El Tribunal no hizo referencia a la excepcidn respecto a un animal, sino que alegd
que la excepcidn es respecto al inciso a) del articulo 4, tal como se desarroll6 en
el apartado 1.

El Tribunal valida la aplicacién de la exclusién de patentabilidad de células
que proceden de organismos eucariotas, en el sentido de que la explotacién co-
mercial de esta invencién debe impedirse para proteger el orden publico, la mo-
ralidad, la salud o la vida de las personas, los animales, para preservar los vegetales
o evitar dafos graves al ambiente. En el voto 0271-2017 no se realiza un andlisis
respecto a las células o a la posibilidad de patentarlas o no.

En este contexto, no es posible sostener que una célula madre de un animal
humano o no humano esté incluida de patentabilidad de acuerdo con el articulo
4, inciso c) de Ley de Patentes de invencién o el articulo 78, inciso 2 de la Ley
de Biodiversidad.

23 Costa Rica. Tribunal Registral Administrativo de las trece horas con treinta y cinco minutos
del ocho de junio del dos mil diecisiete.

66



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 35-74

9. Requisitos de patentabilidad

Luego de establecer que las solicitudes de células madre no estdn contempla-
das en las exclusiones contenidas en el ordenamiento juridico costarricense, es
necesario analizar la posibilidad que cumplan con nivel inventivo, novedad y
aplicacién industrial.

9.1. Nivel inventivo

El nivel inventivo es uno de los requisitos mds importantes para determinar la
patentabilidad de una invencién. Estd contenido en el articulo 2 de la Ley de
Patentes. Indica la ley que se considera que una invencién tiene nivel inventivo
si para una persona de nivel medio versada en la materia correspondiente la in-
vencién no resulta obvia ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica
pertinente.

Adicionalmente, el Reglamento de la Ley de Patentes, Invencién, Dibujos y
Modelos Industriales y Modelos de Utilidad** agrega en su articulo 4 que para
determinar si la invencién tiene nivel inventivo suficiente, se comparard cada
reivindicacién con el estado de la técnica considerado en su conjunto. A estos
efectos, una reivindicacién no solo se comparard con cada elemento existente en
el estado de la técnica, sino también con aquellas combinaciones o yuxtaposicio-
nes de elementos que resulten obvias o evidentes para una persona normalmente
versada en la materia técnica correspondiente.

Segtin el Manual de organizacién y examen de solicitudes... (2015, p. 63),
se considera al nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no
se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con co-
nocimientos medios en la materia en la fecha de presentacién de la solicitud o
de la prioridad reconocida. La cuestién para el examinador es si la invencién
reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la
falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer un
nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel in-
ventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. El
examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objecién respecto
a la falta de nivel inventivo de una invencién debe probarse a partir del estado
de la técnica.

24  Costa Rica, Poder Ejecutivo. Reglamento Ley Patentes Invencién Dibujos y Modelos Indus-
triales y Modelos de Utilidad. Decreto N 15222-MIEM-]. Publicado en el diario oficial La
Gaceta de 1984, semestre 1, tomo 1, pdgina 196.
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De un andlisis de la ley y del reglamento vigentes, ademds del manual admi-
nistrativo que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica, debe entenderse que
el criterio que se aplica para el examen de nivel inventivo de una solicitud es que
no sea obvio para un experto medio. No requiere que se valore el salto inventivo,
tampoco establecer qué tanto esfuerzo técnico necesita la invencién.

Este criterio es similar al utilizado en Estados Unidos, pais que tiene uno de
los estdndares més altos. En general, alli adoptan un enfoque similar para deter-
minar la evidencia como en otras jurisdicciones, es decir, el alcance y el conteni-
do de la técnica anterior, establecer la diferencia entre la invencién y la técnica
anterior, asi como resolver el nivel de experiencia habitual en la técnica.

La prueba de “ensenanza, sugerencia o motivacién” ha sido durante mucho
tiempo el estdndar para determinar la obviedad, segtin la cual una afirmacién
solo resultaria obvia si se pudiera encontrar alguna motivacién o sugerencia para
combinar las ensefanzas en la técnica anterior, la naturaleza del problema o el
conocimiento de una persona con experiencia ordinaria en la técnica (Davison
y Myles, 2008). Sin embargo, en 2007, KSR Int! Co. c. Teleflex Inc. sostuvo que
no es necesario que las ensefianzas precisas en la técnica anterior demuestren ser
obvias; mds bien, una invencién es obvia si un experto en la técnica tiene buenas
razones para combinar los elementos de la técnica anterior con el fin de llegar a
la invencién reivindicada con un éxito anticipado.

Desde entonces, se pueden usar mds razones para probar la obviedad, lo que
reduce significativamente el umbral de evidencia. La Oficina Estadunidense de
Patentes ha proporcionado una lista no exhaustiva de razones para respaldar una
conclusién de evidencia (Dorsey, 2008), los ejemplos incluyen la combinacién
de elementos de la técnica anterior de acuerdo con métodos conocidos para ob-
tener resultados predecibles, obvio intentarlo, elegir entre un finito nimero de
soluciones predecibles identificadas, con una expectativa razonable de éxito.

Respecto a las células madre, es fundamental establecer la no obviedad de la
invencién. Esto requiere tener evidencia suficiente de aspectos técnicos que dife-
rencian la solicitud del estado del arte.

Un caso relevante dirigido a células madre es la patente de Estados Unidos
Ne 7.029.913, la cual fue otorgada y se referfa a un cultivo iz vitro de hESC.
Uno de los debates era si las hESC reivindicadas habrian sido obvias en vista de
varias referencias que ensefan, entre otras cosas, el aislamiento o la derivacién de
las ESC del ratén y el cultivo de estas ESC murinas utilizando capas de células
alimentadoras.

El procedimiento tardé mds de seis anos y medio para que la Junta de Apela-
ciones confirmara la patentabilidad después de una enmienda menor de las rei-
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vindicaciones. Durante el proceso reabierto, el titular de la patente presenté una
declaracién de un experto en el campo de la embriogénesis del ratén y las células
madre, junto con publicaciones cientificas, para testificar que el método de la
técnica anterior para aislar células madre sin células alimentadoras no permitia
producir hESCs, y que nadie pudo obtener células madre de ratas hasta 27 afos
después del primer aislamiento de las ESC murinas, a pesar de que los ratones y
las ratas estdn estrechamente relacionados.

Una de las pruebas mds sélidas de la no obviedad fue un trabajo de investiga-
cién que indicé que no se pudo aislar un cultivo de células iz vitro en replicacién
de hESCs pluripotentes siguiendo el mismo método de la técnica anterior. La de-
claracién también sefial6 que la invencién fue ampliamente reconocida como un
gran avance y muy alabada por los cientificos en el campo. La Junta finalmente
concluyé que lo anterior presentaba fuertes evidencias de no obviedad vy, por lo
tanto, afirm¢ la patentabilidad de las reivindicaciones.

9.2. Novedad

La novedad es otro de los requisitos sustanciales para otorgar la proteccién por
medio de patentes; asi lo establece el articulo 2 de la Ley de Patentes. Segun el
manual seguido por la Oficina Costarricense de Patentes, una invencién se con-
sidera nueva cuando:

no estd comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende
todo lo que ha sido divulgado o hecho accesible al publico, en cualquier lugar
del mundo, mediante una publicacién escrita, una divulgacién oral, utilizacién,
comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. (Manual de organi-

zacién y examen de solicitudes..., 2015, p. 50)

En el caso de células madre, es necesario analizar cémo se determina la no-
vedad de la célula reivindicada. Es claro que una célula madre como estd en la
naturaleza no es nueva, sin embargo, si es modificada, si podria ser objeto de
proteccién por medio de una patente.

La solicitud costarricense 2012-000254,%° denominada “Células madre mul-

25 La solicitud internacional corresponde a WO2011053690: Multipotent stem cells from the
extrahepatic biliary tree and methods of isolating same. Esta solicitud, en Costa Rica, fue
desistida por el solicitante.
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tipotenciales en el drbol de billar y extrahepdtica y métodos de aislamiento del
mismo”, se refiere a un método para identificar y aislar a una poblacién de células
multipotentes de mamiferos que comprenden células madre/progenitoras multi-
potentes de mamiferos, capaces de diferenciarse en multiples linajes endodérmi-
cos, en los que las células se obtienen de tejido de drbol biliar de un mamifero.
El método comprende obtener tejido de drbol biliar y luego secuencialmente, en
cualquier orden, u obteniendo sustancialmente células positivas para:

(i) al menos un marcador indicativo de etapas tempranas del linaje de células
hepdticas;

(ii) al menos un marcador indicativo de etapas tempranas del linaje de células
pancredticas;

y (iii) al menos un marcador seleccionado de uno o més de aquellos en las cate-
gorias (a) - (0):

(a) al menos un fondo marcador de superficie en el tallo/progenitores;

(b) al menos un factor de transcripcién indicativo de tallo/progenitores endodér-
micos; y

(c) expresién débil a moderada de un gen de pluripotencia.

Se solicit6 proteccidon sobre una composicién de células madre en la que las
células se obtienen de tejidos del cuerpo, que consiste en la mera extraccién de
una célula madre del tejido de drbol biliar. A pesar de que el método de extrac-
cién podria ser novedoso, una composicién con células madre que solamente
han sido extraidas del cuerpo humano no podria ser considerada como nueva.

La solicitud costarricense CR20120024, denominada “Diferenciacién de
células madre mesenquimales”, fue otorgada el 22 de setiembre de 2017. Esta
patente reivindica un método para inducir la diferenciacién de células madre
mesenquimales en condrocitos. Abarca el método de poner en contacto células
madre mesenquimales con una cantidad suficiente de un polipéptido que con-
tiene una secuencia de aminodcidos, la cual tiene al menos un 95% de identidad
con la SEC ID NO: 1 o 25 para inducir la diferenciacién de células madre a
condrocitos.

9.3. Aplicacién industrial

La aplicacién industrial es un requisito de patentabilidad necesario para una in-
vencién, junto con la novedad y la actividad inventiva. La Ley de Patentes, en su
articulo 2, inciso 6 senala que:
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6. Se considerard que una invencidn es susceptible de aplicacién industrial cuando

tenga una utilidad especifica, substancial y creible.

Segtin el manual que utiliza la Oficina de Patentes de Costa Rica, se entiende
que una invencidn es susceptible de aplicacién industrial cuando su objeto puede
ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola (Ma-
nual de organizacién y examen de solicitudes, 2015, p. 74).

En contraste con lo que dice el Manual, la ley costarricense define que la apli-
caci6n industrial estd determinada por la utilidad que tenga la invencién. Nétese
que no basta con que sea simplemente ttil para algo, sino que debe tener una
utilidad especifica, substancial y creible.

La utilidad de la invencién debe ser establecida por una persona denominada
“experto medio”, a partir de la informacién brindada en la descripcién y las rei-
vindicaciones. La especificidad consiste en que la invencién debe indicar concre-
tamente para qué se utilizarfa, no se admiten usos amplios 0 ambiguos, sino que
debe establecerse especificamente su utilidad.

El término “substancial” es ambiguo y no permite establecer un parimetro
objetivo para determinar si la utilidad es substancial. Podria entenderse que la
utilidad debe ser relevante, una parte fundamental para resolver el problema téc-
nico que se plantea.

La credibilidad radica en el andlisis de la informacién aportada en la solicitud,
en los ejemplos brindados y en la informacién de pruebas iz vivo o in vitro. No
es necesario que se demuestre su utilidad de manera absoluta con pruebas i vivo,
podria ser suficiente con pruebas iz vitro. Por ejemplo, una solicitud relativa a
un medicamento debe demostrar su utilidad para desempenar cierta actividad
fisiolégica de manera razonable, pero esto no implica que se debe demostrar su
utilidad clinica para la cura de una enfermedad, en vista de que esta demostra-
cién tarda varios afios luego de tener una molécula que podria ser patentable.
Esperar a tener toda la evidencia de su utilidad clinica podria provocar que otra
persona solicite antes la patente y pierda asi su derecho.

En el caso de solicitudes relativas a células madre, la aplicacién industrial po-
dria estar dirigida al tratamiento o alivio de una enfermedad, terapia regenerativa
y produccién de ciertas proteinas o procesos para crear tejidos u drganos.

10. Conclusiones
La legislacién vigente en Costa Rica, particularmente la Ley 6867 de Patentes de
Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, no establece
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ninguna restriccién expresa para otorgar patentes de invencién a células madre.
A pesar de esto, existen algunos casos en los que, durante el proceso adminis-
trativo de las solicitudes, ha sido negada la proteccién. En las dos solicitudes de
patente otorgadas y en las cinco solicitudes relacionadas con células madre han
existido multiples resoluciones de parte de la Oficina de Patentes. En algunas no
se ha alegado que exista excepcidn de patentabilidad sobre las células madre, pero
en otras se ha indicado que son descubrimientos, que son segundos usos y que se
trata de invenciones cuya explotacién comercial debe impedirse para proteger el
orden publico, la moralidad y la salud o la vida de las personas o animales.

A priori, las células madre humanas no pueden ser consideradas como descu-
brimientos ni como una exclusién de patentabilidad en virtud de las exclusiones
establecidas en el articulo 4 de la Ley de Patentes. No se incluyen en la exclusién
relativa a moral u orden publico ni a métodos de tratamiento y no corresponde
incluirlos en la exclusién relativa a animales. Mientras que la solicitud propuesta
relacionada con células madre cumpla con los tres requisitos de patentabilidad, o
sea, mientras que sea nueva, tenga nivel inventivo y aplicacién industrial, se debe
otorgar proteccion.

El alcance de la proteccién otorgada por una patente de células madre debe ser
claramente establecido en el proceso de andlisis de fondo de cada solicitud, deter-
minar que la informacién de la solicitud esté ampliamente divulgada y establecer
claramente los requisitos técnicos que deben ser cumplidos por el solicitante. Por
lo tanto, los objetivos de la presente investigacién se cumplieron. La hipdtesis
planteada se confirma y se determina que, segin el marco juridico costarricense,
es posible patentar células madre obtenidas de seres humanos.

Bibliografia

Ascarelli, T. (1970). Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch.

Dal Paz, M. y Barbosa, D. B. (2008). Incertezas e riscos no patentamiento de biotecnologfa. En
Tacomini, V. (Coord.), Propriedade intelectual e biotecnologia. Curitiba: Jurda.

Davison, E. M. y Myles, G. M. (2008). How Biotech Patentees can Navigate KSR. Managing
Intellectual Property, (181), 79-82.

Dorsey, C. K. (2008). Isn’t it obvious? How the USPTO has changed its evaluation of patent
applications in response to the KSR decision. Intellectual Property & Technology Law Journal,
20(5), 12-16.

Evans, M. J. y Kaufman, M. (1981). Establishment in culture of pluripotential cells from mouse
embryos. Nature, 292(5819), 154-156.

72



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 35-74

Ferndndez de Cérdoba, S. (1996). Derecho de patentes e investigacién cientifica. Valencia: Editorial
Tirant lo Blanch.

Golden, J. M. (2010). WARF’s stem cell patents and tensions between public and private sector
approaches to research. 7he Journal of Law, Medicine ¢ Ethics, 38(2), 314-331.

Hammersla, A. M. y Rohrbaugh, M. L. (2012). Intellectual property claims to stem cell techno-
logies: research, clinical testing and product sales. En Atala, A. (Ed), Progenitor and Stem Cell
Technologies and Therapies (pp. 121-146). Cambridge: Woodhead Publishing.

Huang T. (2010). Stem cell patent landscape and patent strategy. Trends in Bio/Pharmaceutical
Industry, (6), 41-46.

Kariyawasam, K., Takakura, S. y Ottomo, N. (2015). Legal implications and patentability of hu-
man stem cells: Australia and Japan compared. journal of Intellectual Property Law ¢ Practice,
10(3), 198-199.

Mabherali, N, Sridharan, R., Xie, W., Utikal, J., Eminli, S., Arnold, K., Stadtfeld, M., Yachechko,
R., Tchieu, J., Jaenisch, R., Plath, K. y Hochedlinger, K. (2007). Directly reprogrammed
fibroblasts show global epigenetic remodeling and widespread tissue contribution. Cel/ Stem
Cell, 1(1), 55-70.

Manual de organizacién y examen de solicitudes de patentes de invencién de las oficinas de
propiedad industrial de los paises del Istmo Centroaméricano y la Reptiblica Dominicana.
(2015). (Sin datos).

Martin, G. R. (1981). Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in
medium conditioned by teratocarcinoma stem cells. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 78(12), 7634-7638.

Minssen, T. y Nordberg, A. (2015). The evolution of the CJEU’s case law on stem cell patents:
Context, outcome and implications of Case C-364/13 International Stem Cell Corporation.
Nordic Intellectual Property Law Review, (5), 493-503.

Okita, K., Ichisaka, T. y Yamanaka, S. (2007). Generation of germline competent induced plu-
ripotent stem cells. Nature, 448(7151), 313-317.

Piccard, E. y Olin, X. (1969). Traité des brevets d’invention et de la contrafagon industrielle. Paris:
A. Durand et Pedone Lauriel.

Prift, V. (2019). The limits of “ordre public” and “morality” for the patentability of human em-
bryonic stem cell inventions. 7he Journal of World Intellectual Property, 22(1-2), 2-15.

Real Academia Espafola. (s.f.). Diccionario de la lengua espariola. https://dle.rac.es/.

Saha, K. y Jaenisch, R. (2009). Technical Challenges in Using Human Induced Pluripotent Stem
Cells to Model Disease. Cell Stem Cell, 5(6), 584-595.

Takahashi, K., Tanabe, K., Ohnuki, M., Narita, M., Ichisaka, T., Tomoda, K. y Yamanaka, S.
(2007). Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined
Factors. Cell, 131(5), 861-872.

Takahashi, K. y Yamanaka, S. (2006). Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic
and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell, 126(4), 663-676.

Thomson, J. A., Itskovitz-Eldor, J., Shapiro, S. S., Waknitz, M. A., Swiergiel, J. J., Marshall, V.
S. y Jones, . M. (1998). Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. Science,
282(5391), 1145-1147.

Tvedt, M. W. y Forsberg, E. M. (2017). The room for ethical considerations in patent law
applied to biotechnology. 7he Journal of World Intellectual Property, 20(5-6),160-177.

73


https://dle.rae.es/

Freddy Arias Mora

Proteccion por medio de patentes de invencidn para células madre humanas en Costa Rica

Wernig, M., Meissner, A., Foreman, R., Brambrink, T., Ku, M., Hochedlinger, K., Bernstein, B.
E. y Jaenisch, R. (2007). In vitro reprogramming of fibroblasts into a pluripotent ES cell-like
state. Nature, 448(7151), 318-324.

Yamanaka, S. (2007). Strategies and new developments in the generation of patient-specific plu-
ripotent stem cells. Cell Stem Cell, 1(1), 39-49.

Zakrzewski, W., Dobrzyniski, M., Szymonowicz, M. y Rybak, Z. (2019). Stem cells: past, pre-
sent, and future. Stem Cell Research & Therapy, 10(1), 68.

Legislacion citada

Ley 6867 de Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.

Ley 7475. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con
el comercio de 1983.

Ley 7788 de Biodiversidad.

Ley 8631 de Proteccién de las Obtenciones Vegetales.

Ley 8635. Convenio de la Unién Internacional para la proteccién de las obtenciones vegetales
(UPOV) de 1991.

Reglamento a la Ley de Proteccién Fitosanitaria. N° 26921-MAG.

Reglamento Ley Patentes Invencién Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.
Decreto No 15222-MIEM-].

Jurisprudencia citada

Corte Constitucional de la Republica de Colombia. Sentencia T-129 de 2015.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Arzavia Murillo y Otros (‘fecundacion in vitro”) vs.
Costa Rica. Sentencia de 28 de noviembre de 2012.

Oficina Europea de Patentes. Divisién de oposiciones, Junta de apelaciones. T 1374/04 — 3.3.08,
(WARF).

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Consulta Legislativa Faculta-
tiva de Constitucionalidad. Voto 16221 del 30 de octubre de 2008. Expediente 08-014082-
0007-CO.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Del 18 de octubre de 2011 (peticién
de decision prejudicial planteada por Bundesgerichtshof — Alemania) — Oliver Briistle/
Greenpeace eV (Asunto C-34/10), DOCE (Diario Oficial de la Unién Europea).

Superintendencia de Industria y Comercio de la Republica de Colombia., Resolucién N° 23491
(2017).

Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Voto 0271-2017 de las trece horas con treinta
y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.

Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Voto 0271-2017 de las trece horas con treinta
y cinco minutos del ocho de junio del dos mil diecisiete.

Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Voto N ° 351-2016 de las catorce horas cinco
minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

Tribunal Registral Administrativo de Costa Rica. Voto N° 0576-2018 de las diez y cuarenta y
cinco horas del tres de octubre del dos mil dieciocho.

74



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 13 (2020): 75-107

Restricciones al derecho de uso
de marcas: controversias en torno
a las propuestas de etiquetado de

alimentos en Colombia

* k k *

Juan Guillermo Moure Pérez

Abogado en OlarteMoure & Asociados

juan.moure@olartemoure.com

Camilo Andrade Martinez

Abogado en OlarteMoure & Asociados

camilo.andrade@olartemoure.com

Juan Carlos Camacho Paramo

Abogado en OlarteMoure & Asociados

jc.camacho@uniandes.edu.co

Recibido: 31 de octubre de 2020
Aceptado: 26 de noviembre de 2020

Resumen

A lo largo de la dltima década, distintas propuestas han surgido en Colombia y en el mundo en
torno a las condiciones de etiquetado de alimentos. El fin de estas medidas se ha centrado en
prevenir enfermedades no transmisibles (ENT), al brindarles a los consumidores informacién
mds clara sobre el perfil nutricional de los alimentos que incorporan en su dieta. Para tal fin,
muchas propuestas han contemplado imponer sellos de advertencia en la etiqueta de productos
alimenticios “altos en” sodio, aziicar o grasas saturadas, al igual que otras limitaciones sobre el uso
y comercializacién de las marcas que identifican sus productos.

Por lo tanto, el presente documento pretende analizar la pertinencia y proporcionalidad de las
propuestas en relacién con los fines deseados, particularmente en cuanto a los legitimos derechos
de los titulares marcarios y consumidores. En la conclusién se determinard que el interés por
promover regulaciones para reducir enfermedades relacionadas con malos hébitos alimenticios,
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sin una adecuada evaluacién del entorno en el que estas medidas pretenden ser aplicadas, puede:
(i) generar consecuencias indeseables y contradictorias con el fin tltimo de reducir enfermedades;
(ii) menoscabar otros derechos individuales; y (iii) actuar injustificadamente en detrimento de los
derechos de propiedad industrial de los titulares marcarios.

Palabras clave: restricciones marcarias, etiquetado de alimentos, derechos de los consumidores.

Brand Restrictions: Controversies Regarding Food Labeling
Proposals in Colombia

Abstract

Over the last decade, different proposals have emerged in Colombia and around the world re-
garding food labeling conditions. The purpose of these measures has been focused on preventing
non- communicable diseases (NCD), by providing clearer nutritional information to consumers
regarding the food they consume on their diet. For this purpose, many proposals include the
imposition of warning stamps on the label of food products that are “high in” sodium, sugar, or
saturated fat, as well as other limitations on the use and marketing of the brands that identify
their products.

Therefore, this document aims to analyze the relevance and proportionality of the proposals in
relation to the desired purposes, particularly with regard to the legitimate rights of trademark
owners and consumers. In the conclusion, it will be determined that the interest in promoting
regulations to reduce diseases related to poor eating habits, without an adequate evaluation of the
environment in which these measures are intended to be applied, can: (i) generate undesirable
and contradictory consequences with the ultimate goal of reducing diseases; (ii) impair other
individual rights; and, (iii) act unjustifiably to the detriment of the industrial property rights of
the trademark owners.

Key words: brand restrictions, food labelling, consumer’s rights.

Restri¢es ao direito de uso de marcas: controvérsias a ver com
as propostas de rotulagem de alimentos na Coldmbia

Resumo

Durante a dltima década, diferentes propostas tém surgido na Colémbia e no mundo com re-
lagio as condigoes de etiquetagem de alimentos. O objetivo destas medidas tem se focado em
prevenir doengas nao transmissiveis (DNT), fornecendo aos consumidores informagées mais cla-
ras sobre o perfil nutricional dos alimentos que sao incorporados a sua dieta. Para este fim, vérias
propostas incluem a imposicao de selos de adverténcia nas etiquetas de produtos alimenticios
que sejam “altos em” sédio, agtcar ou gorduras saturadas, assim como outras limitagdes no uso e
comercializagao das marcas que identificam seus produtos.

Portanto, o presente documento pretende analisar a pertinéncia e a proporcionalidade das pro-
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postas em relagio aos fins desejados, particularmente em relacio aos direitos legitimos dos donos
das marcas e dos consumidores. Na conclusio, serd determinado que o interesse em promover
regulamentagdes para reduzir enfermidades relacionadas com hdbitos alimenticios ruins, sem
uma avaliacio adequada do contexto em que estas medidas pretendem ser aplicadas, pode: (i)
gerar consequéncias indesejadas e contrérias ao objetivo de reduzir enfermidades; (ii) por em ris-
co direitos individuas; e (iii) atuar injustificadamente em detrimento dos direitos de propriedade
industrial dos donos das marcas.

Palavras chave: restri¢des de marcas, etiquetagem de alimentos, direitos dos consumidores.

1. Introduccién

Durante las dltimas décadas, las tasas de obesidad a nivel mundial se han in-
crementado de forma preocupante, en gran medida por habitos no saludables,
como el sedentarismo y dietas centradas en el consumo excesivo de azdcares
libres, grasas saturadas y sodio. De acuerdo con un estudio realizado por la OMS
(2020), desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016,
el 39% de las personas adultas de 18 afios 0 mds tenfan sobrepeso, y de ellas el
13% eran obesas. Esta situacién aumenta los factores de riesgo de padecer enfer-
medades no transmisibles (en adelante, ENT), como patologias cardiovasculares,
diabetes, hipertension y trastornos del aparato locomotor, entre otras.

Este contexto no es ajeno al escenario colombiano, pues el 22,3% de la po-
blacién mayor a 18 anos sufre de obesidad y la prevalencia del sobrepeso en
nifios y nifias menores de 5 afios es cercana al 5% (Organizacién de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacién et al., 2018). En consecuencia, en
Colombia se han desarrollado varios debates en torno a cudl es la mejor forma
de disminuir estas alarmantes cifras en la poblacién y velar, de la mejor manera
posible, por una mejor salud publica.

Muchas de las propuestas, como luego se explicard, se han centrado en regular
la informacién que se provee al publico sobre el perfil nutricional de alimentos
envasados. Usualmente, este tipo de productos son ofrecidos al mercado por dis-
tintos canales y su informacién nutricional no solo se plasma en la etiqueta del
producto, sino también en la publicidad que desarrollan empresarios y agencias
para promover su consumo. Por consiguiente, este tipo de restricciones también
inciden sobre la manera en la que las empresas que producen este tipo de produc-
tos hacen uso de la marca vinculada al alimento envasado.
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1.1. La marca como elemento identificador y diferenciador en el mercado
La marca es un signo distintivo que permite identificar los productos y servicios
de un empresario en el mercado y diferenciarlos de aquellos que pertenecen a su
competencia.' Por lo anterior, la marca tiene un cardcter econémico que va mds
alld de un elemento grafico o del conjunto de colores que conforman un logo-
tipo, sino que también representa una promesa de valor y una serie de garantias
frente a los bienes y servicios que son ofrecidos en los mercados.?

La marca también se considera como un activo del empresario, en la medida
en que busca impactar al consumidor’ y evocar emociones y sentimientos que
son esenciales para las decisiones de compra, la competitividad de las empresas
y el desenvolvimiento natural de la sociedad en la que vivimos. Es por esto que,
durante la tltima década, se ha dicho que las marcas también cumplen, ademds
de su funcién econémica tradicional, una importante funcién social.

La funcién social de la marca no es otra cosa distinta a la extensién del reco-
nocimiento de la “funcién social de la propiedad”, segtin la cual los derechos de
propiedad individual no pueden ser absolutos, en la medida en que conviven y
entran en tensién con otros derechos ajenos que también estdn llamados a ser
protegidos (Arbouin-Gémez et al., 2019).* Lo anterior no implica que las mar-
cas hayan perdido su funcién econémica. Por el contrario, este reconocimiento
hace que el derecho individual del empresario para usar y explotar la marca se
aprecie frente a otros derechos e intereses de cardcter colectivo (Iglesias, 2010).
Un ejemplo de este debate, que serd senalado en el presente articulo, es la tensién
que existe entre la publicidad de alimentos, bien sea por canales medidticos o

1 Sobre la nocién de “marca”, ver: Comunidad Andina, Decisiédn 486, articulo 134 (Decisién
486 de la Comunidad Andina, 2000); Unién Europea, Directiva 89/104/CEE, articulo 2
(Unién Europea, 1988); Organizacién Mundial del Comercio, Acuerdos ADPIC, articulo
15.1 (Organizacién Mundial del Comercio, 1994).

2 Ladoctrina del derecho de marcas (Benavides, 2018) ha identificado principalmente como
funciones econémicas de la marca las siguientes: (i) funcién indicadora del origen de las
mercancias; (ii) funcién de identificacién; (iii) funcién condensadora del eventual goodwill
o reputacién; (iv) funcién publicitaria; y (v) funcién de defensa de imagen.

3 De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, las marcas que con mds
frecuencia se solicitan para registro son las marcas tradicionales (nominativas, figurativas y
mixtas). Sin embargo, existen las marcas no tradicionales, cuya solicitud de registro no es
frecuente y dentro de las cuales se encuentran las marcas visibles (tridimensionales, anima-
das, de color, gestuales y de posicidn, entre otras) y no visibles (de olor, de sonido y tdctiles,
entre otras).

4 Sobre la conceptualizacién de la “funcién social de la propiedad”, ver: Colombia. Corte
Constitucional, Sentencia C-595/99.
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por el etiquetado de los productos, y el derecho de los consumidores al acceso a
informacién completa, cierta y confiable sobre los alimentos que consume.

Estas situaciones estdn lejos de ser resueltas de forma pacifica y satisfactoria,
tanto en Colombia como en el exterior. De hecho, cada vez existen mds tensiones
en torno a cudles deben ser los criterios que orienten la implementacién de tales
medidas restrictivas, sin que se impongan cargas injustificadas o inclusive abusi-
vas a los titulares de los derechos marcarios.

Por lo anterior, el objetivo fundamental debe ser establecer cudles son los
supuestos razonables para limitar los derechos de uso de una marca y cudles los
adecuados alcances de esas restricciones.

En este orden de ideas, y bajo una aproximacién inicial a los planteamientos
anteriormente propuestos, el presente articulo tiene la finalidad de abordar un
eje temdtico que desarrolle las restricciones impuestas por las autoridades a los
titulares marcarios en relacién con las etiquetas de alimentos envasados en el
contexto colombiano.

Para lograr el objetivo propuesto, se tomard como punto de partida el andlisis
conciso de la regulacién vigente en materia de etiquetado y empaquetado y las
principales propuestas del Gobierno Nacional, la academia y otros sectores de la
sociedad civil sobre el etiquetado de alimentos que han sido desarrolladas en la
tltima década.

Luego, se analizardn: (i) los efectos que han producido o que podrian producir
las medidas adoptadas actualmente en el consumidor colombiano, mediante la
comparacién de los resultados que se han obtenido con la implementacién de
medidas similares en otros paises latinoamericanos; (ii) los efectos que han pro-
ducido o que podrian producir las medidas adoptadas actualmente respecto a los
titulares de derechos marcarios; y (iii) analizar si existen restricciones que podrian
calificarse como injustificadas o abusivas.

2. Contexto regulatorio

La Resolucién 5865 de 2018, del Ministerio de Salud y Proteccién Social, de-
termina la permanencia de los reglamentos técnicos que regulan la produccién
y el procesamiento de alimentos y bebidas en el marco del proceso de la cade-
na productiva. Esta norma regula los requisitos minimos de informacién que
debe contener toda etiqueta o rétulo en alimentos envasados y contiene mds
de cincuenta reglamentos. Particularmente, en relacién con las condiciones de
informacién en etiquetas nutricionales de alimentos envasados, la Resolucién
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5865 de 2018 confirmé la permanencia de: (i) la Resolucién 5109 de 20055 y
(ii) la Resolucién 333 de 2011,° modificada por la Resolucién 3803 de 2016.”
Los reglamentos mencionados enuncian un conjunto de definiciones, dentro de
las que se encuentran, entre otras, los conceptos de “alimento”, “etiquetado” y
“envasado”.

2.1. Definiciones de “alimento”, “etiquetado” y “envasado”
La Resolucién 5109 de 2011 define los conceptos de “alimento”, “etiquetado” y
“envasado” de la siguiente forma:

Articulo 3°. Definiciones. Para efectos del reglamento técnico que se adopta me-
diante la presente resolucién, deberdn tenerse en cuenta las siguientes definiciones:
ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido
aporta al organismo los nutrientes y la energfa necesaria para el desarrollo de los
procesos bioldgicos. Quedan incluidas en la presente definicién las bebidas no
alcohdlicas y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se
conocen con el nombre genérico de “especia’. No incluye cosméticos, el tabaco ni
las sustancias que se utilizan como medicamentos.

ENVASE: Recipiente que contiene alimentos para su entrega como un producto
tnico, que los cubre total o parcialmente, y que incluye la tapa, los embalajes y
envolturas. Un envase puede contener varias unidades o tipos de alimentos preen-
vasados cuando se ofrece al consumidor.

ROTULADO O ETIQUETADO: Material escrito, impreso o grafico que con-
tiene el rétulo o etiqueta, y que acompafia el alimento o se expone cerca del ali-
mento, incluso en el que tiene por objeto fomentar su venta o colocacién.
ROTULO O ETIQUETA: Marbete, marca, imagen u otra materia descriptiva o
grifica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, marcado en relieve o en
huecograbado o adherido al envase de un alimento.

Es importante sefialar que las normas mencionadas anteriormente utilizan los

5  Resolucién 5109 de 2005. “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de
alimentos para consumo humano”.

6 Resolucién 333 de 2011. “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos
de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para con-
sumo humano”.

7 Resolucién 3803 de 2018. “Por la cual se establecen las Recomendaciones de Ingesta de
Energifa y Nutrientes - RIEN para la poblacién colombiana y se dictan otras disposiciones”.
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conceptos de “empaquetado” y “envasado” indistintamente. Adicionalmente, sin
perjuicio de las anteriores definiciones, la Resolucién 333 de 2011 establece una
precision sobre el alcance del concepto de etiquetado nutricional:

Articulo 4°. Alcance del rotulado o etiquetado nutricional. Para efectos del pre-
sente reglamento, el rotulado o etiquetado nutricional comprende la declaracién de
nutrientes y la informacién nutricional complementaria, la cual incluye, las declara-

ciones de propiedades nutricionales y las declaraciones de propiedades de salud.

Partiendo de las anteriores definiciones, puede concluirse que la regulacion
del etiquetado de alimentos envasados en Colombia genera una doble obliga-
cién para el titular marcario en cuanto a la informacién que se incluye en las
etiquetas de productos envasados. Por un lado, existe la obligacién de incorporar
los elementos gréficos distintivos de su marca, como el logotipo, el nombre, los
colores y las formas, de manera que el consumidor pueda distinguir claramente
el producto de otros de su misma especie. Y, por otro lado, existe la obligacién de
suministrar informacién clara, veraz y comprensible respecto a las caracteristicas
nutricionales del alimento en cuestién, conforme a las reglas contenidas en las

Resoluciones 5109 de 2005 y 333 de 2011.

2.2. Modelo de etiquetado nutricional en Colombia

Actualmente, Colombia utiliza el modelo de etiquetado para alimentos envasados
CDO/GDA,? el cual determina la forma en la que se dispone el contenido nutri-
cional de los productos. En este modelo se indica la cantidad de energfa (calorias) y
nutrientes (grasas, grasas saturadas, sodio/sal y aziicares) que aporta una racién de
alimento con respecto a las necesidades diarias (The Food and Drink Federation,
2009). Tienen como valores de referencia las cantidades recomendadas por exper-
tos y respaldadas por la European Food Safety Authority (EFSA) y otras autorida-
des internacionales, como la Organizacién Mundial de la Salud (OMS).

Los valores nutricionales se calculan a partir de las necesidades medias esti-
madas de la poblacién, que usualmente se encuentran sobre las 2.000 calorias
diarias para mujeres y 2.500 calorias diarias para hombres. En Colombia, estos
valores de referencia se conocen como “Valores Diarios (VD) de Referencia de
Nutrientes” y se basan en una cantidad de 2.000 kcal/dia.’

8  Siglas correspondientes a las expresiones: Cantidades Diarias Orientadoras o Guideline
Daily Amount.
9  Ministerio de Salud y Proteccién Social. Resolucién 333 de 2011.
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A manera de ejemplo, una tabla con valores nutricionales diarios de la canti-
dad orientativa para un adulto:

e | s | g edeh
160 kcal 8¢ 59 0,69 || (ot
80.".0 8 D;fo ? D.‘b 3QI|I ) = 1 0' IU

Fuente: Mora et al. (2019).

2.3. Relacién entre el etiquetado y el uso de la marca

De acuerdo con la definicién de “rétulo” o “etiqueta” de la Resolucién 5109 de
2011, existe una relacién estrecha entre el etiquetado y el uso de la marca. Por lo
tanto, es importante mencionar los derechos que adquiere el titular marcario una
vez que la Oficina de Marcas concede el registro del signo.

En primer lugar, el titular marcario adquiere el derecho de uso exclusivo y
excluyente de la marca en el tréfico econdémico para identificar productos y ser-
vicios, de acuerdo con la concesién dada por parte de la Autoridad de Propiedad
Industrial, y podrd ser utilizada para efectos publicitarios o eventualmente para
ser transferida o licenciada (Lizarazu, 2014, p. 100). En conclusién, el duefio
de una marca puede promocionar su signo distintivo a través de la publicidad,
buscando la comercializacién de productos o servicios en los canales dispuestos
para tal fin.

Por las razones anteriores, y en el contexto de los alimentos envasados, la
forma en la que el titular marcario utiliza y comercializa la marca en el trfico
econdémico no es otra que a través de la incorporacién de su logotipo, nombre
y demds signos distintivos en el etiquetado. Es asi como la marca y la informa-
cién nutricional coexisten en la etiqueta del producto para ingresar al tréfico
econémico, por ejemplo, en los usuales canales de venta (en grandes superficies,
tiendas, supermercados, etc.).

2.4. Propuestas regulatorias recientes sobre el etiquetado de alimentos
En el pais han surgido cuatro principales propuestas de etiquetado de alimentos
en la dltima década, y tres de ellas han sido tramitadas ante el Congreso con el
fin de ser implementadas por los productores y distribuidores.

El Proyecto de Ley 165 de 2017, liderado por el senador Daniel Cabrales

82



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 75-107

Castillo, del Partido Politico Centro Democrético, fue la primera aproximacién
a la implementacién de estos nuevos modelos de etiquetado. Esta iniciativa le-
gislativa pretendia incluir un rétulo CDO monocromdtico en las etiquetas de
los alimentos envasados y enlatados. De acuerdo con la exposicién de motivos, '
el propésito de incluir estos rétulos era suministrar informacién clara y precisa
sobre el contenido nutricional de los alimentos sin discutir los beneficios o per-
juicios para la salud.

De acuerdo con lo anterior, los rétulos CDO se implementarfan segin lo
dispuesto en la Resolucién 333 de 2011 y la Resolucién 3803 de 2018. Sin em-
bargo, se proponia introducir ciertos cambios relacionados con la informacién de
los sellos y los colores de estos. El proyecto fue archivado luego de que el Minis-
terio de Salud expidié un concepto''concluyendo que el rotulado CDO: (i) no
era ficil de entender para los consumidores; (ii) era confuso sobre los porcentajes
nutricionales; y, en general, (iii) no informaba a los consumidores de manera
adecuada sobre “alimentacién saludable”, debido a que no utilizaba colores u
otras guias de “interpretacién del alimento”. La propuesta gréfica del proyecto
era la siguiente:

Cantidad del
nutriente

Porcentaje del
—” nutriente

Fuente: Senado de la Republica, Congreso de la Reptblica de Colombia.'?

La segunda propuesta se incluy6 en el Proyecto de Ley 214 de 2018, presen-
tado por un amplio nimero de congresistas y respaldado por diferentes sectores
de la sociedad civil, dentro de los que se encontraban organizaciones como Red
Papaz, Educar Consumidores, DeJusticia y la Fundacién Andas. El proyecto se

10 Congreso de la Republica de Colombia. Gaceta del Congreso N° 1052/2017.

11 Concepto Ministerio de Salud sobre Proyecto de Ley 165 de 2017. Congreso de la Repabli-
ca de Colombia. Gacera del Congreso N° 334/2017.

12 Descarga iconografica modificada de la disponible en: http://leyes.senado.gov.co/ proyectos/
index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-2018/2017-2018/article/166-por-me-
dio-de-la-cual-se-establece-como-obligatorio-el-rotulado-nutricional-tipo-cdo-monocro-
matico-para-alimentos-y-bebidas-envasadas-empacadas-y-enlatadas.

13 El proyecto de ley fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 883/2018. Disponible en:
http://www.secretariasenado.gov.co/legibus/legibus/gacetas/2018/GC_0883_2018.pdf.
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centrd en dos asuntos relacionados con la informacién dirigida a los consumido-
res sobre las propiedades nutricionales de los alimentos.

El primero, consistia en incluir sellos octogonales monocromdticos como “ad-
vertencia sanitaria” en las etiquetas de los alimentos que fueran “altos en azticares,
grasas saturadas o sodio”. Un alimento serfa considerado “alto” en cualquiera de
los anteriores nutrientes si se excedia alguno de los siguientes umbrales:

Sodio

Azicares libres

Grasas Saturadas

Mayor o igual a Img
de sodio por cada Ca-
loria del producto.

Mayor o igual al 10%
del total de energia del
producto, proveniente
de aztcares libres.

Mayor o igual al 10%
del total de eneria del
producto, proveniente
del total de grasas sa-

turadas.

Fuente: Congreso de la Republica de Colombia. Gaceta del Congreso N° 883/2018.

Este sello, muy similar a los recientemente implementados en Chile y en
Ecuador, debia: (i) ubicarse en la cara principal del envase; y (ii) cubrir al menos
el 50% de la etiqueta de los productos. Adicionalmente, la implementacién de
esta medida debia incluir en las etiquetas una leyenda con la expresiéon “Evite
productos con advertencias, prefiera alimentos naturales”.'*

El segundo aspecto promovido por este proyecto consistia en imponer restric-
ciones publicitarias a los productos que excedieran los umbrales descritos ante-
riormente. Segun el articulo 8° del Proyecto de Ley, los productos que superaran
los valores mencionados de sodio, azticares libres o grasas saturadas no podian ser
publicitados, promocionados o entregados a titulo gratuito a la poblacién menor
de 18 anos, conllevando de este modo la eliminacién de la publicidad de estos
productos en las franjas infantil, adolescente y familiar (en medios de comunica-
cién masiva) que pudiera tener una audiencia de menores de edad mayor al 20%.

La justificacién del anterior Proyecto de Ley se construyé en su mayoria sobre
las mismas evidencias aportadas por quienes promovieron la implementacién
de este tipo de medidas en Chile (Ministerio de Salud, 2018) y en Ecuador
(Penaherrera et al., 2018), en donde los argumentos principales fueron aquellos
relacionados con la reduccién y prevencién de ENT, como la diabetes mellitus
o enfermedades cardiovasculares, y, adicionalmente, se incluyé la finalidad de
reducir los indices de obesidad en el pais.

El primer debate del proyecto se llevé a cabo el 28 de mayo de 2019 y conté
principalmente con la participacién de la academia, la industria y el Gobierno.

14 Pardgrafo 1°, articulo 7 del Proyecto de Ley 214/2018.
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En la discusién se presentaron varias opiniones de rechazo frente a los resultados
de las investigaciones de quienes defendieron el Proyecto de Ley y al alcance de
las medidas. No se obtuvo la aprobacién requerida y el proyecto fue archivado.”

La tercera propuesta fue plasmada en el Proyecto de Ley 167 de 2019,'® “Por
medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios salu-
dables y prevenir enfermedades no transmisibles”. Al finalizar el mes de octubre
de 2020, el proyecto se encontraba en trimite ante la Comisién Séptima de la
Cdmara de Representantes.'”

Dentro de su articulado se retoman algunas de las ideas mds relevantes de
proyectos de ley anteriores, por ejemplo: (i) la obligatoriedad de informar si el
alimento contiene azicares libres, edulcorantes, sodio, grasas saturadas, grasas
trans y/o grasas totales; (ii) la inclusién de un sello monocromidtico y octogo-
nal (igual al implementado en Chile y recientemente en Argentina) donde se
informe si el alimento es “excesivo” en aziicares, sodio o grasas saturadas, el cual
debe abarcar el 20% de la etiqueta del producto, en adicién a una leyenda que
contenga la frase “evite su consumo frecuente”; (iii) la prohibicién absoluta de
publicitar alimentos “ultraprocesados” en las franjas infantil, adolescente y fami-
liar por cualquier medio o entorno que pueda tener una audiencia de este grupo
mayor al 20%; y (iv) la prohibicién de toda forma de promocién y/o el uso de
ganchos comerciales dirigidos a —o que atraigan la atencién de— la poblacién
infantil tal como el uso de juguetes, personajes, accesorios, adhesivos, incentivos
u otros similares.

La cuarta y tltima propuesta de etiquetado de alimentos, comunicada inicial-
mente por el Ministerio de Salud y Proteccién Social (2020). El 28 de febrero del
ano 2020, retoma varios de los puntos debatidos en el Congreso. Sin embargo,
como novedad a las anteriores propuestas, el Ejecutivo propone la inclusién de
tres sellos frontales de advertencia para alimentos que sean “altos en aztcares,
grasas saturadas o sodio”, de la siguiente forma:

15  Ponencia del primer debate del Proyecto de Ley 214/2018 y conceptos de la ANDI, el INVIMA
y demds intervinientes. Disponible en: https://www.camara.gov.co/control-de-la-obesidad.

16 Congreso de la Republica de Colombia. Gaceta del Congreso N° 760 de 2019.

17 El texto del Proyecto se publicé en la Gaceta del Congreso bajo el nimero 760 el 16 de agosto
de 2019, y el 10 de junio de 2020 fue aprobado en su primer debate. Al finalizar el mes de
octubre de 2020, el Proyecto se encontraba en tridmite en su segundo debate.
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Fuente: Ministerio de Salud y Proteccién Social (2020).

En cuanto a cémo esta nueva propuesta seria implementada, el Ministerio
de Salud y Proteccién Social presentd, a finales del mes de agosto de 2020, el
Proyecto de Resolucién “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos
envasados para consumo humano”.

Si bien este nuevo Proyecto de Reglamento Técnico parece derogar varias de
las disposiciones contenidas en las Resoluciones 5109 de 2005 y 333 de 2011,
incluyendo un gran niimero de cambios en los requisitos de etiquetado nutricio-
nal de alimentos, cabe resaltar que al momento de la publicacién de este articulo
el nuevo Reglamento Técnico no habia entrado en vigencia. Por el contrario,
el Gobierno advirtié que actualmente se encontraria revisando comentarios y
observaciones al Proyecto por parte de distintos sectores de la sociedad, y que
“el dltimo paso en la adopcién del etiquetado nutricional en Colombia deberd
darse en mayo de 2021 y su obligatoriedad, se estima, comenzard en noviembre
de 2022” (Ministerio de Salud y Proteccién Social, 2020).

2.4.1. Fines comunes del etiquetado y el empaquetado en el marco
de las recientes propuestas
De acuerdo con la exposicién de motivos de los Proyectos de Ley 165 de 2017,
214 de 2018 y 167 de 2019, al igual que lo contemplado en una propuesta
reciente del Ministerio de Salud y Proteccién Social, pueden identificarse dos
objetivos principales.

El primero consiste en garantizar plenamente el derecho de informacién de
los consumidores sobre los alimentos, de acuerdo con la normativa nacional'® y
la jurisprudencia especializada.” Segun esto, la informacién nutricional de los

18 Ver Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), articulo 3°.
19 Ver Compendio de Jurisprudencia de Protecciéon al Consumidor de la Superintendencia de
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productos debe reflejarse en las etiquetas y debe ser clara, comprensible, veraz y
verificable para el consumidor medio, con el tnico fin de garantizar el ejercicio
del derecho de libre eleccién de los productos sin perturbaciones o externalidades
que puedan incidir en la toma de decisién.

El segundo propésito, mucho mds ambicioso y de aplicacién paulatina, con-
siste en la prevencién y reduccién de ENT, mediante la reduccién de condiciones
de obesidad y malnutricién en la poblacién colombiana. Segin lo contemplado
por estas medidas, se busca que el consumidor, una vez informado sobre los
efectos de una dieta excesiva en aztcares libres, grasas saturadas y sodio, modi-
fique sus preferencias de consumo hacia alimentos con menor densidad calérica
y mejores perfiles nutricionales, como alimentos altos en vitaminas, minerales
y otros macronutrientes esenciales (v.gr., frutas, verduras, alimentos orgdnicos
minimamente procesados, etc.). Este fin llevaria consigo mejoras en el sistema
nacional de salud publica, con reducciones en la carga de las empresas prestado-
ras de servicios de salud y la posibilidad de implementacién de medidas eficaces
que permitan prevenir riesgos en la salud, entre otros.

A continuacién, se evaluardn las implicaciones que podrian tener las medidas
mencionadas (en particular la recientemente comunicada por el Ministerio de
Salud y Proteccién Social) en: (i) el titular marcario; y (ii) el consumidor, con el
propésito de tener un panorama general que permita determinar si los objetivos
que las autoridades se han propuesto pueden resultar adecuados e idéneos en
materia de salud publica y en la proteccién de derechos.

3. Posibles efectos sobre el consumidor

En la decisién de compra del consumidor intervienen diferentes elementos que
inciden en la adquisicién de un producto o servicio. Por lo tanto, es importante
que las autoridades detecten tales elementos y, a partir de ellos, se puedan imple-
mentar medidas efectivas y procesos que conduzcan a resultados capaces de lograr
el efecto que se desea o se espera. Por consiguiente, si se establece como premisa
que entre mds completa sea la informacién que se suministra al consumidor en
relacién con los contenidos nutricionales de los productos —por ejemplo, altos
en sodio o azicares— mayor serd la conciencia en los riesgos que este tipo de
productos conlleva y se disminuird el consumo de estos, es importante esclarecer
si existen, ademds, otros factores que tengan un mayor impacto sobre la misma
disminucién en el consumo.

Industria y Comercio.
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3.1. Criterios de decision del consumidor medio colombiano

en la compra de alimentos

Para el caso que nos ocupa, es importante determinar si la informacién nutricio-
nal es un criterio que influye en la decisién de compra del consumidor medio
colombiano, dado que, segtin las recientes propuestas, incluir este tipo de infor-
macién en el etiquetado y envasado serd el elemento que modifique la seleccién
de los productos alimenticios que se consumen.

En el ano 2019, el Instituto Nacional de Salud (INS)*° (2019) condujo un
estudio en siete regiones del pais con la intervencién de ciudadanos entre los 18
y 64 anos, en el que, a través de un andlisis de informacién cuantitativa y cualita-
tiva, determind los principales factores que inciden en la decisién de compra de
alimentos de los consumidores colombianos. La finalidad del proyecto fue pro-
veer insumos investigativos respecto a las recientes propuestas sobre el etiquetado
de alimentos envasados en el pais.

El proyecto concluyé que la informacién nutricional es, en efecto, un factor
que incide sobre la decisién de compra del consumidor promedio, pero que se
ubica por debajo de otros factores mds importantes sobre las preferencias de con-
sumo, como el precio y la marca. Dentro de algunos de los aspectos analizados,
se incluyeron encuestas que determinaron que el 60,6% de los encuestados eli-
gieron el precio como el criterio principal en su decisién, seguido de la marca, en
un 60%, y por tltimo la informacién nutricional, en un 38,8%.

Al preguntar por los criterios mds importantes sobre la decisién de compra,
pero eliminando el criterio del precio, se encontré que la marca es el factor rele-
vante para el consumidor. En consecuencia, la confianza en marcas reconocidas
y que han sido utilizadas tradicionalmente en el hogar, prevalece sobre la infor-
macién nutricional, dado que se asocia a la marca con calidad y satisfaccién. Por
otro lado, la fecha de vencimiento y el registro sanitario son otros factores que
también se revisan, pero sin mayor relevancia.

Ahorabien, en el contexto anterior vale la pena preguntarse ;por qué la informacién
nutricional no es el factor mds determinante en la decisién de consumo?

El estudio sugiere que los colombianos tienden a confiar mds en la marca por-
que aseguran que entender las etiquetas y la informacién nutricional no es fcil,
a pesar de tener la informacién dispuesta en las respectivas tablas nutricionales.
Para los encuestados, la mayoria de las veces la informacién de las etiquetas es
confusa respecto a las porciones, la unidad de medida y el aporte nutricional al
cuerpo humano. Por lo tanto, el 91,8% de los encuestados afirmé que revisan

20 Organismo adscrito al Ministerio de Salud y Proteccién Social.
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las etiquetas principalmente para conocer la fecha de vencimiento del producto,
mientras que el 48,9%, ocasionalmente, mira la informacién nutricional y solo el
28,1% revisa la informacién nutricional de manera habitual (Instituto Nacional

de Salud, 2019).

3.1.1. La relacidn entre la publicidad, el receptor de la publicidad

y el deber de informacion minima sobre lo dispuesto en la etiqueta

de productos alimenticios

Teniendo en cuenta los criterios que influyen en la decisién de compra de pro-
ductos alimenticios, es importante establecer cudles son los pardmetros que regu-
lan la informacién que el consumidor recibe en cuanto a los precios, las marcas y
las propiedades nutricionales.

El régimen de proteccién al consumidor en Colombia, en términos gene-
rales, prohibe la publicidad enganosa, entendida como “aquella cuyo mensaje
no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda
inducir a error, engafio o confusién” (Ley 1480, de 2011, articulo 5° numeral
13). Adicionalmente, los articulos 23 y siguientes del Estatuto del Consumidor
establecen las pautas sobre la informacién minima e indispensable que debe ser
suministrada a los consumidores en los productos puestos en circulacién.”' Por lo
tanto, el empresario tiene el deber de informar a través de la publicidad de forma
suficiente, veraz y comprensible.

Entonces ;cémo se determina que la etiqueta de un producto alimenticio vy,
por consiguiente, su informacién nutricional es veraz, suficiente y comprensible
para el consumidor?

La mayoria de las discusiones politicas y técnicas en relacién con el etiquetado
de alimentos se han planteado alrededor de esta pregunta. Sin embargo, actual-
mente no son pacificas las posiciones en relacién con cudl es el tipo de etiquetado
nutricional mds adecuado para informar al consumidor, con el fin de que pue-
da ejercer plenamente su derecho al consumo de alimentos y, en consecuencia,
tampoco existe claridad acerca de los deberes de informacién minima a cargo del
titular marcario.

21 Ley 1480 de 2011, articulo 23: INFORMACION MINIMA Y RESPONSABILIDAD.
“Los proveedores y productores deberdn suministrar a los consumidores informacién, clara,
veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idénea sobre los productos
que ofrezcan v, sin perjuicio de lo sefalado para los productos defectuosos, serdn respons-
ables de todo dafio que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente informacién. En
todos los casos la informacién minima debe estar en castellano”.
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De acuerdo con lo anterior, el afo pasado, la Cdmara de la Industria de Ali-
mentos de la Asociacién Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) resal-
taba que se discutian en ese momento mds de veinticuatro diferentes tipos de
etiquetado a nivel internacional, y el objetivo comun debia ser el modelo que se
ajustara a las necesidades nutricionales de cada pais, en nuestro caso, Colombia,
sin llegar a imponer cargas innecesarias e injustificadas sobre los consumidores y
los titulares marcarios (Montes, 2019).

ALGUNOS DE LOS ETIQUETADOS FRONTALES QUE SE DISCUTEN EN EL
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3.1.2. El rol del marketing en la promocion de los productos y su relacion
con la regulacion del etiquetado
Por lo general, cuando el titular de una marca la usa para identificar productos
o servicios, se utilizan estrategias de mercadeo que tienen entre sus fines el de
movilizar la marca en el trifico econédmico. De acuerdo con lo anterior, y en el
contexto relativo a la alimentacién, la marca no solo aparece en el etiquetado
del producto, sino también en las campanas publicitarias que incluyen recursos
creativos utilizados para promocionar y posicionar la marca.

En este orden de ideas, se utilizan diferentes medios de difusién, como cunas

22 Descarga iconogrifica modificada de la disponible en: http://www.andi.com.co/Home/No-
ticia/12432-el-etiquetado-de-alimentos-debe-respond.
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radiales o televisivas, publicidad en redes sociales e internet, entre otros. Por lo
tanto, la divulgacién de publicidad también ha sido objeto de las recientes pro-
puestas regulatorias.

Asi sucede, por ejemplo, con las estrategias de mercadeo asociadas con la
promocién de productos alimenticios para nifos, en la que se destacan colores,
figuras, personajes, caricaturas o signos para atraer la atencién, muchos de los
cuales son licenciados por grandes compaiiias de la industria del entretenimiento
e, inclusive, se utilizan obsequios comerciales, como juguetes y accesorios. Por
ejemplo, los cereales para ninos suelen contener colores y personajes atractivos.
En paises como Chile” o México* es ilegal el uso de este tipo de recursos en el
envasado de los productos “altos en azicares”, pues, segin las autoridades de
dichos paises, incentivan el consumo de alimentos que pueden ser perjudiciales
para nifos si se llegasen a consumir en exceso.

De manera confusa, los defensores de este tipo de medidas invocan la especial
proteccién de los nifios, ordenando retirar elementos que puedan llamar su aten-
cién en el etiquetado, pero igualmente defienden la incorporacién de elementos
técnicos que ellos no estdn en capacidad de leer y mucho menos de entender. De
esta forma, se mezclan inopinadamente los conceptos de comprador (los padres)
y consumidor (los nifios) para afectar el contenido de envases y empaques sin
consideracién a su destinatario especifico y la forma en la que se concreta la de-
cisién de compra de este tipo de productos.

Ahora bien, es importante determinar si la regulacién en materia de etique-
tado y envasado debe extender sus efectos incluso interviniendo en la forma
en cémo se elaboran los recursos publicitarios, o si dicha intervencién limitaria
injustificadamente los derechos de los titulares marcarios y de los mismos con-
sumidores.

23 Ley 20006 de 2016. Sobre composicion nutricional de alimentos y su publicidad. Texto dis-
ponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041570.

24  Modificacién a norma NOM 051. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohdlicas preenvasados-Informacion comercial y sanitaria. Disponible en: https://

www.dof.gob.mx/2020/SEECO/NOM_051.pdf.
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Estanterfa en un supermercado chileno. Fuente: Ultima Hora.?

Estos interrogantes tampoco han sido resueltos de manera pacifica internacio-
nalmente. Distintos comités de la Asociacién Interamericana de Propiedad In-
telectual (ASIPI), por ejemplo, han criticado fuertemente las medidas adoptadas
por el Estado mexicano, pues consideran que, al eliminarse el uso de caricaturas
y dibujos de los empaques de los productos alimenticios para consumo humano,
se estdn imponiendo limitaciones excesivas sobre el uso de la marca, cuando atn
no se han comprobado beneficios directos para los consumidores (Asociacion
Interamericana de Propiedad Intelectual, 2019).

El nexo que existe entre las estrategias de mercadeo de los productos, la de-
cisién de consumo y los limites al uso de las marcas es fundamental para deter-
minar la efectividad de una medida en un contexto determinado. Por tanto, es
necesario que en Colombia se presenten debates fundados que se ajusten a la
realidad del pais en relacién con los limites razonables al uso de las marcas, con
el fin de implementar medidas que se adecuen de la mejor forma posible a las
preferencias y necesidades particulares de la dieta de los colombianos.

25 Descarga modificada de la disponible en: http://ultimahora.sv/nestle-y-kelloggs-reti-
ran-monitos-y-caricaturas-de-sus-cereales-en-chile/.
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3.2. Alcance de los fines de las medidas propuestas

Como se menciond anteriormente, los dos propésitos principales de las dltimas
propuestas en materia de etiquetado de alimentos son: (i) garantizar el dere-
cho de los consumidores a informacién veraz, clara y comprensible sobre los
alimentos envasados y etiquetados; y (ii) desincentivar el consumo excesivo de
alimentos altos en aztcares libres, sodio y grasas saturadas, reduciendo también
los ENT y demids indicadores de malnutricién en la poblacién colombiana. De
acuerdo con lo anterior, se debe establecer si son vélidas las limitaciones que las
propuestas revisadas podrian imponer a la libre eleccién que tiene el consumidor
para escoger los productos que desea.

3.2.1. Limitaciones sobre el derecho a la libre eleccién de los productos y
su relacion con el derecho al libre desarrollo de la personalidad

Algunos sectores de la sociedad han manifestado su preocupacién por la inclu-
sidn, en el etiquetado de alimentos, de sellos que contienen la expresién “alto en”,
debido a que, en su opinidn, esta es una forma de limitar el derecho de los consu-
midores a la libre eleccién de los productos, pues mds alld de proveer informacién
nutricional, se transmite un juicio de valor que alerta al consumidor en relacién
con los beneficios o perjuicios para la salud (Montes, 2019).

Otra de las criticas a este modelo de etiquetado también radica en que no se
estd dando informacién completa y comprensible al consumidor sobre el valor
dietario nutricional de los alimentos. Por el contrario, se estdn generando flujos
de informacién confusos y superfluos hacia el consumidor promedio, tenien-
do en cuenta que se reprueba individualmente el consumo de ciertos alimentos
cuando lo que es realmente perjudicial es el consumo excesivo de estos alimentos
en la dieta global del consumidor. Esta postura sobre las recientes propuestas de
etiquetado fue expuesta por Camilo Montes, director Ejecutivo de la Cdmara de
la Industria de Alimentos de la ANDI, que senalé lo siguiente:

[...] es un error técnico, como lo plantea este proyecto de ley, determinar como
“alto en” aquellos alimentos que superan de forma individual los limites que han
sido establecidos para la dieta total. Por ejemplo, considerar que un alimento
como la panela es “alto en aziicar” porque el 10 % de sus calorfas provienen de

azlcares, satanizarfa a este alimento. (Revista Semana, 2019)

Otros sectores de la sociedad también han sostenido esta postura, como es

el caso de la Federacién Nacional de Comerciantes (FENALCO) (2019), al
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indicar que las recientes propuestas descalifican a la mayoria de los alimentos
procesados, afectando el comercio sin cumplir con su fin tltimo que es informar
responsablemente al consumidor sobre los alimentos y cémo estos inciden sobre
su dieta total.

Asi las cosas, es importante analizar también los limites constitucionales que
recaen sobre el derecho de libre eleccidn del consumidor, en extensién con su
derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad. La jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha establecido en materia del libre desarrollo de la perso-
nalidad y el consumo de dosis personal® que las personas cuentan con la facultad
de decidir, de forma auténoma y libre, sobre la forma en que orientan sus deci-
siones de consumo. Es claro que sobre esta enorme facultad recaen limitaciones,
como es el caso del consumo de sustancias ilicitas para preservar derechos ajenos,
pero no por eso el Estado cuenta con la facultad de incidir, a través de juicios de
valor, sobre la 6rbita privada de decisién de cada uno de los ciudadanos.

Esta misma premisa sobre el libre desarrollo de la personalidad ha sido reto-
mada por la jurisprudencia de la Corte en materia de consumo de alimentos. En
la Sentencia C-583 de 2015,” por ejemplo, se reitera la existencia de deberes mi-
nimos de informacién por parte del comerciante al momento de sacar productos
genéticamente modificados al mercado. Ahora bien, una vez cumplidos estos
estindares de informacién sobre los componentes nutricionales, al consumidor
se le debe garantizar una eleccién personal, libre e informada sobre los alimentos
que decide incorporar en su dieta, sin restricciones o sesgos, en la medida en que
estos alimentos son, ademds, productos licitos que no restringen derechos ajenos.

En sintesis, las recientes propuestas regulatorias sobre el etiquetado de alimen-
tos deben encontrarse orientadas a informar al consumidor sobre los potenciales
riesgos del consumo excesivo de alimentos “altos en” azticares libres, sodio y gra-
sas saturadas dentro de su dieta total. Sin embargo, la implementacién de sellos
de alerta en los etiquetados podria: (i) incidir irresponsablemente sobre la libre
decisién del consumidor, debido a que se descalifican alimentos individuales;
y (ii) no generar, necesariamente, mejores flujos de informacién respecto a los
perfiles nutricionales de los alimentos.

26 Como referencia a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, ver Sentencia C-221
de 1994; Sentencia C-252 de 2003; Sentencia C-253 de 2019.
27 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-583/2015.
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3.2.2. Posibles efectos de las propuestas segun la regulacion

de otros paises latinoamericanos

En algunos paises de América Latina como Chile, Ecuador, México, Uruguay,
Perti y recientemente Argentina, se han implementado medidas para incorporar
los sellos de “altos en”, al igual que otro tipo de restricciones en el uso de las mar-
cas vinculadas con alimentos de alto contenido calérico.

La evidencia obtenida en Chile y Ecuador, por ejemplo, demuestra que, preli-
minarmente, los efectos de la inclusién de rétulos de “alto en” producen un im-
pacto a corto plazo en la disminucién del consumo de ciertos productos con in-
gredientes perjudiciales para la salud, sin que resulte sostenible en el largo plazo.

En Chile, las autoridades han presentado dos informes de evaluacién en el im-
pacto sobre las medidas en materia de etiquetado de productos alimenticios, uno
en el afo 2017 (Ministerio de Salud, 2017) y otro en el afio 2018 (Ministerio de
Salud, 2018), y, adicionalmente, se han realizado estudios externos (Smith Tallie
et al., 2020). En los resultados se ha podido comprobar lo siguiente:

1. Se ha reducido el consumo de alimentos altos en azdcares libres, sodio y
grasas saturadas dentro del afo siguiente a la implementacién de las medidas,
como consecuencia del cambio en la percepcién de los consumidores.

2. Después de implementadas las medidas, es dificil que el consumidor orien-
te sus decisiones teniendo en cuenta la informacién del etiquetado, pues mds del
60% de los alimentos lleva este tipo de advertencias y estas resultan confusas a los
efectos de comparar un producto sustituto (Universidad de Chile, 2019).

Esta realidad pareciera demostrar que los objetivos principales de las medidas
implementadas en materia de etiquetado no siguen profundizdndose ni alcan-
zdndose a largo plazo.

En Ecuador el caso es similar. Alli se implementd un sistema de “semdforo nu-
tricional” sin obtener los resultados esperados en la disminucién del consumo de
bebidas azucaradas. Sin embargo, se redujo la cantidad de azicar incorporada en las
bebidas al limite permitido (Montes, 2019). En consecuencia, las medidas generaron
un efecto diferente al esperado, puesto que, aunque no se desincentivé el consumo
de bebidas gaseosas en la poblacién por via de una mayor informacién ni se modifi-
caron sustancialmente indicadores de obesidad o malnutricién en la poblacién, los
alimentos fueron adaptados con el fin de ser puestos en circulacién sin restricciones.

En Argentina se han basado en evidencias similares para sustentar el Proyecto
de Etiquetado de Alimentos que actualmente se encuentra en la Cdmara de Di-
putados para su tltima aprobacién.”® Al igual que los demds casos latinoamerica-

28 Cdmara de Diputados de la Nacién Argentina. Proyecto de Ley de Etiquetado Frontal y Pub-
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nos, este Proyecto plantea la inclusién de sellos octagonales de advertencia para
alimentos que tengan un “exceso de grasa, azdcares, sodio y grasas saturadas’.
También, el proyecto prohibe que los alimentos y bebidas que contengan algin
sello de advertencia incorporen logos o frases con el aval de sociedades cientificas
o asociaciones civiles, al igual que animaciones, personajes infantiles, celebrida-
des y deportistas, entre otros.”

Si bien para el caso argentino todavia no existe informacién sobre los posibles
efectos de estas regulaciones, de la perspectiva comparada es necesario recalcar la
importancia de implementar modelos eficientes de etiquetado frontal de alimen-
tos, especialmente respecto a: (i) las dificultades que enfrentan los consumidores
en entender la informacién nutricional de los alimentos; y (ii) el incremento de
ENT en la poblacién a nivel global. Sin embargo, puede concluirse que no es ne-
cesario que el etiquetado descalifique los alimentos que exceden limites de ingre-
dientes que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud, sino que, lo principal,
es informar adecuadamente al consumidor en el contexto del balance nutricio-
nal. El uso indiscriminado de simbolos, contrario a las buenas intenciones de la
regulacién, puede dificultar la interpretacion de los consumidores y no lograr los
objetivos esperados (Andrews, Burton y Kees, 2011).

4. Posibles efectos de las medidas de etiquetado y empaque

sobre el titular marcario

En relacién con las propuestas que han surgido en materia de etiquetado y em-
paque, a continuacién se presentan algunas consideraciones en relacién con el
titular marcario y sus derechos.

4.1. Criterios que deben guiar las restricciones al uso de la marca
El uso de la marca se encuentra ligado con la forma en que esta ingresa al tréfico
comercial y cumple con sus fines de identificacién de productos y servicios. Sin
embargo, las marcas también cumplen una funcién social que trasciende aquellos
fines, en principio, econdémicos. Por lo tanto, es importante identificar qué pard-
metros deben ser utilizados para implementar eventuales restricciones marcarias
y que efectivamente beneficien a los consumidores.

Varios referentes en materia de derecho marcario, como la International Tra-

licidad de los Alimentos y Bebidas Destinados al Consumo Humano.
29 Informacién actualizada al mes de noviembre de 2020.
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demark Association (INTA) (2015), han establecido que las medidas restrictivas
en materia de marcas deben tener en cuenta criterios de: (i) razonabilidad, en la
medida en que se compruebe que las restricciones son viables e idéneas para la
consecucion de un fin deseado en la sociedad; y (ii) proporcionalidad, en cuanto
a que no se afecte el nucleo esencial del derecho de propiedad sobre la marca, es
decir, la facultad de disponer de ella sin que pierda sus funciones econémicas, por
ejemplo, en el entendido de que los signos de la marca dejen de ser distintivos.
De no tenerse en cuenta los criterios anteriores, las medidas resultarian lesivas
para el titular marcario, y por esa via podria afectarse la competitividad de las
empresas en el mercado y la calidad de los productos y servicios puestos en circu-
lacidn, entre otras consecuencias negativas.

Particularmente sobre los criterios que deben guiar las restricciones marcarias
al momento de expedir leyes en materias de nutricién y salud publica, es necesa-
rio referirse al articulo 8, inciso primero, de los Acuerdos sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC):

8. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrdn adoptar
las medidas necesarias para proteger la salud publica y la nutricién de la poblacién, o
para promover el interés publico en sectores de importancia vital para su desarrollo
socioecondémico y tecnoldgico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo

dispuesto en el presente Acuerdo. (Organizacién Mundial del Comercio, 1994)*

A grandes rasgos, este articulo reconoce el derecho de los paises miembros a
adoptar medidas legislativas por motivos de salud publica, posiblemente limitan-
do el uso de las marcas u otros derechos de propiedad intelectual, pero siempre
actuando dentro del marco de lo dispuesto en el Acuerdo. Es decir, garantizando
los derechos legitimos de los titulares marcarios, contemplados en el articulo 16
del Acuerdo, al igual que protegiendo las caracteristicas inherentes de las marcas
que se encuentran descritas en el articulo 15 del Acuerdo.

4.2. Feel-good legislations: posibles escenarios de restricciones
injustificadas al uso de la marca

El concepto de feel-good legislations permite explicar esa inclinacién natural de
las regulaciones que pretenden “aliviar” o “hacer sentir bien” al sector mayorita-
rio de la sociedad respecto a un problema en especifico, pues hacen quedar bien

30 Subrayado agregado.
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al legislador, sin contemplar técnica y ordenadamente los efectos negativos que
estas medidas pueden generar en la sociedad (Hamilton, 2000). Algunos de los
ejemplos sefialados son casos insignia de feel-good legislations, como los sellos de
alerta en alimentos altos en azicares o la prohibicién en el uso de caricaturas y
personajes en el empaque de productos. Estas medidas hacen “sentir bien” al con-
sumidor, pues se basan en la idea abstracta de preservar la salud publica o proteger
a los menores de edad, pero en realidad limitan irrazonablemente los derechos de
propiedad industrial y no generan los efectos deseados sobre los consumidores.

Ahora bien, evaluar el entorno en el que se pretenden aplicar las restricciones
marcarias permitird determinar si estas son razonables y proporcionales o no
para la consecucién de los fines esperados. Dicho de otra forma, factores como
el precio de los productos, el nivel educativo de los consumidores o la disponi-
bilidad de los bienes y servicios pueden desempenar un rol determinante en el
entorno de una medida que pretenda, por ejemplo, modificar las preferencias de
los consumidores.

As, existen multiples ejemplos de las denominadas feel-good legislations. Casos
en los que se imponen importantes restricciones marcarias a un sector de la in-
dustria y que, siendo avaladas por un grupo considerable de la sociedad, no han
generado los efectos propuestos.

4.2.1. El plain packaging y sus efectos

El denominado plain packaging, en el concepto de Cifuentes Castro (2015), hace
referencia a los empaques genéricos o estandarizados que “materializan las restric-
ciones legalmente impuestas a la apariencia externa de las envolturas de ciertos
productos dispuestos para la venta” (p. 4). Actualmente, estas medidas se asocian
casi de forma automadtica con los productos del tabaco, pues este ha sido el sector
de la industria que ha tenido que incorporarlo en su presentacién comercial en
algunas jurisdicciones (Cifuentes Castro, 2015).

El ejemplo paradigmitico de estas medidas es el caso australiano, en el que
los empaques de productos de tabaco unicamente podian llevar impresas sus
marcas en un tamano uniforme, un tipo caligréfico determinado y una ubicacién
especifica en el paquete. Esto, por supuesto, limitaba por completo la utilizacién
de marcas figurativas y mixtas, las cuales combinan elementos nominativos y
elementos graficos. Esta restriccién es un claro ejemplo de limitaciones marca-
rias excesivas que atentan seriamente contra los derechos de propiedad indus-
trial, protegidos por la mayoria de Estados de tradicién liberal (Cifuentes Castro,
2015; Freeman, Chapman y Rimmer, 2008).
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La finalidad del plain packaging consiste en reducir el atractivo de los empa-
ques de los productos y asi, particularmente para el caso del tabaco en Australia,
disminuir el consumo de cigarrillo. En la evidencia recolectada en los afos si-
guientes a la implementacion de las medidas, se comprobé la disminucién en el
atractivo de los empaques de cigarrillos (Wakefield et al., 2014; White, Williams
y Wakefield, 2015) sin que esto influyera en la disminucién del consumo de ta-
baco (Australian Government Department of Health, 2018; Greenhalgh, Bayly
y Winstanley, 2019). Por otro lado, se comprobé el aumento en la compraventa
ilicita de cigarrillos en los afios siguientes a la implementacién de la medida
(KPMG, 2016).

Las autoridades australianas no han podido determinar cudles han sido las ra-
zones de fracaso de las politicas en cuanto a la reduccién de las tasas de consumo
de tabaco. Sin embargo, puede concluirse que la falta de un conocimiento ex-
haustivo sobre el entorno en el cual una medida pretende ser implementada hace
que no se generen los efectos esperados, como ocurrié precisamente en Australia
con el objetivo de desestimular el consumo de tabaco.

De acuerdo con lo anterior, puede determinarse que medidas como la del
plain packaging fijan unos pardmetros que no resultan adecuados para proteger a
los consumidores (KPMG, 2016) y, a su vez, atentan contra la facultad distintiva
de la marca, impidiendo diferenciar completa y ficilmente productos sustitutos
en el mercado. Por otra parte, pareciera que estas medidas atentaran contra la
funcién econémica de la marca en su goodwill, debido a que los productos no
logran reconocerse y posicionarse preferentemente en el mercado (International
Trademark Association, 2015).

Por tanto, se considera importante que las recientes propuestas en materia de
alimentos no adopten medidas extremas que limiten indiscriminadamente los
derechos de los titulares marcarios, pues estas pueden resultar abusivas o despro-
porcionadas y no generar los efectos buscados.

4.3. Implicaciones econdmicas de restricciones marcarias injustificadas

De acuerdo con los escenarios anteriormente presentados, es claro que muchas
de las medidas adoptadas en el etiquetado de productos destinados al consumo
humano no han surtido los resultados esperados. Por el contrario, el trdimite de
implementacién ha llevado en distintos escenarios a limitar injustificadamente
los derechos de propiedad industrial de los empresarios, lo cual implica inevita-
blemente la afectacién, en distintas formas, sobre sus derechos, los derechos de
los consumidores y el mercado en general.
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Por otra parte, las restricciones excesivas en los derechos marcarios no solo
tienen implicaciones para el empresario, sino que también pueden afectar pro-
fundamente la cadena de valor en el mercado. Lo anterior, en la medida en que
la funcién social de la marca permite que el consumidor confie en la calidad
de ciertos productos y en el servicio de los empresarios, pudiendo distinguir y
premiar a los mejores productos sobre otros de la misma especie. Por lo tanto,
en un modelo de economia social de mercado, donde la competencia es esencial
para el consumidor, las marcas juegan un rol fundamental en las decisiones de los
consumidores. En efecto, si no hay protecciones y garantias suficientes para las
empresas y sus activos intangibles, es el mercado en general el que puede sufrir
consecuencias y pérdidas considerables.

Dentro de los efectos econémicos més relevantes de la estandarizacién de eti-
quetados también se encuentra el grave detrimento al mercado en materia de libre
competencia. Por ejemplo, la estandarizacién de los etiquetados puede: (i) imponer
barreras de acceso al mercado de nuevos participantes, en la medida en que resulta
mds costoso para nuevos competidores cumplir con las regulaciones y, simultd-
neamente, generar fidelizacién de la clientela; (ii) generar incentivos perversos a
competir exclusivamente sobre la base de los precios ofertados, porque las empresas
ya no pueden utilizar libremente recursos creativos para posicionar y diferenciar su
marca de otras; (iii) fomentar conductas anticompetitivas exclusorias, eliminando
competidores menos eficientes que no puedan reducir sus precios como tnica for-
ma de competir, generando a la larga una menor variedad de productos; y (iv) en
general, debilitar la sana competencia en el mercado, generando un caldo de culti-
vo idéneo para la creacién de carteles y demds conductas anticompetitivas.

En este orden de ideas, si bien las propuestas regulatorias pueden tener como
punto de partida los modelos implementados en otras partes del mundo, resulta
fundamental que se ajusten también al contexto del pais en el que pretenden ser
aplicadas, evaluando estrictamente la proporcionalidad de la medida frente a sus
potenciales efectos nocivos. Ninguna propuesta funciona de manera abstracta, y
presumir lo contrario podria implicar un alto grado de inseguridad juridica.

4.4. Problemas en la implementacion de restricciones marcarias para el
entorno colombiano

Todas las recientes propuestas en materia de etiquetado de alimentos han parti-
do de un importante supuesto: que los productos preenvasados y etiquetados son
aquellos que determinan las condiciones indeseables de salud en la dieta de la po-
blacién colombiana. Hasta ahora, las regulaciones han exceptuado la obligacién
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de informar los contenidos y de poner sellos a los productos vendidos a granel
(por ejemplo, a las ventas ambulantes y a los envasados en punto de venta iz situ).
Sobre el tema cabe preguntarse, si el interés es proteger la salud publica, ;por qué
no se obliga a etiquetar los productos vendidos a granel o los envasados en puntos
de venta? ;Cudl es la diferencia entre ese producto y el producto que tiene marca?

Las mismas preguntas fueron elevadas por el Comité de Competencia de la
Asociacién Interamericana de Propiedad Intelectual (2019) ante las propuestas
mexicanas en el etiquetado de alimentos, frente a lo cual se dijo:

Si de efectos perjudiciales se trata, no habria diferencia entre un producto que
tiene marca con uno que no la tiene. Peor atn, el producto que tiene marca gen-
eralmente ha pasado por unos controles regulatorios estrictos a los que no estd su-
jeto el que no lleva signo distintivo. Es decir, la marca no es la causante del alegado
efecto perjudicial, pero los productos marcados con un signo distintivo, resultan

castigados con esta normativa.

Este asunto da cabida a un importante andlisis del entorno de consumo del
colombiano promedio, pues las medidas tinicamente resultardn efectivas en la
medida en que desestimulen el consumo excesivo de alimentos altos en aztcares,
sodio y grasas saturadas, con independencia de su forma de presentacién en el
comercio. De nada servird imponer cargas sobre alimentos preenvasados y mar-
cados, que son comercializados en el trifico econdémico regular, cuando existen
amplios sectores econdmicos informales que también capturan las preferencias
de consumo de los colombianos.

De hecho, un estudio realizado por la empresa McCann World Group (2012)
determiné que la comida callejera es un hdbito corriente para mds del 56% de los
colombianos, y mds del 20% consume este tipo de alimentos al menos una vez a
la semana. Algunos de los alimentos mds populares para el consumo en Bogota,
Medellin y Cali, segtin indica el estudio, son harinas y carnes fritas, como es el
caso de las empanadas, arepas de huevo o fritangas, entre otros alimentos. No
obstante, la produccién y expendio de este tipo de alimentos no suele ajustarse
a las regulaciones en materia sanitaria, mucho menos en cuanto a la declaracién
de las propiedades nutricionales de los alimentos, pues son establecimientos fun-
damentalmente dedicados al comercio informal (Organizacién de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacién, 2010).

Es claro que el consumo excesivo de este tipo de alimentos —vendidos a granel
o en puntos de venta— también puede engendrar efectos perjudiciales en la salud
de los colombianos, pues hacen parte de la dieta regular de muchos colombianos.
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Sin embargo, se aplican condiciones de restriccién y comercializacién a ciertos
alimentos solo por el hecho de venderse empacados y marcados y no porque esos
productos sean los que determinen las consecuencias indeseables de salud. Esta
conducta normativa lo que patrocina es la continuidad y profundizacién de la
informalidad, pues existe un desincentivo para cumplir disposiciones sanitarias
y regulatorias para esas multiples ofertas en el comercio, ya que les resulta més
benéfico el escenario de irregularidad, mds laxo y permisivo.

Es apenas razonable que el Estado colombiano desee establecer medidas que
tengan como proposito el proteger la salud de su poblacién. No obstante, la
imposicién de este tipo de medidas debe tomar en consideracién el contexto
de consumo colombiano y no debe restringir derechos ni dificultar el uso de las
marcas cuando es claro que: (i) las preferencias de consumo no solo se limitan a
productos envasados y etiquetados; y (ii) no existe evidencia suficiente que de-
muestre que tales restricciones cumplen con sus efectos deseados, como se sefnalé
en apartados anteriores.

5. Conclusiones

El propésito de este trabajo ha sido plantear algunos de los puntos de debate que
se estiman mds relevantes en torno a las propuestas de etiquetado de alimentos
en Colombia, mds alli de profundos andlisis juridicos sobre las violaciones de
normas de estirpe constitucional y de diversos tratados internacionales que ya
juiciosos tratadistas han ido estructurando. No pretende ser exhaustivo ni mucho
menos concluyente, sino contribuir con una reflexién contemporanea de algunos
aspectos del derecho de la propiedad industrial y las restricciones al uso de las
marcas que podrian estar presentes en Colombia en el futuro.

En palabras de Cifuentes Castro (2015), la conveniencia publica que se ha in-
vocado para justificar las restricciones en el uso de marcas ha cimentado un fuerte
precedente en contra de los titulares de derechos de propiedad industrial que
podria replicarse préximamente. Por ello, particularmente respecto al etiquetado
de alimentos en Colombia, resultan pertinentes algunas observaciones finales.

Lo primero es que, con base en la evidencia recolectada en otros paises lati-
noamericanos, estas medidas no han llegado a surtir los efectos deseados sobre
los consumidores. En muchos casos, se debe a una pobre evaluacién del entorno
y de las preferencias de los consumidores, pero, a la larga, son medidas que re-
sultan ineficaces para: (i) generar mejores flujos de informacién sobre los perfiles
nutricionales de los alimentos; y (ii) desincentivar sostenidamente el consumo de
alimentos excesivos en aztcares libres, grasas saturadas y sodio.
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Se requiere la articulacién de un sistema cientificamente soportado, con res-
pecto a los niveles excesivos de consumo de azdcares, sodio, grasas trans y grasas
saturadas que no incida sobre la 6rbita privada de decisién del consumidor y
logre informar, de manera clara y comprensible, los perfiles nutricionales de los
alimentos (Mora et al., 2019).

Lo segundo es que también existe la necesidad de evaluar, comprensivamen-
te, la forma en la que se producen y comercializan alimentos de alto contenido
calérico en Colombia. Las limitaciones impuestas a las marcas pueden resultar
de muy fécil aplicacién, pero son restricciones muy cuestionables desde el pun-
to de vista equitativo. Esto, debido a que, como resulta sumamente comdn, se
imponen cargas excesivas ¢ injustificadas sobre aquellos que pertenecen al sector
formal, mientras que no se procuran casi limitaciones al mismo tipo de alimentos
en otros sectores informales que también agrupan las preferencias de consumo.

Finalmente, cabe decir que las discusiones en torno al etiquetado de alimentos
en Colombia no giran en torno a si una dieta excesivamente alta en azticares ana-
didos, grasas saturadas o sodio es perjudicial para la salud, porque los distintos
sectores de la sociedad consienten en la importancia de evitar malos hdbitos ali-
menticios. El gran cuestionamiento radica sobre cémo el Estado puede enfocar,
de manera efectiva y en colaboracién con distintos grupos de la sociedad, regu-
laciones mejor orientadas a proveer a los consumidores de mayor informacién
sobre los efectos dafinos de este tipo de dietas.

Como es apenas natural, las etiquetas nutricionales no pueden ser el tnico
mecanismo para educar a los consumidores sobre todo lo que necesitan saber en
cuanto a nutricién. Si realmente se busca reducir los indices de obesidad y la con-
tinuada existencia de ENT en la poblacién, resulta necesario generar estructuras
encaminadas a una mejor educacién nutricional inculcada desde temprana edad,
que permitan a los miembros de una sociedad tomar decisiones mds informadas
sobre sus hibitos alimenticios y su estilo de vida. Se hace necesario generar incen-
tivos para el consumo responsable, dosificado y mesurado de productos alimen-
ticios de alto contenido calérico, no restricciones y advertencias que desacrediten
categbricamente este tipo de alimentos como “daninos” o “poco saludables”.

Y, mds importante adn, existe la necesidad de plantear discusiones robustas
sobre si existen alternativas de etiquetado que puedan ser incluso mds efectivas en
sus propdsitos, pero que resulten menos lesivas para los derechos de los titulares
marcarios y de los mismos consumidores.
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Resumen

El presente articulo tiene como objetivo analizar, describir y comparar el marco legal de la so-
lucién alternativa de conflictos entre marcas y nombres de dominio .MX, que estd sujeto a una
serie de normas administrativas de cardcter internacional, de manera que se conozcan, entiendan,
y diferencien las normas juridicas existentes y, a su vez, promover la defensa de los derechos mar-
carios ante el abuso por el registro y uso de nombres de dominio en México.

El articulo se ha divido en dos partes: una sustantiva y otra adjetiva. La primera, se basa en la apli-
cacién de la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de dominio y
su variante, la Politica de solucién de controversias en materia de nombres de dominio para .MX,
para la solucién de conflictos por nombres de dominio en la via administrativa alternativa o ex-
trajurisdiccional, a través de los métodos alternativos de solucién de conflictos o controversias en
materia de propiedad intelectual, que son aplicados por los proveedores de servicios de solucién
de conflictos, los cuales son acreditados por la Corporacién de Internet para la Asignacién de
Nombres y Nimeros (ICANN, por sus siglas en inglés). La segunda parte, la adjetiva, estd con-
formada por las normas administrativas procedimentales, que se aplican en el caso de conflictos
por dominios .MX y marcas, esto es, una serie de reglamentos que establecen el procedimiento
que se basa en las politicas sefialadas, el reglamento del proveedor y el reglamento del mecanismo
alternativo utilizado en la solucién a estos conflictos, la decisién de experto.

El estudio de las normas legales, que se aplican en el caso mexicano por dominios .MX, es rele-
vante para ampliar su conocimiento, compartir su contenido y establecer recomendaciones para
la defensa de los derechos marcarios en la via alternativa.

Palabras clave: ciberocupacién, decisién de experto, derechos conferidos, MASC, .MX, propie-
dad industrial, proveedor.
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Study of the Legal Framework Governing the Alternative Solution of
Conflicts Between Trademarks and Domain Names .MX

Abstract

The objective of this article is to analyze, describe and compare the legal framework for alterna-
tive dispute resolution between trademarks and .MX domain names, which is subject to a series
of international administrative rules, so that they are known, understood, and differentiate the
existing legal norms, and at the same time promote the defense of trademark rights against abuse
due to the registration and use of domain names in Mexico.

The article has been divided in two parts: a substantive part and an adjective part. The first part,
the substantive law, is based on the application of the Uniform Dispute Resolution Policy regar-
ding domain names and its variant, the Dispute Resolution Policy regarding domain names for
.MX, for conflict resolution by domain names in the alternative or extra jurisdictional adminis-
trative route, through alternative methods of conflict resolution or controversies in intellectual
property matters, which are applied by the conflict resolution the service providers that are accre-
dited by the Internet Corporation to the Assigned Names and Numbers (ICANN). The second
part, the adjective law, is made up of the procedural administrative rules, which are applied in the
case of conflicts over .MX domains and trademarks, this is a series of regulations that establish
the procedure that is based on the indicated policies, the regulation of the provider and the regu-
lation of the alternative mechanism used in the solution to these conflicts, the Expert decision.
The study of the legal norms, which are applied in the Mexican case by .MX domains, is relevant,
to expand their knowledge, share their content and establish recommendations for the defense of
trademark rights in the alternative route.

Key words: cybersquatting, expert decision, rights conferred, ADR, .MX, industrial property,
provider.

Estudo do quadro juridico para a solucao alternativa de conflitos entre
marcas registradas e nomes de dominio .MX

Resumo

O objetivo deste artigo ¢ analisar, descrever e comparar o quadro juridico para a resolucao alter-
nativa de litigios entre marcas e nomes de dominio .MX, que estd sujeito a uma série de normas
administrativas internacionais, para que sejam conhecidos, entendidos, ¢ diferenciar as normas
legais existentes, e por sua vez, promover a defesa dos direitos de marca contra abusos decorrentes
do registro e uso de nomes de dominio no México.

O artigo foi dividido em duas partes: um substantivo ¢ um adjetivo. A primeira parte, a subs-
tantiva, baseia-se na aplicagio da Politica Uniforme de Resolugio de Disputas sobre nomes de
dominio e sua variante, a Politica de Resolugio de Disputas sobre nomes de dominio para .MX,
para resolucdo de conflitos. por nomes de dominio na via administrativa alternativa ou extrajudi-
cial, por meio de métodos alternativos de resolucio de conflitos ou controvérsias em questoes de
propriedade intelectual, que sao aplicados pelos provedores de servigos de resolucio de conflitos
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que so credenciados pela Internet Corporation para nomes e niimeros atribuidos (ICANN). A
segunda parte, o adjetivo, é constituida pelas normas processuais administrativas, que se aplicam
no caso de conflitos sobre dominios .MX e marcas, trata-se de um conjunto de normas que es-
tabelecem o procedimento que se baseia nas politicas indicadas, o regulamento do provedor e a
regulamentagio do mecanismo alternativo utilizado na solugio desses conflitos, a pericia.

E relevante o estudo das normas juridicas aplicadas no caso mexicano pelos dominios .MX, para
ampliar seu conhecimento, compartilhar seu contetido e estabelecer recomendagoes para a defesa
de direitos de marca na rota alternativa.

Palavras chave: ocupagio cibernética, decisio de especialista, direitos conferidos, métodos alter-
nativos de resolu¢ao de disputas, .MX, propriedade industrial, provedor.

1. Introduccion

Este articulo contribuye a mostrar las ventajas y diferencias del marco juridico
de solucién alternativa de conflictos por nombres de dominio .MX, y brinda
recomendaciones al lector, especialmente a los titulares de marcas, para que co-
nozcan las particularidades de las normas legales y defiendan sus derechos en la
via alternativa, ya que, en algunos casos, los titulares se encuentran en desven-
taja frente a los ciberocupas, no solo porque tienen mds carga probatoria, sino
también porque los ciberocupas tienen mayor experiencia en la vulneracién de
derechos de terceros.

Hace aproximadamente 20 afos, producto de la cooperacién, debates y
acuerdos relacionados con la propiedad intelectual en un sentido amplio, surgié
la Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de do-
minio (UDRP, por sus siglas en inglés), elaborada por la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Corporacién de Asignacién de Nombres
y Ntmeros en Internet (ICANN, por sus siglas en inglés), apoyado por oficinas
regionales de propiedad intelectual en distintos paises.

La UDRP es un acuerdo internacional que se utiliza como marco para solu-
cionar conflictos entre marcas y nombres de dominio, a nivel mundial, por los
proveedores de servicios de resolucién de disputas o controversias, acreditados
por ICANN, quienes llevan a cabo el procedimiento de solucién.

En relacién con la UDRP, cada pais puede adoptarla o adaptarla; en el caso
mexicano, se adapté la Politica de solucién de controversias en materia de nom-
bres de dominio para .MX (LDRP, por sus siglas en inglés), aplicada por el unico
proveedor autorizado, el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, que re-
suelve los conflictos por ciberocupacién —la demostracién del uso y registro de
mala fe de un nombre de dominio—, que crea colisién entre el sistema de nom-
bres de dominio y el sistema marcario.
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En este articulo, se analiza, describe y compara lo mds relevante y reciente
del marco juridico, tanto sustantivo como adjetivo, de la solucién alternativa de
conflictos o controversias por nombres .MX.

La parte sustantiva incluye el andlisis de la UDRP —aplicada en distintos paises
de Hispanoamérica— en relacién con la LDRP y las politicas generales de nombre
de dominio .MX, que son emitidas por el registrador acreditado y aplicadas en
México (Registry.MX), con la finalidad de establecer sus semejanzas, diferencias
y recomendaciones de utilizacién para la solucién alternativa de controversias
por nombres de dominio, en los casos en los que se tiene un conflicto por dere-
chos de propiedad intelectual por el uso de uno o varios nombres de dominio
que infringen derechos marcarios u otros derechos; de esta manera, se podrd
demostrar si para el caso mexicano resulta adecuada y positiva o inadecuada y
negativa la aplicacion de la LDRP para solucionar estos conflictos, misma que se
relaciona con la reciente ley en vigor en México: la Ley Federal de Proteccién a
la Propiedad Industrial.

En la parte adjetiva, se encuentra analizado en detalle el procedimiento y
las etapas que se siguen para la solucién alternativa de conflictos por marcas y
nombres de dominio .MX, plasmado en el reglamento de la politica de solucién
de controversias en materia de nombres de dominio para .MX, el reglamento
adicional del proveedor (el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI) y el
Reglamento de Decisién de Experto. En México, y a nivel mundial, se utiliza la
decisién de experto, denominacién del mecanismo alternativo empleado para la
solucién de los conflictos por ciberocupacién, desarrollado a través de un proce-
dimiento uniforme que lleva a cabo el proveedor mencionado para la resolucién
de los conflictos y cuyo resultado es una decision, la cual es ejecutada no por el
proveedor, sino por la entidad registradora nacional.

2. Marco legal sustantivo

2.1. La Politica uniforme de solucion de

controversias en materia de nombres de dominio

La Politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio (UDRP, por sus siglas en inglés) es un instrumento que sirve de mar-
co para la resolucién de disputas o controversias por nombres de dominio, de
cardcter internacional, usado fuera del dmbito jurisdiccional, también llamado
“extrajurisdiccional” o “alternativo”, segtin la OMPI, que busca combatir la ci-
berocupacidn, es decir, el registro y uso de nombres de dominio de mala fe para
infringir derechos de terceros (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelec-
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tual, 2014), especialmente de titulares de marcas, ddndole solucién al conflicto
siempre y cuando se demuestren en el procedimiento: la confusién con la marca,
los intereses o derechos legitimos del demandante o la ausencia de estos en el
titular del nombre de dominio y/o la mala fe del titular del nombre de dominio.

La UDRP data del ano 1999, pero ha sido modificada a lo largo de los afios.
Esta fue recomendada por la OMPI como resultado de su primer y segundo
proceso relativo a los nombres de dominio de internet, gracias al cual se creé
la ICANN como una organizacién sin fines de lucro ocupada del Sistema de
Nombres de Dominio, y se incluyé un procedimiento uniforme de resolucién de
disputas por nombres de dominio, en virtud de ser controversias dadas dados a
nivel mundial (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-d).

La UDRP es de alcance internacional y, por lo general, se aplica a todos los
conflictos en los que estdn implicados nombres de dominio genéricos de nivel
superior (gTLD, por sus siglas en inglés) (Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual, s.f.-e) y se aplica si en el pais se ha adoptado la UDRP en relacién
con los nombres de dominio de nivel superior para cédigo de pais (ccTLD, por
sus siglas en inglés) (Asamblea General de la OMPI, 2017, p. 6). Por excepcidn,
no se aplica para solucionar conflictos por nombres de dominio en los paises que
adaptaron variaciones —pues es esa variacion la que es aplicable— ni en los paises
que tienen su propia reglamentacion.

La base de datos para ccTLD del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI
permite obtener informacién sobre la aplicacién de las politicas para la solucién
de controversias por nombres de dominio en todos los paises, sin embargo, se
han seleccionado solo los paises en los que el idioma oficial es el espanol (princi-
palmente del continente de América o Hispanoamérica). Por ello, a continuacién
se sefala brevemente el marco normativo sustantivo en relacién con la solucién
alternativa de conflictos por nombres de dominio en estos paises.

Los paises que estdn sujetos a la UDRP en virtud de que la adoptaron (o acep-
taron) son: Ecuador .EC, Colombia .CO, Guatemala .GT, Panam4 .PA, Puerto
Rico .PRy Venezuela .VE, y los paises que adaptaron (o modificaron) una varian-
te de la UDRP para la solucién alternativa de controversias por nombres de do-
minio aplicable en relacién con su dominio ccTLD son: Bolivia .BO, Costa Rica
.CR, Espana .ES, Honduras .HN, México .MX, Republica Dominicana .DO,
Paraguay .PY y Pert, .PE (WIPO Arbitration and Mediation Center, 2019).

En Argentina .AR, Chile .CL, Cuba .CU, el Salvador .SV, Nicaragua .NI y
Uruguay .UY, la base de datos para ccTLD' en algunos casos brinda informa-

1 Véase Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, Base de Datos para ccTLD. https://
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cién, y en otros no, sobre la politica o reglamentacién aplicable para la solu-
cién de conflictos por nombres de dominio en estos paises y en relacién con su
ccTLD. Serfa sumamente prictico que se actualizara la informacién en esta base
de datos, lo que haria més sencilla la identificacién de las reglas aplicables en los
diferentes paises, sin embrago, el hecho de que no se senale en algunos casos la
reglamentacién aplicable no significa que no existan reglas para la solucién de
controversias por nombres de dominio, por ello, es necesario revisar la reglamen-
tacién de cada pais que puede ser o no auténoma a las reglas establecidas en la
UDRP o sus variantes.

La UDRP se aplica a las controversias que surgen entre el titular del nombre
de dominio y cualquier otra parte distinta a la ICANN sobre el registro y uso del
nombre de dominio en internet. Algunas cuestiones de los conflictos aplicables
se desarrollan en el siguiente apartado a manera de comparacién para evitar su
repeticién, ya que son casi iguales a los que dispone la Politica de solucién de
controversias en materia de nombres de dominio para .MX.

El procedimiento obligatorio al que se debe sujetar el titular del nombre de
dominio cuando existe una posible vulneracién de derechos del titular de una
marca es llevado a cabo por los proveedores de servicios de resolucién de disputas
por nombres de dominio, que estdn acreditados ante la ICANN, los cuales son
elegidos por el demandante. Actualmente son:

Los Centros Arabe, Asidtico y Canadiense todos de Resolucién de Disputas de
Nombres de Dominio, el Tribunal de Arbitraje o Centro de Arbitraje Checo para
Disputas de Internet, el Foro Nacional de Arbitraje (NAF) y el Centro de Arbi-
traje y Mediacién de la OMPIL. (Corporacién de Internet para la Asignacién de

Nombres y Ntimeros, s.f.)

Para acceder a la solucién del conflicto a través del procedimiento ante el pro-
veedor de servicios, se deben pagar tasas al proveedor y honorarios al experto(s)
que resuelve el conflicto, las cuales “son pagadas por el demandante, excepto
cuando el titular del nombre de dominio contesté o decidié ampliar el panel de
expertos de un miembro a tres, en este caso las tasas se reparten de manera equi-
tativa entre las partes” (Corporacion de Asignacién de Nombres y Numeros en
Internet, 2012, apartado 4.g).

El resultado del procedimiento puede constar en cancelar o en ceder el nom-
bre de dominio en controversia, las dos consecuencias juridicas por las que puede

www.wipo.int/amc/es/domains/cctld_db/index.html.

114


https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld_db/index.html

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 109-140

optar el demandante en caso de una resolucién favorable para él, que, a su vez,
demuestra la ciberocupacién de la marca. Pero este resultado no es ejecutado por
el proveedor sino por la entidad registradora del nombre de dominio aplicable.
Sin embargo, el nombre de dominio también puede ser cancelado, cedido o
modificado no solo por “resolucién del grupo de expertos en un procedimiento
administrativo, sino por orden de un tribunal judicial o comité de arbitraje que
exija esta medida” (Corporacién de Asignacién de Nombres y Numeros en In-
ternet, 2012, apartado 3). Esta cuestién se sigue de forma idéntica en aquellos
paises que han adoptado o adaptado la UDRP.

Lo anterior es asi debido a que una vez concluido el procedimiento y emitida
la resolucién de los expertos, antes de hacer efectiva la ejecucién, se tienen 10
dias para demostrar que se ha presentado una demanda ante un tribunal en re-
lacién con la decisién o resolucién (Corporacién de Asignacién de Nombres y
Numeros en Internet, 2012, apartado 4. k).

Al inicio y durante el procedimiento, la entidad registradora mantiene blo-
queado el nombre de dominio para que el titular no pueda hacer modificaciones.
Ademds, tiene prohibido cederlo a otro titular o transferirlo a otro registrador,
incluso 15 dias después de la conclusién del procedimiento (Corporacién de
Asignacién de Nombres y Numeros en Internet, 2012, apartado 8).

En relacién con las diferencias existentes entre la UDRP y la LDRP que in-
ciden en la valoracién de sus ventajas y desventajas se desarrollan en el siguiente
apartado, y su contenido se detalla en la Tabla 1, en la cual es notorio, a primera
vista, que la UDRP es mds amplia que la LDRP y se parece mucho en forma, y
aunque pareciera que contienen el procedimiento, estas no lo desarrollan. Por
esta razén, todos los detalles del procedimiento contenido en el reglamento res-
pectivo se analizardn en el apartado 3 de este articulo.
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Politica uniforme de solucién de controversias en
materia de nombres de dominio
UDRP

Politica de solucién de controversias en materia
de nombres de dominio para .MX
LDRP

1. Objeto
2. Declaraciones

3. Cancelaciones, cesiones y modificaciones

4. Procedimiento administrativo obligatorio

a. Conflictos aplicables

b. Prueba del registro y uso de mala fe

c. Como demostrar sus derechos y sus legitimos
intereses sobre el nombre de dominio al
responder a una demanda

d. Seleccion de proveedor

e. Incoacién del procedimiento y nombramiento
del jurado administrativo

f. Consolidacién (acumulacion)

g. Tasas y honorarios

h. Participacion del registrador en los
procedimientos administrativos

5. Otros conflictos y litigios

6. Participacion del registrador en los conflictos

7. Mantenimiento de la condicion juridica

8. Cesiones durante un conflicto

a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo
titular

b. Cambio de registradores

9. Modificaciones de la Politica

1. Procedimiento de solucién de controversias
a. Controversias aplicables

b. Pruebas del registro o utilizacién de mala fe
c. Derechos e intereses legitimos

d. Inicio del procedimiento

e. Transferencia de titularidad durante una
controversia

f. Tasas y honorarios

g. Efectos

h. Resoluciones

i. Participacion de Registry .MX en la solucién de
controversias

j. Notificacion y publicacion

k. Aviso

2. Modificaciones de la Politica

ANEXO A. Proveedor de servicios de solucidn de
controversias

Tabla 1. Indice comparativo del contenido de la UDRP y la LDRP. Fuente: elaboracién propia a
partir del contenido de la UDRP (Corporacién de Asignacién de Nombres y Numeros en Internet,
2012) y de la LDRP (https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/).

2.2. La Politica de solucion de controversias en materia de nombres de
dominio para .MX en relacién con la Ley Federal de Proteccion

a la Propiedad Industrial

En México, la Politica aplicable a las controversias por nombres de dominio .MX
es la LDRP, ya que este pais la adapté como variante de la UDRP, por lo tanto,
la LDRP es de circunscripcién nacional, sin embargo, su aplicacién no es llevada
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a cabo por un organismo con residencia en México, sino internacionalmente a
través del Gnico proveedor de servicios de solucién de controversias: el Centro de
Arbitraje y Mediacién de la OMPI. Este proveedor, en caso de un procedimiento
iniciado, informa el resultado de la resolucién a la entidad registradora nacional,
para que esta haga efectiva la ejecucion.?

La entidad registradora nacional es Registry .MX que, a su vez, es una divi-
sién de NIC México, centro encargado de la administracién del dominio .MX.
Registry. MX estipula que en el futuro se tiene la intencién de seleccionar a otros
proveedores, pero, a la fecha, ain no existen otros para México, salvo el provee-
dor mencionado.

Una ventaja y diferencia que tiene la UDRP frente a la LDRP es que el re-
clamante puede seleccionar otros proveedores de la lista que ha autorizado la
ICANN, ya sehalados con anterioridad, lo que no puede hacerse en virtud de la
LDRP. Esto resulta idéneo cuando estdn implicadas marcas que estdn registradas
o protegidas en varios paises, lo que permite promover su proteccién ante el
abuso de la marca como nombre de dominio en distintos paises, de acuerdo al
procedimiento uniforme contenido en la UDRP.

Por otro lado, una diferencia que tiene la LDRP frente a la UDRP es que se
pueden alegar derechos no solo respecto a marcas, sino que también se amplia su
proteccién a otros derechos registrados cuando entran en colisién con nombres
de dominio .MX, como son avisos comerciales,” denominaciones de origen* y
reservas de derechos al uso exclusivo.’

Cuando existe un conflicto por derechos de propiedad intelectual, el titular

2 “Ejecutar” significa que el registrador que ha recibido el resultado de la resolucién desblo-
quea el nombre de dominio para hacerle modificaciones y transferirlo o cancelarlo, depen-
diendo del efecto deseado por el demandante y de si este obtuvo una resolucién favorable.

3 En la doctrina, dentro de la clasificacién de la propiedad industrial que se ha divido en
creaciones industriales y signos distintivos, son considerados signos distintivos, y estdn regu-
lados en la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial. Se trata de frases u oraciones
que anuncian y distinguen la denominacién de un establecimiento de los demds. Tienen
una vigencia de 10 afios renovables por el mismo perfodo a partir de la fecha de su otorga-
miento.

4 Enladoctrina son consideradas signos distintivos. Se trata de un tipo especial de indicacién
geogrifica y estdn reguladas en la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial. Se
protegen a través de una declaratoria que ampara productos cuya relevancia se vincula a su
origen, a una zona geografica y a los factores naturales y humanos o técnicos. Su vigencia
estd determinada por el tiempo de subsistencia de las condiciones que le dieron origen.
También se encuentran reconocidas en el Convenio de Paris.

5  Figura regulada por la Ley Federal del Derecho de Autor. Las reservas son una facultad para
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del nombre de dominio estd obligado a someterse al procedimiento, que puede
ser iniciado a través de la solicitud de resolucién de controversia por toda persona
—ya sea fisica o entidad— que estime afectados sus derechos por el registro o uso
del nombre de dominio .MX, cuando:

1.- El nombre de dominio en conflicto, es idéntico o similar en grado de con-
fusién a una marca, “aviso comercial, denominacién de origen o reserva de dere-
chos, registrados”, sobre la que el promovente tiene derechos.

2.- El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legitimos sobre este.
3.- El nombre de dominio “se registré o se utiliza” de mala fe. (Registry .MX.,
s.f.-a, apartado 1.a)

Un primer supuesto es que el titular que alegue derechos debe tenerlos regis-
trados en México. Con respecto al segundo elemento, la carga de la prueba la
tiene el titular de la marca, porque se aduce una intencién de buena fe del titular
demandado que ha registrado el nombre de dominio, el cual garantizé que no
vulneré derechos de terceros ni infringié la legislacién aplicable, pues, de ser asi,
estard sujeto de forma obligatoria al procedimiento de solucién de controversias
por ese nombre de dominio, independientemente de que se demuestre o no la
vulneracién de derechos de terceros.

En cuanto al tercer elemento, la mala fe es otra cuestién que diferencia y hace
mids ventajosa a la LDRP de la UDRP® porque la primera permite probar opta-
tivamente el registro o el uso del nombre de dominio, y en la UDRP se deben
probar ambos, facilitando con ello la demostracién de mala fe del titular del
nombre de dominio cuando se aplica la LDRP.

La mala fe es un elemento muy importante que puede probarse con varios su-
puestos (que son descritos y ejemplificados en la Tabla 2) para reforzar el andlisis

usar y explotar titulos, nombres, denominaciones o caracteristicas fisicas y psicolégicas en
géneros como publicaciones y difusiones periddicas con un afio de vigencia, personajes de
caracterizacién o ficticios, personas o grupos dedicados a actividades artisticas con vigencia
de 5 afios y promociones publicitarias. Se protegen a través de su registro ante INDAUTOR,
quien inscribe las reservas y otorga un certificado. Este registro puede ser renovado en todos
los casos, excepto en promociones publicitarias, que no pueden ser renovadas y pasan al
dominio puablico una vez que vence su vigencia.

6  El apartado 1.a de la LDRP dispone para efectos de mala fe que se debe acreditar que “el
nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe”, la letra “o” representa lo opta-
tivo. Mientras que el apartado 4.a.iii, de la UDRD, para efectos de mala fe, sefiala que se debe

« » .

acreditar que se “ha sido registrado y se utiliza de mala fe”, la letra “y” indica ambos elementos.
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de la LDRP, la cual debe conocerse para mejorar su utilizacién y asegurar una
defensa adecuada para el demandante con derechos e intereses legitimos.

Titular de la marca u otros derechos

Titular del nombre de dominio

El Promovente

El Titular

Debe probar ante el proveedor, el registro o utilizacion de mala fe
(apartado 1, b):

Debe probar ante el proveedor derechos e intereses legitimos
(apartado 1, ¢):

1.- Que el titular, registr6 o adquirié el dominio para venderlo,
alquilarlo, o cederlo al promovente, o al competidor, por un costo
mayor al originario del nombre de dominio.

Ejemplo, se podria probar cuando el dominio se vende en una pagina
de subasta de dominios, o a través de la venta directamente al
promovente siempre que muestre la relacion con el titular.

1.- Que antes de la demanda ya utilizaba el nombre de dominio de
buena fe para ofertar productos o servicios.

2.- El titular lo registro para impedir que el promovente refleje su
denominacién en un nombre de dominio.

Ejemplo, cuando el titular tiene multiples registros de nombres de
dominio, similares o iguales a la marca, denominacién, aviso, o

2.- Que el titular ha sido conocido por ese nombre de dominio,
aunque no adquirié derechos mediante el registro de marcas,
“avisos, denominaciones o reservas”.

reserva.
3.- El titular lo registro para perturbar la actividad comercial de un

competidor.

Ejemplo, cuando al acceder a un sitio web que contiene el o los
nombres de dominio, este contiene enlaces que redirigen a otro sitio
web, el cual muestra anuncios del competidor y de ser posible se
puede demostrar que fue el competidor quien lo registro, para ello
ayudaria la base de datos whois, que permite saber quien es el titular
de un nombre de dominio, y a condicién de que este registro afecte su
actividad comercial.

4.- Se utiliza el dominio para atraer con animo de lucro, usuarios a un
sitio web, creando confusién con la denominacion del promovente en
cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacion o promocidn del sitio Web o
de un producto o servicio o bien juridicamente tutelado por alguna
reserva de derechos que figure en el sitio web.

Ejemplo, cuando se crea un sitio web que contiene el nombre de
dominio en controversia, para la comercializacion de productos
falsificados por internet, que solo cuando se compran, se sabe de la
falsedad u originalidad del producto.

3.- Que hace un uso legitimo y no comercial, sin intencién de desviar
a los consumidores y sin animo de lucro.

Tabla 2. Derechos e intereses entre las partes bajo la LDRP. Fuente: elaboracién propia a partir
del contenido de la LDRP (https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-do-
minio-mx).

Al ser la LDRP una variante de la UDRP, es mds sencillo senalar sus diferen-
cias que sus semejanzas, y estas se dan en relacion con “derechos protegidos, mala
fe, idioma del procedimiento y modalidad de presentacién” Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, s.f.-e). Cabe destacar que estas puntuales dife-
rencias entre la UDRP y sus variantes no solo se dan en el caso mexicano, sino
también en los otros paises que adaptaron una variante de la UDRP, por ello, se
recomienda al lector a revisar las diferencias aplicables en el pais de su interés.

1.- En cuanto a los derechos protegidos, la LDRP deja muy claro que los
nombres de dominio no solo pueden entrar en conflicto con marcas, sino de
igual modo con otras figuras ya mencionadas, como avisos comerciales, denomi-
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naciones de origen y reservas de derechos en el campo de los derechos de autor,
mientras que la UDRP aplica solo para derechos de marcas.

2.- Para acreditar la mala fe, no se debe olvidar que si se aplica la LDRP, se
puede elegir qué probar: si el uso o si el registro, mientras que con la UDRP
se tienen que acreditar ambos, ya que, en caso de no hacerlo, se deniega la de-
manda. Esta cuestién es relevante, porque los ciberocupas (personas fisicas que
lucran con los nombres de dominio) registran el nombre de dominio, pero lo
mantienen inactivo, y la inactividad no acredita el registro de mala fe; en algunos
casos, lo ofertan en pdginas de subasta de nombres de dominio, pero si no existen
pruebas “suficientes”, eso tampoco acredita el registro de mala fe, cuestiones que
se han plasmado en diversas resoluciones publicadas por el Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI, las cuales es necesario estudiar y relacionar con el caso.

3.- Sobre el idioma, si bien bajo la LDRP el procedimiento es llevado a cabo
en espanol (segun el acuerdo de registro), también las partes pueden elegir el
idioma o solicitarlo en virtud del caso. Bajo la UDRP, el idioma serd el que figure
en el acuerdo de registro del nombre de dominio y solo de comtn acuerdo las
partes pueden cambiarlo. Pero, en la mayoria de los casos, el procedimiento no
se lleva de comin acuerdo, por lo que el idioma se mantiene.

4.- Sobre la modalidad de presentacién, todo es llevado a cabo en un procedi-
miento electrénico u online, bajo la modalidad de correo electrénico o haciendo
uso del sistema WIPO ECAF (o WIPO eADR), en concordancia con el Regla-
mento Adicional de la OMPI relativo al reglamento de solucién alternativa de
controversias .MX.

Finalmente, cabe preguntarse cudl es la politica recomendable para aplicar a
las controversias por nombres de dominio .MX. La respuesta es: LDRP. Algunas
de las razones por las que esta se considera recomendable y positiva son: a) que el
demandante no solo puede ser el titular de una marca, sino también los titulares
de otros derechos ya senalados con anterioridad; b) que este procedimiento serd
llevado a cabo en espafiol, salvo un caso excepcional en el que el acuerdo de regis-
tro o las partes sefialen otra cosa; ¢) ¢) que para probar la mala fe —un elemento
sumamente relevante— se permite probar optativamente por el registro o por el
uso del nombre de dominio, lo que hace mds sencilla la carga probatoria, pues si
se tratase de la UDRP, el titular de la marca estaria en desventaja frente al titular
del nombre de dominio cuando no pueda probar el registro y uso de mala fe, lo
que seria provechoso para el titular del nombre de dominio que ha ciberocupado
la marca. Si bien bajo la LDRP no se puede elegir al proveedor de servicios de
solucién de controversias, esto no es tan importante, porque el Centro de Arbi-
traje y Mediacién de la OMPI es el proveedor con mds experiencia y porque los
expertos que resuelven si pueden ser elegidos por el demandante.
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En el caso mexicano, y aunque este articulo verse sobre la solucién alternati-
va y no sobre la jurisdiccional o contencioso administrativa, es de importancia
incluir el tema de la Ley Federal de Proteccién a la Propiedad Industrial, que
entr6 en vigor el 5 de noviembre de 2020, y que en su articulo 386, fracciones
XVIII y XX’ constituye como infraccién administrativa el uso de marcas como
nombres de dominio o como elemento de nombres de dominio cuando se realiza
sin consentimiento de su titular, cuestién que durante muchos afios jamds estuvo
explicitamente regulada en México y que, de alguna manera, fue producto de las
obligaciones contraidas por el Estado mexicano con la firma y entra en vigor del
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Ca-
nadd (el T-MEC), especificamente en el capitulo 20, seccidn c, articulo 20.27.8

La ley en comentario contempla en lo literal Gdnicamente el uso, no asi la pala-
bra “registro”, pese a que conforme a los criterios internacionales de la LDRP se
puede acreditar el uso o el registro (optativamente) de mala fe de un dominio. La
cuestion del uso o el registro se deberfa plasmarse en la legislacién, ya que para
efectos de las normas internacionales registrar también es una vulneracién a los
derechos del titular, cuando ese registro es similar o igual en grado de confusién
y se realiza de mala fe.

Con la inclusién de la infraccién administrativa marca-nombre de dominio, a
los titulares de marcas se les permite iniciar un procedimiento administrativo de
infraccién ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuya impugna-
cién, en caso de ser negada, se hace mediante el juicio contencioso administra-
tivo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o resolver el conflicto al-
ternativamente a través de los distintos mecanismos de solucién de controversias,
como conciliacién o arbitraje, a los que permite acudir la legislacién mexicana, o

los que ofrece el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPL

7 “Articulo 386.- Son infracciones administrativas: [...] XVIIL.- Usar, sin consentimiento de
su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusién como elemento de [...]
un nombre de dominio o viceversa [...] XX.- Usar una marca previamente registrada o
semejante en grado de confusién como [...] nombre de dominio o como partes de éstos, de
una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccién, importacién o comercializacién
de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consen-
timiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga
facultades para ello”.

8  En este articulo contiene una obligacién para los Estados parte del tratado comercial de
contar con un procedimiento para la solucién de controversias por nombres de dominio que
siga las reglas de la UDRP, y que tenga las caracteristicas de ser expedito, a bajo costo, justo
y equitativo, sencillo y que permita recurrir a los tribunales, asi como contar con una base
de datos para la consulta de nombres de dominio.
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En relacién con el nimero de casos por conflictos con nombres de dominio
en México, los datos de la OMPI arrojan que del periodo 2000-2020, como pais
demandante se han presentado un total de 429 casos; y como pais demandado,
un total de 596 casos,’ sin embargo, su Centro de Arbitraje y Mediacién, del pe-
riodo 2001-2020, muestra un total de 431 casos'® (como se detalla en la Tabla 3).
Todos los casos que se muestran en la tabla se han resuelto en virtud de la LDRP
y su Reglamento por ser las normas aplicables al dominio .MX.

Sentido de la Resolucion .MX

Resultado Cesion Denegacién Archivo Cancelacion
Periodo 2001-2020 2001-2020 2001-2020 2001, 2013y 2020
55
N° de casos 338 35 *Resoluciones no 3
disponibles
Numero total de casos 431
Numero total de resoluciones disponibles 376
Materia de los casos .MX
Marcas Marcas y reservas de Avisos comerciales Denomin.aciones de
derechos origen
N° de casos 365 11 1 0

Tabla 3. Sentido de la resolucién y materia de los casos por nombres de dominio .MX, periodo
2001-2020. Fuente: Elaboracién propia a partir de las resoluciones rendidas por la OMPI de
acuerdo a la politica uniforme relativa a nombres de dominio (ccTLD) por el Centro de Arbitraje
y Mediacién de la OMPI.

Los resultados de las resoluciones sefialados en la Tabla 3 pueden determinar
la cesién o la cancelacién, los dos efectos que puede indicar quién gana en el
procedimiento. Los otros son la denegacién, cuando el demandante no ha acre-
ditado su derecho o interés legitimo —por ejemplo, cuando no tiene derechos
registrados en México o su marca no es notoria o conocida— o cuando no ha
acreditado la falta de interés o derecho del demandado en el nombre de dominio
en controversia, y el archivo, cuando la o las partes deciden no seguir el procedi-
miento, cuando no se pagan las tasas o cuando asi lo amerita el caso.

9  Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO Domain Name Dispute Resolution
Statistics, https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics, recuperado el 29 de noviembre
de 2020.

10 Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo
a la Politica uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD), https://www.wipo.int/amc/es/
domains/decisionsx/index-cctld2.html, recuperado el 29 de noviembre de 2020.

122



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 109-140

Del total de casos que se muestran en la Tabla 3, las resoluciones en las que
se ha determinado el archivo no se encuentran disponibles, por lo que habrd que
restar 55 a los 431 casos, quedando un total de 376 casos y sus resoluciones, de
los cuales resultaria demasiado extenso hacer su estudio, por ello es que se mues-
tran solo en nimeros.

De las 376 resoluciones disponibles, el 97% ha versado totalmente sobre mar-
cas, y el 3% sobre marcas y otros derechos. Del total de resoluciones disponibles,
365 casos trataron sobre marcas y solo en 11 casos'' han abarcado, ademds de
derechos de marcas, derechos sobre reservas de derechos al uso exclusivo. Solo 1
caso tratd sobre un aviso comercial y ninguno en relacién con alguna denomina-
cién de origen.

El hecho de que sean pocos los casos en los que se alegan otros derechos
ademds de marcas, no es motivo para decir que la aplicacién de la LDRP y su
Reglamento no sea positiva; si lo es porque permite a los titulares de otros dere-
chos de propiedad intelectual acudir a la defensa de sus derechos al menos en la
via alternativa.

Por ultimo, en virtud de que en México la Ley Federal de Proteccién a la
Propiedad Industrial solo sefiala como infraccién administrativa el uso de marcas
como nombres de dominio o como parte de nombres de dominio sin autoriza-
cién de su titular —no asi la infraccién administrativa por el uso de nombres de
dominio en relacién con avisos comerciales, denominaciones de origen o reservas
de derechos—, la LDRP suple estd situacién, ampliando los medios de defensa de
estos titulares ante el uso o registro de nombres de dominio de mala fe.

11 De los casos en los que han estado implicadas reservas de derechos al uso exclusivo prin-
cipalmente de publicaciones periédicas estin: DMX2007-0012 por el nombre de do-
minio gusanito.com.mx, DMX2008-0001 por el nombre de dominio excelsior.com.mx,
DMX2008-0004 por el nombre de dominio hechos.com.mx, DMX2015-0014 por el
nombre de dominio transpais.mx, DMX2015-0027 por el nombre de dominio laextrano-
ticias.mx y DMX2018-0011 por el nombre de dominio lancet.mx, cuyos resultados fueron
cesi6n. Ademds, los casos DMX2010-0011 por el nombre de dominio galerias.com.mx,
DMX2011-0009 por los nombres de dominio blink.com.mx y blink.mx, DMX2011-
0019 por los nombres de dominio rockl101.com.mx y rock101.mx, DMX2013-0001 por
el nombre de dominio pupilentes.com.mx (protegido como marca, reserva de derechos y
aviso comercial) y DMX2017-0025 por el nombre de dominio greatparnassus.mx, cuyos
resultados fueron demanda denegada. En todos los demds casos, la materia sobre la que
versd fue marcas.
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2.3. Las politicas generales de nombre de dominio .MX

En el caso del dominio .MX, las politicas generales complementarias de la LDRP
son emitidas por Registry.MX, la entidad registradora nacional, y son obliga-
torias para hacer el registro de un nombre de dominio como si se tratase de un
contrato de adhesidn, es decir, un documento elaborado unilateralmente para la
adquisicién de un bien o servicio, pues si el solicitante no las acepta, no se realiza
el registro.

Las politicas antes formaban parte de la LDRP, pero después fueron separadas
por la autoridad registradora, sufriendo pocos cambios.'?

Las politicas generales, contemplan declaraciones del titular del dominio so-
bre la veracidad de la informacién del registro, la no afectacién de derechos de
terceros y la no utilizacién del dominio para infringir la legislacién aplicable.

Quien registra el nombre de dominio es responsable de las problemdticas que
se susciten con relacién al nombre de dominio, las cuales pueden darse por sim-
ple “titularidad del dominio o por infringir derechos de propiedad intelectual de
terceros’ (Registry .MX, s.f.-b, apartados 2 y 5).

Adicionalmente, se deben distinguir los efectos de cancelacién o de cesién del
nombre de dominio derivados del procedimiento por disputas de propiedad in-
telectual de las operaciones o actividades normales que puede llevar a cabo Regis-
try.MX y que no necesariamente se realizan en virtud de un procedimiento ante
el proveedor o una demanda ante el tribunal. Estas son: “registro, modificacién,
renovacion, eliminacién, transferencia y restauracién del nombre de dominio”
(Registry .MX, s.f.-b, apartado 3).

También deben distinguirse la suspensién, la eliminacién y el bloqueo del
nombre de dominio. Los dos primeros casos se dan cuando “el dominio no es
pagado, no se contesta a un requerimiento de Registry.MX, o la informacién de
contacto no estd actualizada o es falsa” (Registry .MX, s.f.-b, apartado 4). Una de
las obligaciones del titular del nombre de dominio es tener sus datos de contacto
actualizados, ya que estos datos son fundamentales para llevar a cabo la notifica-
cién de procedimientos iniciados en caso de disputas por propiedad intelectual.
La falta de actualizacién conlleva, por ejemplo, a que el demandante tenga que
hacer modificaciones a su solicitud de resolucién ante el proveedor, pues uno
de los requisitos de la solicitud, cuya carga de la prueba la tiene el demandante,
es senalar los datos de contacto conocidos del titular del nombre de dominio
demandado.

12 Véase Pampillo Balifio et al. (2012, p. 278).
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Por su parte, el bloqueo se da cuando se lleva a cabo un “procedimiento en
una disputa por propiedad intelectual” (Registry .MX, s.f.-b, apartado 5), el cual
garantiza un mejor resultado, pues si el dominio no se bloqueara, complicaria el
procedimiento.

3. Marco legal adjetivo

3.1. Reglamento de la politica de solucion de controversias

en materia de nombres de dominio para .MX

El Reglamento LDRP contiene el procedimiento detallado, que es llevado a cabo

totalmente de forma electrénica. Es muy similar al Reglamento UDRP, como se

verd mds adelante, en el que se comparan para establecer similitudes y diferencias

bésicas. El indice de los Reglamentos se muestra a continuacién en la Tabla 4.
A simple vista, se puede notar que si bien tienen distintas denominaciones

en su articulado, hacen referencia a las mismas cuestiones. Como se mencioné

anteriormente, resulta mds sencillo hablar de las diferencias que de las similitu-

des, porque ambos Reglamentos siguen la misma linea que las politicas a las que

corresponden.
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Reglamento UDRP
Reglamento de la politica uniforme de solucién
de controversias en materia de nombres de

Reglamento LDRP
Reglamento de la politica de solucién de controversias
en materia de nombres de dominio para .MX

dominio
. 1. Disposiciones generales

1. Definiciones .
Art. 1 - Definiciones

2. Comunicaciones Art. 2 - Comunicaciones
2. Inicio del procedimiento

3. Reclamo Art. 3- Solicitud de resolucién de controversia relativa a nombres
de dominio

4. Notificacion del reclamo Art. 4 - Examen y notificacion

5. Respuesta de la parte reclamada Art. 5 - Escrito de contestacion

6. Designacion del Panel y plazo para la decisién |Art. 6 - Eximente de responsabilidad

7. Imparcialidad e independencia Art. 7 - Modificaciones

L 3. El grupo de expertos
8. Comunicacioén entre las partes y el panel
Art. 8 - Nombramiento del grupo de expertos

9. Transmision del expediente al panel Art. 9 - Imparcialidad e independencia

10. Facultades generales del panel Art. 10 - Comunicacion entre las partes y el grupo de expertos

. o 4. Desarrollo del procedimiento
11. Idioma del procedimiento o .
Art. 11 - Transmision del expediente al grupo de expertos

12. Declaraciones adicionales Art. 12 - Facultades generales del grupo de expertos
13. Audiencias presenciales Art. 13- Idioma del procedimiento

14. Incumplimiento Art. 14 - Otras declaraciones

15. Decisiones del panel Art. 15 - Vistas

16. Comunicacion de la decision a las partes Art. 16 - Incumplimiento

17. Conciliacién u otros fundamentos para

o Art. 17 - Cierre del procedimiento
terminacion

18. Efecto del proceso legal Art.18 - Renuncia
5. Resoluciones
19. Tasas . .
Art. 19 - Politica aplicable
20. Exclusién de la responsabilidad Art. 20 - Forma y notificacion de las resoluciones

Art. 21 Retirada de la solicitud de resolucidén de controversia por

21. Enmiendas ] L
acuerdo entre las partes u otros motivos de terminacion

6. Tasas y honorarios
Art. 22 - Tasas

Tabla 4. Indice comparativo de los Reglamentos UDRP y LDRP. Fuente: elaboracién propia
a partir del contenido de los Reglamentos UDRP (Corporacién de Asignacién de Nombres y
Nuameros en Internet, 2013) y LDRP (https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nom-
bre-de-dominio-mx/).

Partiendo de las definiciones de acuerdo con el Reglamento LDRP, el “pro-
movente” es el que presenta la solicitud de resolucién de controversia (en el Re-
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glamento UDRP se llama “parte reclamante”). La solicitud se presenta contra el
“titular” del dominio (en el Reglamento UDRP se llama “parte reclamada”).

Del Reglamento UDRP se interpreta que el reclamante puede ser el titular de
la marca o el titular del nombre de dominio, segtin sea el caso, porque incluye a
todo aquel que inicia un reclamo con relacién al registro de un nombre de domi-
nio, y se convierte en parte reclamada cuando se inicia un reclamo en su contra,
en virtud del nombre de dominio que tiene registrado. En relacién con lo ante-
rior, una primera diferencia es que el Reglamento UDRP contempla el “secuestro
inverso de nombre de dominio”, es decir, cuando se trata de privar al titular del
nombre de dominio registrado de este mismo (Registry .MX,, s.f.-c, articulo 1),
cuestién que no permite el Reglamento LDRP.

Dado que el Reglamento en mencién no hace mayor aclaracién sobre el se-
cuestro, se tiene la teoria de que esto puede suceder cuando se deniega la deman-
da, pero no siempre es asi. En realidad, deben probarse elementos de mala fe que
se hacen en perjuicio de la parte reclamada, por ejemplo, cuando el reclamante,
pese a no haber adquirido derechos marcarios o tener interés o derecho legitimo
en el dominio, inicia un procedimiento para tener el dominio, o evitar que el
titular haga uso de su dominio, a sabiendas de que este serd bloqueado hasta que
se resuelva el procedimiento."

El “bloqueo” del nombre de dominio “es un conjunto de medidas que el re-
gistrador aplica a un nombre de dominio, que impide que la parte reclamada [el
titular del dominio] realice modificacién a la informacién del registrador y regis-
tratario” (Registry .MX., s.f.-c, articulo 1). El Reglamento LDRP no contempla
nada acerca del bloqueo, sin embargo, el nombre de dominio si se bloquea como
parte del procedimiento en caso de disputa por propiedad intelectual (Registry
MX,, s.f.-b, apartado 5).

De cierta manera, el bloqueo podria ser una practica que perjudique al titular
del nombre de dominio o lo prive de su uso, sin embargo, para establecer el grado
de afectacién, habrd que considerar por lo menos las siguientes cuestiones:

1.- Que el titular, al registrar, acepté las politicas de registro. Si no verificd
derechos de terceros, sabe que en algiin momento tendrd que someterse de forma
obligatoria al procedimiento por conflictos con el dominio por propiedad inte-
lectual y que este serd bloqueado temporalmente.

2.- Iniciado el procedimiento, si la demanda es denegada o se retira la solici-
tud, este es liberado.

3.- El bloqueo es necesario para evitar su transferencia o cesién hasta tanto no

13 Véase Solorio Pérez (2010, p. 74).
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se decida a través del procedimiento, porque, en caso de poder hacerlo, compli-
carfa el procedimiento.

4.- El bloqueo como parte del procedimiento iniciado no genera costos para
el demandado, ya que casi siempre es el reclamante el que asume todos los gastos
derivados del procedimiento.

En consonancia con el Reglamento LDRP, el “acuerdo de registro” es el acuer-
do general de Registry.MX que debe aceptar todo aquel que registra un dominio,
incluida su responsabilidad por cualquier disputa que surja con motivo del do-
minio. Este acuerdo es relevante para establecer el idioma del procedimiento, que
serd el que se senale en este acuerdo y que en casi todos los casos es el espanol.

El proveedor de servicios de solucién de controversias (el Centro de Arbitraje
y Mediacién de la OMPI), quien lleva a cabo todo el procedimiento, estd obli-
gado a emplear todos los medios para notificar al titular del nombre de dominio
de la demanda.

La demanda se denomina “reclamo” en el Reglamento UDRP y “solicitud de
resolucién de controversia” en el Reglamento LDRP, y debe cumplir una serie de
requisitos establecidos en el articulo 3.b, de ambos Reglamentos.

El Reglamento UDRP senala requisitos que el Reglamento LDRP no, como
identificar a los registradores del dominio en relacién con los fundamentos de la
demanda y dar motivos por los cuales el nombre de dominio se “registra y utiliza
de mala fe”, es decir, probar ambos elementos y anexar dentro de las pruebas
copia del registro de la marca (excepto cuando se trata de marcas notorias y fa-
mosas, de las cuales no se exige su registro).

Se debe considerar que el Reglamento UDRP no exige que la marca esté regis-
trada, a diferencia del Reglamento LDRP, que si lo exige. Sin embargo, cuando se
dice que no se exige registro, solo se trata de marcas notorias y famosas, porque
en el procedimiento los expertos analizardn precisamente la notoriedad o fama
de la marca y no si se tienen registros vigentes para determinar derechos legiti-
mos, otorgar la cesién o denegar la demanda. Para estos titulares tiene ventajas la
UDRP, y para los titulares cuyas marcas no han adquirido fama o notoriedad y
otros derechos que se pueden alegar la LDRP resulta mds ventajosa. De cualquier
manera, es recomendable tener un registro para promover un procedimiento.

Con respecto a las marcas notorias y famosas, Magana Rufino (2010) y algu-
nos instrumentos internacionales' sostienen que la UDRD, se dirigié primera-
mente a solucionar conflictos entre estas marcas y nombres de dominio, las cua-

14 La proteccién de las marcas notorias y famosas encuentran su base en los tratados interna-
cionales en materia de propiedad industrial. En numerosos paises se protegen estas marcas,
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les gozan de trato especial, pues se protegen pese a no estar registradas, “rompen
con el principio de territorialidad y el de especialidad” (pp. 5-6).

El Reglamento LDRP senala requisitos que el Reglamento UDRP no senala,
como declarar que se ha enviado al titular del nombre de dominio una copia de la
demanda. En relacién con los fundamentos de la demanda, se deben dar motivos
por los cuales el nombre de dominio se “registra o utiliza de mala fe”, es decir,
probar optativamente los elementos y anexar la copia del acuerdo de registro.
Este acuerdo es distinto al del registro de marca. En todo caso, se debe anexar el
registro o titulo marcario, salvo en casos de marcas notorias y famosas.

A continuacién se detallan 10 etapas del procedimiento y su duracién (Figura
1), de las cuales tnicamente la 2 y la 4 son excepcionales, es decir, solo se dan en
determinados casos, y la 1 y la 10 no tienen un término establecido.

.l Dias

10. Ejecucion ()

9. Resolucion-Proveedor-Notificacion i

8. Cierre del procedimiento de resolucién 10

7. Designacion de experto(s) S

6. Contestacion 240

Etapas

5. Envio del reclamo o notificacion  ..3..|
4. Plazo adicional de pago i
3. Pago detasas L

2. Correcidn de solicitud 3

1. Solicitud de resolucion y bloquea ()

Figura 1. Etapas del procedimiento de solucién alternativa de conflictos por nombres de dominio .MX
conforme al Reglamento LDRP. Fuente: elaboracién propia con base en el Reglamento de la politica de
solucién de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (Registry .MX. (s.f.-¢).

En relacién con las etapas que se muestran en la Figura 1, inicamente las eta-
pas 2 y 4 son excepcionales, y la 1 y la 10 no tienen término establecido.
Etapa 1: se presenta la solicitud de resolucién, se verifican los requisitos de

aunque que no estén registradas, en virtud de las obligaciones que contrajeron con la firma o
ratificacién del Convenio de Pars para la Proteccién de la Propiedad Industrial, el Acuerdo
Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
y las recomendaciones contenidas en la Recomendacién Conjunta relativa a las Disposi-
ciones sobre la Proteccién de las Marcas Notoriamente Conocidas.
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esta,” y el proveedor hace una solicitud de verificacién del registro del nombre
de dominio a la entidad registradora y esta bloquea el dominio, pareciera que
el bloqueo no se lleva a cabo ya que no estd sefialado en el Reglamento LDRP,
pero si en las politicas generales el nombre de dominio .MX, lo que deberia ser
incluido en el Reglamento.

Etapa 2: si la solicitud es deficiente, se otorga tiempo para su correccion.

Etapa 3: El pago de tasas es un requisito indispensable para llevar a cabo el
envio de la copia del reclamo, para lo cual se da un primer plazo de pago. En esta
etapa todavia no se abonan honorarios, ya que atin no se ha designado el panel
de expertos, por ello solo se paga la tasa administrativa.

Etapa 4: se otorga un segundo plazo de pago a modo de recordatorio. Si las
tasas no se pagan en esta etapa, se considera retirada la solicitud.

Etapa 5: en caso de cumplir con los requisitos de la solicitud y de haber paga-
do las tasas administrativas, el proveedor remite la copia de la solicitud al titular
del nombre de dominio. Ademds, el proveedor debe notificar a todas las partes
implicadas.

Etapa 6: se da el plazo para la contestacién, la cual debe reunir los requisitos
senalados en el articulo 5.b del Reglamento LDRP.

Etapa 7: se designa al experto(s). La designacién se puede dar en 3 casos: la
hace una sola parte, ambas partes o, ante la falta de lo anterior, la realiza el pro-
veedor. Ademds, esto es una ventaja de la solucién alternativa, porque se puede
elegir a la autoridad que resuelve. Una vez designado(s) el experto(s), este debe
hacer una declaracién de imparcialidad por escrito e inmediatamente después se
le remite la demanda. Ademds, la designacidn es relevante para establecer a quién
le corresponde el pago de tasas por honorarios.

Etapa 8: se cierra el procedimiento.

Etapa 9: en el tiempo sefialado, el experto(s) debe remitir su resolucién al
proveedor.

Etapa 10: el proveedor comunica la resolucién a las partes y a la entidad regis-
tradora para que esta tltima la ejecute.'® En la LDRP no estd sefialado el tiempo
con el que cuenta para llevar a cabo la ejecucidn, sin embargo, en virtud de que
es una variante de la UDRP y que esta si sefiala un término de 10 dias, se podria

15 Véase Reglamento de la politica de solucién de controversias en materia de nombres de
dominio para .MX (Registry .MX., s.f.-c, articulo 3.b).

16 “Ejecutar” significa que el registrador que ha recibido el resultado de la resolucién desblo-
queard el dominio para hacerle modificaciones y transferirlo o cancelarlo, dependiendo del
efecto deseado por el demandante y claramente de si este obtuvo una resolucién favorable.
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aplicar supletoriamente este plazo en caso de impugnacién, aunque serfa mejor
que estuviese aclarado de forma explicita en la LDRP.

Si se contabiliza el tiempo que conlleva cada etapa, la resolucién del conflicto
deberia darse en un plazo de 52 a 64 dias, es decir, aproximadamente de dos a tres
meses, un tiempo que es considerablemente eficaz si se compara con el tiempo de
obtencién de una resolucién en la via jurisdiccional.

3.2. Reglamento Adicional de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual relativo al reglamento de solucidon alternativa de controversias .MX
Este reglamento, que entré en vigor en marzo de 2019, solo aplica cuando el provee-
dor de servicios de solucién de controversias es el Centro de Arbitraje y Mediacién
de la OMP], en vigor desde marzo de 2019. Tiene la finalidad de especificar algunas
cuestiones adicionales a la presentacién de solicitudes ante el proveedor, siguiendo las
normas del Reglamento LDRP, aunque posee algunas cuestiones adicionales:

1.- La presentacién de escritos se puede hacer via correo electrénico, que de-
signa el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, o a través del sistema de
presentacién de demandas WIPO ECAF o WIPO eADR, que es una plataforma
desarrollada por la OMPI para llevar a cabo el procedimiento y facilitar el uso de
los métodos alternativos de solucién de controversias.

2.- Registry.MX es el registrador con el que se mantienen comunicaciones y el
que ejecuta la resolucién, independientemente de que el nombre de dominio se
haya registrado ante alguno de sus registradores acreditados.

3.- Sefala como limite 5000 palabras para exponer los fundamentos de la
demanda o los motivos sobre los que se basa la solicitud de resolucién de contro-
versia, y el mismo limite para la contestacién, en los cuales se alega demostracién
o prueba de los elementos de mala fe que senala el Reglamento LDRP' y la res-
pectiva contestacién a los elementos por parte del demandado.'®

17 Articulo 3.b.viii: “1. La manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o pare-
cidos hasta el punto de crear confusién respecto a una marca [...], aviso comercial registrado,
denominacién de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y
2. Los motivos por los que deberfa considerarse que el titular no tiene derechos o intereses
legitimos respecto del nombre de dominio; o nombres [...] objeto de la solicitud de resolu-
cién de controversia [...]

3. Los motivos por los que deberia considerarse que el nombre o nombres [...] han sido
“registrados o utilizados de mala fe” [...] La descripcién deberd satisfacer cualquier limite de
palabras o de pdginas establecida en el Reglamento Adicional del Proveedor”.

18 Articulo 5.b.i: “Responder especificamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en
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3.3. Cuestiones relativas a la decisién de experto y su reglamento

La decisién de experto es uno de los métodos alternativos de solucién de con-
troversias (ADR, por sus siglas en inglés), ademds de la mediacidn, el arbitraje y
el arbitraje acelerado, que son llevados a cabo totalmente de manera electrénica
(Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, 2016, pp. 6-7). Como menciona
A. Tan (2018): “La decisién de experto es un procedimiento por el cual un con-
flicto téenico, cientifico o comercial entre las partes se presenta ante uno o mds
expertos para que emita(n) una decisién al respecto” (p. 31).

Ademds, es el mecanismo alternativo en materia de propiedad intelectual a
través del cual se resuelven los conflictos por nombres de dominio. Antes de ser
implementado para solucionar estos conflictos, era utilizado el arbitraje, un mé-
todo heterocompositivo de solucién de conflictos que no permite recurrir ante
los tribunales, cuestién que si permite la decisién de experto.

Se considera que es un mecanismo alternativo porque si bien se dicta una
decision obligatoria, las partes de comin acuerdo pueden elegir que no lo sea
(A. Tan, 2018, p. 31). Aunque este comun acuerdo casi no suceda —dado que
existen dos derechos en controversia entre una parte que aduce que el nombre de
dominio infringe sus derechos marcarios y otra parte que tiene el dominio y que
en la mayoria de los casos no tiene derechos e intereses y contiene elementos de
mala fe, al haberlo obtenido para cederlo o venderlo, no quiere decir que deje de
existir la posibilidad del acuerdo, lo que no sucede en los tribunales.

El Reglamento de Decisién de Experto en vigor desde el 1 de enero de 2016
establece las reglas bésicas para acceder a este mecanismo alternativo cuando el
proveedor de servicios de solucién de controversias es el Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI. A continuacidn, se resaltan las cuestiones mds impor-
tantes de su contenido.

El Reglamento no define como tal qué es la decision de experto, sino que de
manera auténoma define “decisién” y “experto”, entendidos como “el resultado”
y “el especialista”, respectivamente.

En relacién con el idioma del procedimiento, el acuerdo de decisién de ex-
perto —en caso de que exista— también puede modificarlo, sin embargo, se le da
preferencia al idioma espafol en relacién con la LDRP, y al idioma del acuerdo

la solicitud de resolucién de controversia relativa a nombres de dominio e incluir todas las
razones por las que el titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilizacién
del nombre de dominio objeto de la controversia (esta parte del escrito de contestacién
deberd satisfacer cualquier limitacién de palabras o de pdginas establecida en el Reglamento
Adicional del proveedor)”.
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de registro del nombre de dominio. Incluso, algunos casos basados en la LDRP
se han llevado a cabo en inglés, si asi lo sefialaba el acuerdo de registro o la resi-
dencia del titular del nombre de dominio.

Para iniciar una decisién de experto, se debe presentar una solicitud al Cen-
tro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI —por una o ambas partes— que debe
ir acompanada de lo indicado en el articulo 5.b del Reglamento de Decisién de
Experto. Por ello, es necesario revisar, comparar y vincular los requisitos de la
demanda —contenidos en el Reglamento UDRP o LDRP— que apliquen segtin el
caso con los requisitos del Reglamento de Decisién de Experto.

Los requisitos ya senalados que se solicitan en el Reglamento LDRP, en el Re-
glamento de Decisién de Experto se encuentran —aunque con otra redaccién— en
el articulo 5.b, incisos i, iii, iv, v, vii y viii, como: datos de contacto, descripcién
de la controversia, derechos involucrados, documentos probatorios, nombres de
los expertos candidatos, informacién sobre otros procesos iniciados con relacién
al dominio en controversia y el pago de la tasa administrativa.

Cuando se llega a la etapa 7 de nombramiento del o los expertos, ya sea por
una parte, ambas partes o el Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, se
consideran cuestiones como “los planteamientos de las partes, la controversia, la
especializacién, capacidad del experto en relacién al tiempo, el idioma, lugar y
nacionalidad del experto” (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual,
2016, articulo 9.d). Cuando se ha determinado quién o quiénes resolverdn el
caso, antes de su formal nombramiento, el experto(s) debe presentar por escrito
una Declaracién de Aceptacién y de Imparcialidad e Independencia al Centro de
Arbitraje y Mediaciéon de la OMPI, en la que declara que no tiene intereses o re-
laciones con las partes que puedan afectar su desempenio y se obliga a no ser parte
en ninglin otro asunto en relacién con la controversia a la que fue sometido, de
no ser asi, puede ser recusado por las partes. Esto es asi porque los expertos son
externos al proveedor, lo que garantiza su imparcialidad. Hecho lo anterior, se
procede a su nombramiento y recibe la demanda y contestacién. Acto seguido,
debe preparar una descripcién de la controversia sometida.

La decisién del experto sigue las mismas pautas que una resolucién de un
tribunal: debe ser dictada por escrito y describir la controversia sometida a la
solucién, las razones en las que se basé, fecha de emisién y firma del experto (Or-
ganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016, articulo 17). Los ejem-
plares de la decision se envian a ambas partes y al proveedor, el cual la remite a
la entidad registradora.

Para acceder a la decisién de experto se debe pagar una tasa administrativa fija,
que es uno de los requisitos de la solicitud que se hace ante el proveedor. De no
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ser pagada, no contintia el procedimiento (Organizacién Mundial de la Propie-
dad Intelectual, 2016, articulo 21). Ademds, se abonan los honorarios del exper-
to una vez que este sea designado, los cuales dependen de varias circunstancias.

Para acceder a la decisién de experto se debe pagar una tasa administrativa
fija, que es uno de los requisitos de la solicitud que se hace ante el proveedor.
De no ser pagada, no continta el procedimiento (Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual, 2016, articulo 21), Ademds, se abonan los honorarios del
experto una vez que este sea designado, los cuales dependen de varias circunstan-
cias, por ejemplo: el pago por hora o por dia, la cuantia del asunto o importes
reclamados (también aplica en el caso de la mediacién y arbitraje), la compleji-
dad de la controversia (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016,
articulo 22.b) u otra circunstancia, tal es el caso del niimero de expertos y de
nombres de dominio implicados.

En la Tabla 5 se muestran las tasas determinadas por el Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI. Las cantidades estin expresadas en ddlares americanos
y en pesos mexicanos, “se hace la conversion [...] sobre el tipo de cambio de las
naciones unidas” (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-a), por
ello, el cdlculo del costo de la decisién de experto se basa en el precio del délar
de acuerdo con un Operational Rates of Exchange, cuyo costo es de 21,95 pesos
mexicanos.

Las tasas por concepto de honorarios que se muestran en la Tabla 5 son por
dia, ya que no es recomendable pagar tasas por hora, pues el costo se eleva, y los
honorarios son por cada experto, en el caso del grupo de expertos. Las tasas se
pagan mediante transferencia bancaria solo en ddlares, euros, francos suizos o
libras esterlinas con tarjeta de crédito o transferencia a la cuenta corriente de la
OMPI (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f.-a).

Si bien las tasas son de acuerdo a la UDRP, los costos no cambian para la
LDRP (variante de la UDRP) en el caso de México (en algunos nombres de do-

minio de algunos paises en especifico, el baremo de tasas es distinto).
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UNICO MIEMBRO TRES MIEMBROS
Numero de
nombres de Tasa . Tasa
w . . Honorarios de L. ) )
dominio administrativa expertos administrativa Honorarios de expertos
incluidos en la | Centro de la OMPI g Centro de la OMPI
demanda
Presidente: USD 1500
uUsD 500 USD 1000 USD 1000
Grupo de expertos: USD 750
la5s
Presidente: $ 32925 MX
$ 10975 MX $ 21950 MX $ 21950 MX
Grupo de expertos: $ 16462 MX
TOTAL USD 1500 TOTAL USD 4000
TOTAL $ 32925 MX TOTAL $ 87800 MX
USD 700 USD 1300 USD 1250 Presidente: USD 1750
Grupo de expertos: USD 1000
6al0
Presidente: 8412 MX
$ 15365 MX $ 28535 MX $ 27437 MX residente: $ 3
Grupo de expertos: $ 21950 MX
TOTAL USD 2000 TOTAL USD 5000
TOTAL $ 43900 MX TOTAL $ 109750 MX
Mas de 10 Se decidira tras consultar con el Centro de la OMPI

Tabla 5. Tasas administrativas y de honorarios de la decisién de experto y conversién de las tasas
en moneda mexicana. Fuente: elaboracién propia con base en los datos recuperados del Cen-
tro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, (https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/
fees/) y ONU (https://treasury.un.org/operationalrates/ OperationalRates.php).

Para concluir, acorde con el andlisis y conversién de las tasas administrativas y
de honorarios del Centro de Arbitraje y Mediacién que se muestran en la Tabla
5, el costo de una decisién de experto para la solucién de conflictos por marcas
y nombres de dominio .MX va de los 32000 a los 109000 pesos mexicanos, una
cantidad alta si se compara con el costo' que tiene el registro de uno o varios

19  En el caso mexicano, el registro de un nombre de dominio depende del tipo de dominio que
se quiera registrar y de su vigencia. Sin embargo, este registro posee un costo aproximado de
entre 195 a 7824 pesos mexicanos.
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nombres de dominio,” pero baja si se compara con los gastos erogados en los
tribunales.

4. Conclusiones

La utilizacién de los métodos alternativos de solucidn de controversias en materia
de propiedad intelectual frente a otras opciones jurisdiccionales tiene ventajas
ya mostradas por diversos autores, principalmente ventajas en tiempo, espacio
—porque acerca a las partes que se encuentran en distintas partes del mundo- vy,
en algunos casos, reduce los costos para la proteccién de los derechos marcarios
ante infracciones a nivel mundial, especialmente cuando se trata de infracciones
provocadas por el uso y registro de nombres de dominio de mala fe.

Existen andlisis de la Politica uniforme de solucién de controversias en ma-
teria de nombres de dominio (UDRP) y la Politica de solucién de controversias
en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP), pero muy pocos autores
comparan el contenido de ambas. En la mayoria de los casos, los autores que
han analizado las politicas mencionadas, emitidas por entidades internacionales
como la ICANN y Registry.MX, no han desarrollado ampliamente el procedi-
miento que se sigue en la solucién alternativa de conflictos entre marcas y nom-
bres de dominio que se encuentra en sus reglamentos.

La UDRP y su variante, la LDRD, constituyen acuerdos internacionales que
establecen pautas para la regulacién de los conflictos por nombres de dominio,
sin embargo, no pueden clasificarse como ley, porque no pasan por un proceso
legislativo ante los congresos legislativos, no son emitidos por el presidente de
un pais o elaborados por sus érganos administrativos, por lo que tampoco tienen
la clasificacién de reglamento ni son tratados internacionales que necesiten ser
firmados y ratificados por uno o varios paises y, con ello, adquirir obligaciones.
Se trata mds bien de normas administrativas internacionales, de cardcter mds pri-
vado que publico, pero que han mostrado que su aplicacién es eficaz y eficiente
en la solucién alternativa a los conflictos entre nombres de dominio y marcas u
otras figuras en el campo de la propiedad intelectual.

La aplicacién de la UDRP y LDRP, asi como de sus respectivos reglamentos,
se basa en las normas que se han adoptado o adaptado en un determinado pais.
En el caso mexicano, la LDRP no solo es la politica recomendada, sino la aplica-
ble a los casos de nombres de dominio .MX.

20 En el caso mexicano, el registro de un nombre de dominio depende del tipo de dominio que
se quiera registrar y de su vigencia. Este registro posee un costo aproximado de entre 195.00
a 7824 pesos mexicanos y una vigencia de entre 1 a 10 afos.
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La aplicacién y emisién de la LDRP en México resulta positiva porque amplia
la proteccién y defensa de los derechos marcarios a los avisos comerciales, deno-
minaciones de origen y reservas de derechos, siempre que estén registrados. De
cierta manera, suple las deficiencias legislativas de la Ley Federal de Proteccién de
la Propiedad Industrial, la cual solo contempla la infraccién administrativa mar-
ca-nombre de dominio cuando no se tiene autorizacién del titular, y porque per-
mite probar para efectos de mala fe optativamente el registro o el uso del nombre
de dominio —lo que no contempla la Ley en comento—, lo que facilita la carga
probatoria y le da mayor oportunidad al reclamante para demostrar la mala fe.

En México, la regulacién legal en materia de marcas (figura de la propiedad
industrial) rebasa la regulacién legal en materia de nombres de dominio, pese a
que existe mayor nimero de nombres de dominio que marcas registradas. Este
vacio legal provoca que se lucre con su registro para aprovecharse indebidamente
de derechos de terceros, por eso es que la LDRP y su reglamento contribuyen a
regular, reducir y atacar el fenémeno conocido como ciberocupacién, provocado,
en algunos casos, por los vacios legales existentes en relacién con los nombres de
dominio en México.

Adn falta incluir a la figura de nombre de dominio como una figura que coli-
siona no solo con marcas, sino también con avisos comerciales, denominaciones
de origen y reservas de derechos acorde a las normas vigentes de la LDRE, pues
el hecho de que todavia no esté regulada tiene implicaciones en la utilizacién
de esta, la cual podria ser la inica norma que tienen estos titulares de derechos
para su defensa en caso de que un tercero registre y use un nombre de dominio
vulnerando sus derechos.

La decisién de experto resulta ser un mecanismo alternativo altamente eficaz
en tiempo y costo para la recuperacién de los derechos de propiedad intelectual
ante el abuso de marcas y otras figuras de propiedad intelectual, como nombre de
dominio, si se compara con la via jurisdiccional, que es mds lenta y, algunas veces,
mds costosa. Acorde con el procedimiento, en la solucién alternativa se obtiene
una resolucién en un periodo de dos a tres meses, con un costo de entre 32000 a
109000 pesos mexicanos, el cual que depende de varias circunstancias.

Asimismo, no solo es un mecanismo eficaz y especializado, también asegura
la imparcialidad del experto, otorga facilidades para elegir a la autoridad que
resuelve y garantiza que el dominio no sea transferido durante el procedimiento,
gracias a la relacién que existe entre el proveedor que administra el procedi-
miento, los expertos que lo llevan a cabo y la entidad registradora que ejecuta la
resolucion.

Las tasas que se pagan para acceder a la solucién alternativa, si bien en teoria
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cada parte debe depositar una suma igual a las tasas del mecanismo de decisién
de experto y, en general, de todos los gastos sufragados de forma igual por las
partes, en la prictica, el costo total del mecanismo lo asume la parte actora o
solicitante, aun cuando sus derechos estén siendo vulnerados.

Una ventaja del procedimiento alternativo es que es llevado a cabo totalmente
de forma electrénica, lo que le da celeridad. Pero una desventaja la tiene en el cos-
to, pues no todos los titulares de derechos pueden invertir en medios de defensa,
por ello, es necesario trabajar para reducir su costo un poco mds.

En relacién con las etapas del procedimiento, estas se encuentran claramente
definidas en la reglamentacién, lo que hace sencillo el entendimiento del proce-
dimiento. Sin embargo, son demasiadas reglas que atender.

Dentro de las etapas del procedimiento no existe ninguna relativa a alegatos
ni a publicidad antes de la ejecucion de la decisién, por lo que deberia incluirse
alguna etapa de difusién del conflicto antes de la ejecucién, para asi darle oportu-
nidad a algtin tercero que no fue parte del procedimiento de enterarse, o, si exis-
ten alegatos, se podrian incluir cuestiones no sefaladas durante el procedimiento
—incluso con la publicacién del conflicto en la pdgina de la entidad registradora
o de los alegatos— y desalentar de alguna manera el registro de nombres de domi-
nio que infringen derechos de terceros y darle mayor oportunidad a las partes de
senalar cuestiones adicionales.
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Resumen

La pornografia no consentida es un acto de violencia en la que atentan contra la dignidad, repu-
tacion y honor de las personas. En esta investigacion se presentan algunas de las alternativas juri-
dicas existentes para enfrentar estos actos de violencia con el derecho de la propiedad intelectual,
especificamente con el derecho de autor. Esta investigacién se basa en el ordenamiento juridico
de Estados Unidos de Norteamérica, en la que se analizé la Ley de Derecho de Autor de 1976, la
Ley de No Robo Electrénico de 1997, La Ley de Decencia de las Comunicaciones de 1996, La
ley de Privacidad Electrénica en las Comunicaciones de 1986, la ley de Derechos de Autor en el
Milenio Digital de 1998 y las excepciones y aclaraciones que presenta la jurisprudencia. La inves-
tigacién concluye que hay alternativas disponibles para las victimas de estos actos de pornografia
no consentida. Sin embargo, para hacer mds accesible a las victimas los remedios del derecho de
autor norteamericano, se recomienda enmendar algunas de las leyes vigentes analizadas.

Palabras clave: pornografia no consentida, Ley de Derechos de Autor de 1978, Ley de Decencia
de las Comunicaciones de 1996, Ley de Derechos de Autor en el Milenio Digital de 1998.

Non-Consensual Pornography: United States of America Intellectual
Property Law Alternatives

Abstract
Non-consensual pornography is an act of violence that undermines the dignity, reputation and
honor of people. This research presents some of the existing legal alternatives to face these acts
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of violence with intellectual property law, specifically with copyright. This research is based on
the legal system of the United States of America, the United States Copyright Law of 1976, the
Electronic Non-Theft Act of 1997, The Communication Decency Law of 1996, The Electronic
Communications Privacy Act of 1986, the Digital Millennium Copyright Act of 1998 and the
exceptions and clarifications presented by the jurisprudence. The investigation concludes that
there are alternatives available to victims of these acts of non-consensual pornography. However,
to make North American copyright remedies accessible to victims, it is recommended to amend
some of the current Acts analyzed.

Key words: Non-consensual pornography, United States Copyright Law of 1976, the Electronic
Non-Theft Act of 1997, The Communication Decency Law of 1996, The Electronic Communi-
cations Privacy Act of 1986, the Digital Millennium Copyright Act of 1998.

Pornografia ndo autorizada: alternativas no sistema juridico de
propriedade intelectual dos Estados Unidos

Resumo

A pornografia nio consensual é um ato de violéncia que mina a dignidade, a reputagio e a honra
das pessoas. Esta pesquisa apresenta algumas das alternativas juridicas existentes para enfrentar
esses atos de violéncia com a lei de propriedade intelectual, especificamente com direitos auto-
rais. Esta pesquisa é baseada no sistema juridico dos Estados Unidos da América, a lei de direitos
autorais de 1976, a Lei de Nao-Roubo Eletronico de 1997, a Lei de Decéncia de Comunicagio
de 1996, a Lei de Privacidade Eletrénica no Comunicacoes de 1986, a Lei de Direitos Autorais
no Milénio Digital de 1998 e as excegdes e esclarecimentos apresentados pela jurisprudéncia. A
investigagio conclui que existem alternativas disponiveis para as vitimas desses atos de porno-
grafia ndo consensual. No entanto, para tornar os recursos de direitos autorais americanos mais
acessiveis as vitimas, recomenda-se alterar algumas das leis atuais analisadas.

Palavras chave: pornografia nio consensual, lei de direitos autorais de 1976, Lei de Nao-Roubo
Eletronico de 1997, Lei de Decéncia de Comunicacio de 1996, Lei de Privacidade Eletronica no
Comunicagdes de 1986, aLei de Direitos Autorais no Milénio Digital de 1998.

1. Introduccién

La violencia de género es uno de los vestigios mds denigrantes y despectivos de
la raza humana (Expésito y Moya, 2011).! Sin embargo, la violencia de género
especialmente contra las mujeres tiene un nuevo impulso con el uso de las nuevas
tecnologfas de comunicaciones electrénicas (Puente, Romero y Cupeiro, 2015;
Rico, 1996) y es algo que contintia en aumento. El propésito de esta investiga-

1 En 1942, la Carta de las Naciones Unidas menciona expresamente los derechos humanos en si-
ete lugares de su texto. El quinto considerando dice claramente “que los pueblos de las Naciones
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cién es realizar un andlisis juridico sobre algunas respuestas del derecho de la
propiedad intelectual existentes en los Estados Unidos (en adelante, EE. UU.)
que pudieran apoyar los esfuerzos para hacer frente a este atentado contra la
dignidad del ser humano (De Oliveira y Taroco, 2020) relacionado a lo que se
conoce como “la pornografia no consentida”.

2. La pornografia no consentida
Podemos definir a la pornografia no consentida como la divulgacién o amenazas
de divulgacién de imdgenes o videos sexualmente explicitos de una persona sin
su consentimiento (Citron y Franks, 2014; Franks, 2015). Usualmente acontece
después de la disolucién de una relacién de pareja, como una forma de controlar
a la victima o “castigar” a esa expareja. (Burris, 2014; Stroud, 2014). Original-
mente, se us6 el término “porno venganza’, pero este no reconoce la naturaleza
abusiva sexual de este acto (Maddocks, 2018). Otro término usado en la litera-
tura de Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia es el “abuso sexual basado en
imdgenes” (McGlynn y Rackley, 2017) y “la difusién no consensual de imdgenes
intimas” (Maddocks, 2018). Si bien la pornografia no consentida, no es un fené-
meno nuevo, en los tltimos anos ha aumentado exponencialmente (McGlynn y
Rackley, 2017; Uhl et al., 2018). Existen muchos portales de internet dedicados
al negocio de la pornografia que estin completamente dedicados a alojar y facili-
tar la pornografia no consentida (Uhl et al., 2018). Hay estudios que concluyen
que las victimas de estos actos tienen efectos permanentes en su salud mental
(Cecil, 2014; Citron y Franks 2014, Kopf, 2013).?

Este acto de pornografia no consentida es la pesadilla de miles de personas en
el mundo, que sufren debido a despechos de su expareja que, sin permiso, divulga

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la digni-
dad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han
declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto
mds amplio de la libertad”. La Declaracién sobre la Eliminacién de la Violencia contra la Mujer
de la Asamblea General de las Naciones Unidas define como “violencia de género™: “Todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado
un dafio o sufrimiento fisico, sexual o psicolégico para la mujer, inclusive las amenazas o tales
actos, la coaccidn o privacién arbitraria, tanto si se producen en la vida pablica o privada’.

2 En diciembre de 2015, la investigadora Paula Vargas de Brea, del Centro de Estudios de
Libertad de Expresién y Acceso a la Informacién adscrito a la Universidad de Palermo, habia
publicado una definicién bésica abarcadora, en la que expresaba que la pornografia no con-
sentida era la publicacién o puesta a disposicién, o la manera de hacerlo al pablico en gen-
eral o de terceros en particular, de forma deliberada, utilizando internet u otra tecnologia de
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sus imdgenes en poses erdticas, sexuales o situaciones sexuales.’ La mayoria de las
victimas son mujeres* y otros grupos vulnerables, como la comunidad LGTBQ+
(Vaina, 2019). La pornografia no consentida es una dura leccién que se sufre con
sorpresa, dolor y ldgrimas alrededor del mundo (Rood y Schriner, 2020). No hay
pais exento (Musoni, 2019) de casos en donde se vulnera la privacidad de una
persona.’ Algunas personas han expresado en sus reclamaciones legales que “es la
denigracién total” (Goldstein, 2020).

Los victimarios, al realizar estos actos, tienen varias intenciones, tales como:
causarle dano a la imagen de la persona o a la reputacién de una “de una expareja
(y/o a su pareja actual)” lucrar con las imdgenes o videos. El Reino Unido fue
primer pais que comenzé la discusién legal sobre el tema (End Violence Against
Women, 2013), cuando hombres comenzaron a publicar en distintos portales
pornogréficos videos o fotos de sus exparejas mujeres® Luego, esta conducta se
disemind’ en EE. UU. y otros paises.

la comunicacién de imagen/es, o audio/s o contenidos/os audiovisuales de naturaleza sexual
explicita sin el consentimiento de la victima por parte de un individuo con el que esta habia
mantenido una relacién intima (De Brea, 2015). Véanse las definiciones del Cédigo Penal
Argentino en su articulo 155. Otro punto de vista similar: Vega-Lozada (2014, pp. 53-72).

3 Portales tales como: www.myex.com, ugotposted.com, Is Anyone Up y otros.

4 El Parlamento japonés dicté una norma especifica contra el porno de la venganza a fines
de 2014. En el primer mes desde la entrada en vigor de la ley, la Policia registré 110 sitios.
La mayoria de las victimas tenfa menos de 30 afios y, en mds de la mitad de los casos, la
distribucién de fotografias o videos de desnudos o con cardcter sexual fue obra de parejas o
exparejas de los afectados; 99 de los 110 casos fueron mujeres (Matsui, 2015).

5  “Itis not difficult to look at naked women on the Internet. There are, after all, a lot of men and
women who post nude photos of themselves online hoping for page views, extra income, or just
exhibitionist titillation. So with the news over the weekend of “leaked” nude photos of various
celebrities, can we please all agree not to search these pictures out? If we want to look at nude
people, let’s restrict ourselves to photos of people who actually want us to see them nude. It’s not
like there’s a lack of them to choose from. Because, look: When people seek out stolen images
like the ones just released of Jennifer Lawrence, Kate Upton, and other celebrities, those people
are violating these women in much the same way that the person who stole the pictures did.
There’s a reason why the public tends to revel in hacked or stolen nude pictures. It's because they
were taken without consent. Because the women in them (and it’s almost always women who are
humiliated this way) did not want those shots to be shared” (Valenti, 2014).

6  En el mundo contemporineo, la explotacién de las imdgenes de artistas y celebridades es
indudablemente un gran negocio, que se utiliza constantemente en los mercados lucrativos
de publicidad (Schechter y Thomas, 2003, pp. 263-269).

7 Hay otras conductas en las telecomunicaciones que atentan contra la dignidad del ser hu-
mano (Huber, 2020).
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3. Preguntas de investigacion
Las preguntas que orientaron la siguiente investigacién son:

a) ;La Ley de Derechos de Autor de EE. UU. le ofrece algiin remedio a las
victimas de la pornografia no consentida?

b) ;En EE. UU. cudl es la responsabilidad de los proveedores de servicios de
internet?

c) sLa persona o sujeto victima de la pornografia no consentida tiene alguna
proteccién o defensa en el derecho de la propiedad intelectual?

En esta investigacién presentaremos alternativas juridicas disponibles en el
derecho de la propiedad intelectual y derecho de autor de E.E. U.U. y, en este
contexto, es que analizaremos el ordenamiento juridico norteamericano vigente.

Lamentablemente, en los portales de internet existe una demanda de imdge-
nes de pornografia no consentida, habiendo muchos factores que la promueven
(McGlynn et al., 2020).

Algunos de los problemas para investigar y adjudicar esto actos son probato-
rios. Por ejemplo, la imagen podria haber sido tomada sin el conocimiento de la
victima, apropiada ilegalmente o realizada con el victimario.

Ademds, los portales de internet no revelan la informacién para identificar
a las personas o a los usuarios. Para la identificacién de los victimarios, hay que
utilizar mecanismos especiales de descubrimiento de prueba. Los tribunales de
EE. UU. requieren que los demandantes identifiquen a todas las partes antes
del descubrimiento de prueba, aunque existen unas excepciones a esas reglas de
procedimiento civil donde se puede obligar a los proveedores de servicios infor-
miticos a revelar informacién de sus usuarios. Sin lugar a dudas, la victima de
pornografia no consentida en EE. UU. tiene un arduo camino para ejercer sus
derechos.

A continuacién, examinaremos algunas de las alternativas juridicas relaciona-
das con la primera pregunta de investigacién.

4. Ley de Derechos de autor de EE. UU. de 1976

La Constitucién de los Estados Unidos le otorgé al Congreso el poder de crear
una ley de derechos de autor bajo el articulo 1, seccién 8, cldusula 8, conocida
como la Cldusula de Derechos de Autor (Fenning, 1929). La Ley de Derechos de
Autor de ese pais es una ley principalmente patrimonial (Donner, 1992) que dis-
pone de protecciones de derechos de autor al creador de cualquier obra original
que “se fija en cualquier medio de expresion tangible.” La ley le otorga derechos
exclusivos al propietario. También el autor de una obra inédita generalmente se
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reserva el derecho de decidir si la publica o permite su visualizacién y, por con-
siguiente, a elegir destruir sus obras en caso de que decida que no son aptas para
el publico. La ley dispone de amplios remedios por cualquier infraccién a cual-
quiera de sus disposiciones. Los creadores de las obras registradas tienen derecho
a danos reales y/o estatutarios. Las imdgenes pornograficas estdn investidas con
la proteccién de derechos de autor al ser creadas y fijadas en medios tangibles de
expresion,® por lo que la ley de derechos de autor es un remedio para las victimas
de pornografia no consentida.

Con respecto al tema de la autoria, si bien es obvia para los autorretratos o sel-
fies, el andlisis de la autoria al amparo de la legislacién norteamericana vigente se
vuelve mds complicado para las fotografias tomadas por otros. Cuando la persona
no toma la fotografia, hay dos posibilidades. Primero, la persona que es victima
conoce a la persona que toma la fotografia y participa en su creacién. Segundo, la
persona que es victima no es consciente y la fotografia se toma de forma no con-
sentida. En el derecho de autor norteamericano el primer asunto es relativamente
fécil de adjudicar, sin embargo, el segundo es complicado. Las fotografias de indole
sexual tomadas por un miembro de una pareja como parte de la vida sexual de esa
pareja pueden considerarse como obras conjuntas. La Ley de Derechos de Autor de
EE. UU., en su articulo 101, define un “trabajo o creacién en conjunto” como “una
creacién o trabajo preparado por dos o mds autores con la intencién de que sus
contribuciones se fusionen”. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en
el caso Brod v. General Pub. Group (2002)° establece los factores a considerar para
adjudicar la autorfa a una imagen fotografica. El Tribunal explica en su fallo que
una imagen fotogréfica en conjunto es aquella en la que el autor controla la obra y
es “la mente inventiva o maestra quien crea o da efecto a la idea”, si los “coautores
hacen la obra en partes inseparables o interdependientes de un todo unitario”.

En la pornografia no consentida, las victimas no tenian la intencién de vender
o poner a disposicion del puablico la obra, que, en este caso, es la imagen. Como

8  Transmisién en audio digital la Ley de Derechos de Autor permite la reproduccién de la
obra en copias o registros, preparar obras derivadas basadas en la obra original, distribuir al
publico copias o registros grabados de la obra a través de su venta, alquiler o préstamo, exhi-
bir publicamente la obra registrada, en el caso de obras literarias, obras musicales, peliculas
y otras obras audiovisuales, hacer publica la obra mediante la publicacién o exhibicién al
publico de obras como libros, gréficas, esculturas y otros, y finalmente el autor puede hacer
publica la obra por medio de la transmisién en audio digital en el caso de canciones u otros
tipos de grabaciones de audio (Ley de Derechos de Autor de EE. UU., 17 U.S.C. articulos
102(1), 102(3), 102(4), 102(5), 102(6) y 103).

9 Brod v. General Pub. Group, Inc., 32 Fed. Appx. 231 (9th Cir. 2002).
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explicamos, el articulo 106(3) otorga al autor de una obra el derecho de “distri-
buir copias [...] de la obra por venta u otra transferencia”. Por lo cual, la victima
de la pornografia no consentida tiene todo el derecho a reclamar la imagen obte-
nida de esta forma y presentar una reclamacién por violacién al derecho de autor.

Al aplicar este fallo, podemos deducir que cuando hay una grabacién sin el
conocimiento o consentimiento de la victima, o cuando se graba una sesién de
intimidad o desnudo con una cimara conectada a internet sin el conocimiento
de la persona que estd siendo grabada, la persona que ejerce el control primario
del trabajo es la persona que estd siendo grabada. Por lo menos, esa persona debe
ser vista como un autor en conjunto. Obviamente, los Tribunales tendrian que
tomar esta determinacién al aquilatar la prueba y los hechos de caso a caso. La
victima de una publicacién de pornografia no consentida en coautoria disfruta
de todos los derechos por su imagen. Es una violacién a la ley de derecho de autor
norteamericano la publicacién de imdgenes en coautoria. El Tribunal también
senala que “el control en muchos casos serd el factor mds importante para adju-
dicar el derecho de propiedad sobre la obra” que, en este caso, son las imdgenes.

La Ley de Derechos de Autor de EE. UU. dispone de un marco legal que
permite a los autores registrados presentar reclamaciones de danos y perjuicios
contra infractores a esta ley. El registro no es una condicién para la proteccién del
derecho de autor, pero solo obras registradas pueden tener una proteccién com-
pleta que incluye los llamados “danos y perjuicios estatutarios”. Esta proteccién
se aplica a los dafos y perjuicios estatutarios cuando la obra se registra, o si se
registra 90 dias después de que se infringe o viola la ley, 0 un mes después de que
el titular de los derechos de autor tenga conocimiento de la infraccién a la ley. La
Ley de Derechos de Autor de EE. UU. define “danos reales” como la suma de los
danos sufridos por el propietario de los derechos de autor y “cualquier beneficio
del infractor que sea como consecuencia de la infraccién”.

La adjudicacién de los danos depende de la prueba desfilada en el Tribunal,
pero serdn, “no menor de $750 o mayor de $30,000” a menos que “la infraccién
se realice de manera deliberada”. Si el Tribunal, en el descubrimiento de prueba,
considera que la infraccién fue deliberada, tiene la discrecién de aplicar lo que
se conoce como los “danos estatutarios”, los cuales punitivos. Estos serdn de una
suma no mayor a “150.000 ddlares” por obra infringida. Dado que muchos de
estos casos de pornografia no consentida implican una imagen, la determinacién
del Tribunal de lo que es “justo” “dependera de la prueba presentada.'

10 17 U.S.C. § 504(b) (2010). 46 Id. § 504(c)(1), (2).
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Expresiones de los
tribunales
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una idea en una
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Comm’n v. GTE Syl-
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Trabajo o creacion
en conjunto
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el trabajo ejerciendo
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sonas en su posicion
y organizar el lugar
donde estas deben
estar.

101

Aalmuhammed v.
Lee, 202 F.3d 1227,
1234 (9th Cir. 2000)

Tabla 1. Resumen de alternativas al amparo de la Ley de Derechos de Autor. Fuente: elaboracién propia.

Ademds, el Congreso aprobé la Ley de No Robo Electrénico (en adelante,
NET, por sus siglas en inglés),'" que dispone la presentacién de cargos criminales
para aquellas personas que contintien infringiendo la Ley de Derechos de Autor.
La Ley NET tipifica como delito la infraccion deliberada de la Ley de Derechos
de Autor cuando el valor total de la obra infringida supera la cuantia de $1.000
en el mercado (Brown, 1998).

11 United States No Electronic Theft Act (NET Act) de 1997, Pub. L. 105-147, Stat. 2678, que
enmienda el cédigo 17 U.S.C. §§ 101, 506, 507; 18 U.S.C. 2319, 2320; 28 U.S.C. 1498.
Dispone para el enjuiciamiento penal de las personas que participan en infraccién de derechos
de autor de EE.UU. aunque no haya ningtin beneficio econémico o comercial por la infrac-

cién. Las sanciones maximas pueden ser de cinco afos de prision, ademds de multas.
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Esto puede ser un disuasivo para reducir la incidencia en la diseminacién
de imdgenes de pornografia no consentida. Reiteramos que estos remedios,
al amparo de la la Ley de Derechos de Autor, son para las obras registradas
(Goldman, 2003).

Es dificil que una victima de la pornografia no consentida registre su imagen
intima. También los procesos de registro y de litigacién son largos y, generalmen-
te, la victima no quiere exponerse a estos procesos judiciales publicos. Ademds,
usualmente, las victimas no tienen los recursos econémicos para contratar a un
abogado especializado en derechos de autor'? y la Ley de Derechos de Autor no
aborda el tema de eliminacién de las imdgenes en los portales de internet. Con-
cluimos que esta ley provee remedios a una victima de la pornografia no consen-
tida. Especificamente, provee proteccién cuando las imdgenes sean autofotos o
cuando la victima sea la autora o coautora de la imagen. Asimismo, existe una
limitacién a la proteccién que otorga la ley, la cual es en relacién a los costos de
las reclamaciones judiciales.

Existe un asunto distinto que es presentar las reclamaciones contra los porta-
les de internet que violan Ley de Derechos de Autor norteamericana.

5. Reclamaciones al amparo del derecho de la propiedad intelectual
contra los portales de internet involucrados en la pornografia

no consentida en EE. UU.

5.1. La Ley de Decencia de la Comunicacion de 19963

El estado de derecho en EE.UU. permite que la persona perjudicada, ademds de
presentar una causa de accién contra el victimario, también pueda presentar una
causa de accién en contra del portal de internet que, por negligencia, publica
imdgenes que violan los derechos de autor.

Sin embargo, existen varios escollos juridicos para lograr exitosamente una
reclamacién de esta indole. Es dificil prevalecer contra aquellos portales de in-
ternet, proveedores de servicio de internet o sus operarios que promocionan o
son huésped o aquellos cuyo negocio principal se nutre de las imdgenes de la
pornografia no consentida (Tomeo, 2010). El mds importante es la existencia del
articulo 230 del Titulo V de la Ley de Telecomunicaciones de 1996'* (en ade-

12 También, el presentar un interdicto al amparo de la legislacién norteamericana para procu-
rar la expedicién de una orden de cese y desista cuesta un promedio de $2.000
13 47 U.S.C. Sections 230.

14 Comunmente conocida como la Ley de Decencia en las Comunicaciones y su articulo 230.
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lante, CDA articulo 230). La politica publica de esta ley dispone los siguientes
objetivos (Pedro, 1996; Lufio, 1998):

(1) promover el desarrollo continuo de la Internet y otros servicios informdti-
cos interactivos y otros medios interactivos; (2) para preservar el libre mercado
dindmico y competitivo que existe actualmente para la Internet y otros servicios
informdticos interactivos, libre de regulacién estatal o norteamericano; (3) fo-
mentar el desarrollo de tecnologias que maximizan el control del usuario sobre
la informacién que es recibida por los individuos, familias y escuelas que utilizan
el internet y otros servicios informdticos interactivos; (4) para eliminar los desin-
centivos para el desarrollo y la utilizacién de bloqueo y filtrado de tecnologias que
permiten a los padres restringir el acceso de sus hijos en linea a material objetable
o inapropiado; y (5) para garantizar la observancia estricta de las leyes penales
norteamericanas y sancionar la trata de obscenidad, acoso y el acoso por medio de

la computadora.’

Especificamente, el articulo 230 tiene como objetivo asegurar que los provee-
p J gurar q

dores y usuarios de “servicios de informdtica” no estén expuestos a la responsa-

y
bilidad como “editores de contenido” de cualquier informacién proporcionada
por otro “proveedor de informacién de contenido”.'® Asimismo, dispone que
“ningun proveedor o usuario de un servicio informdtico interactivo serd tratado
como el editor o representante de cualquier informacién proporcionada por otro
proveedor de contenido de la informacién.”"”
La ley define “servicio informdtico interactivo” como

cualquier servicio de informacion, sistema o proveedor de software de acceso que
proporciona o permita acceso a una computadora por varios usuarios a un ser-
vidor de la computadora, incluyendo especificamente un servicio o sistema que
proporciona acceso a Internet y tales sistemas operados o servicios ofrecidos por

las bibliotecas o centros de ensefanza.'®

“Proveedor de contenido de la informacién” se define como “cualquier perso-
na o entidad que es responsable, en todo o en parte, por la creacién o el desarrollo

15 47 U.S.C. 230 (b).

16 H.R. Rep. N °105-775 inciso I (E).
17 47 U.S.C. 230 (c) (1).

18 47 U.S.C. 230 (f) (2).
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de la informacién proporcionada a través de Internet o cualquier otro medio”. "
Entonces, quiere decir que bajo las inmunidades dispuestas por esta ley de 1996,
los proveedores de servicios o portales de internet no son responsables civilmente
por lo que expongan y divulguen, solamente responderd el tercero, quien hizo la
expresién (Montero, 2000; Plaza, 2001) o, como en estos casos de pornografia
no consentida, las imdgenes.” Sin embargo, la ley dispone de excepciones impor-
tantes para apoderar a las victimas de la pornografia no consentida a fin de que
puedan reclamar exitosamente contra las empresas proveedoras de servicios de
internet, incluidas las redes sociales. Estas excepciones son las siguientes.

5.2. Excepciones a la inmunidad del articulo 230 y el campo ocupado

El Estatuto norteamericano establece que “no se interpretard en menoscabo del
cumplimiento” de alguna de las leyes penales norteamericanas o “para limitar o
ampliar cualquier legislacién relacionada a la propiedad intelectual”.* Esta ex-
cepcidn relacionada con la propiedad intelectual, especificamente con el derecho
de autor norteamericano, es muy importante en términos de la pornografia no
consentida, porque ;a quién le pertenece el derecho de autor de las imdgenes o
sonido que se envia a un portal de internet? Ya hemos previamente analizado
esta situacién cuando se publican sin consentimiento expreso los autorretratos y
las imdgenes en conjunto. El acto de publicarlas derrumbaria la inmunidad del
articulo 230. Ademds, este articulo promueve el cumplimiento de cualquier ley

19 47 U.S.C. 230 (f) (3).

20 Zeran v. America Online, Inc. 129 E 3d 327, 330 (4th Cir. 1997). El Tribunal de Apela-
ciones del Cuarto Circuito evalud la direccién y alcance de la de inmunidad de la Seccién
230. El Tribunal de Apelaciones sefial6 que en la promulgacién de la Seccién 230 “Congress
recognized the threat that tort-based lawsuits post to freedom of speech in the new and
burgeoning Internet médium” y el propésito de “encourage service providers to self-regulate
the dissemination of offensive material over their services” (Zeran, 129 E3d pp. 330-331).
La decisién de Zeran otorgd inmunidad a un proveedor de servicio de Internet en cualquier
reclamacién que surja de los contenidos de terceros. Véase, tambien, Green v. America On-
line, 318 E3d 465, 470-71 (3d Cir. 2003); Batzel v. Smith, 333 F3d 1018, 1031 n. 18 (9th
Cir. 2003); Carafano v. Metrosplash.com Inc., 339 E3d 1119, 1122 (9th Cir. 2003); Ben
Ezra, Weinstein ¢ Co. v. America Online Inc., 206 F.3d 980, 984-86 (10th Cir. 2000); En
Doe v. MySpace, 474 F. Supp.2 d 843, 848 (WD Tex 2007). La mayoria de los Tribunales en
EE. UU. aplican Zeran y el CDA articulo 230 (c) (1) siempre que los proveedores de inter-
net se abstengan de la filtracién o de censurar la informacién en sus portales. Véase Almeida
v. Amazon.com, Inc., 456 E3d 1316, 1322 n.3 (Cir. 11 de 2006).

21 47 U.S.C.230 (e) (1) y (2).
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estatal coherente con “la aplicacién de la Ley de Privacidad de Comunicaciones
Electrénicas de 1986 (Communications Privacy Act, en adelante, ECPA)* de
1986% o cualquiera de las modificaciones introducidas por dicha ley** o cual-
quier ley estatal similar”.”

Es importante destacar la prohibicién a la divulgacién que trae la ley de ECPA
de 1986 en cuanto a prohibir la divulgacién, “prohibits the intentional or wi-
llful interception, accession, disclosure, or use of one’s electronic communica-
tion”. Otra excepcién vital poco comentada es que las imdgenes que se toman y
se transmiten a la pareja para su uso y satisfaccién no pueden ser interceptadas o
sustraidas y divulgadas posteriormente a terceros sin el consentimiento de la en-
tonces expareja.”’ Existen varios casos sobre la ley ECPA aplicados precisamente a

22 “(1) No effect on criminal law.
Nothing in this section shall be construed to impair the enforcement of section 223 or
231 of this title, chapter 71 (relating to obscenity) or 110 (relating to sexual exploitation
of children) of title 18, or any other Federal criminal statute.(2) No effect on intellectual
property law Nothing in this section shall be construed to limit or expand any law per-
taining to intellectual property.(3) State law Nothing in this section shall be construed to
prevent any State from enforcing any State law that is consistent with this section. No cause
of action may be brought and no liability may be imposed under any State or local law that
is inconsistent with this section. (4) No effect on communications privacy law nothing in
this section shall be construed to limit the application of the Electronic Communications
Privacy Act of 1986 or any of the amendments made by such Act, or any similar State law”.

23 “The ECPA defines [the term] ‘electronic communication’ as any transfer of signs, signals,
writing, images, sound, data, or intelligence of any nature transmitted in whole or in part by
wire, radio, electromagnetic, photoelectric, or photocell system that affects interstate com-
merce”. Las redes sociales, los portales, blogs y correo electrénico estdn protegidos por esta
ley: “the legislative history clearly shows Congress’ intent to include it within the definition
of ‘electronic communications’.

24 La Ley Electronic Communications Privacy Act de 1986 (ECPA). (18 U.S.C. § 2701-11)
“prohibits the intentional or willful interception, accession, disclosure, or use of one’s elec-
tronic communication”.

25 47 U.S.C. SECTION 230 (e) (3) y (4).

26 18 U.S.C.§2701-11.

27 Ademds de estar ante un acto que constituye una violacién a la intimidad, honor y reputa-
cién de la persona-vicitma perjudicada. Por ejemplo, en el caso de Robbins v. Lower Merion
School Districr (2010), conocido como el caso de los WebcamGate, dos escuelas publicas
repartieron a estudiantes menores de edad, para fines académicos, unas computadoras u
ordenadores portitiles. Se probé que ambas escuelas superiores violaron las disposiciones de
ECPA al activar remotamente en las computadoras portdtiles unos programas espfas para
monitorear el uso académico de las computadoras portitiles. El 23 de febrero de 2010 se
estipularon los dafios por cerca de $610.000 2 the Matter of Lower Merion School District,
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accesos ilegales por medios electrénicos (LaMotte, 2020),% pero esta ley dispone
para la proteccién para los que interceptan comunicaciones y extraen las fotos
de manera ilegal. Otro articulo que no es comentado es el llamado del “buen
samaritano’.

5.3. El buen samaritano: la violacién a la relacién contractual como causa
proxima del dafio

En las relaciones contractuales en internet permea la proliferacion de la impu-
nidad de las conductas relacionadas a la pornografia no consentida, y es que en
todos los portales y redes sociales hay contratos de uso explicitos.” Por lo tanto,
;qué ocurre cuando yo le aviso a una red social que me han llevado mis fotos o
que han construido con mis fotos un perfil ficticio e inexistente y que en este per-
fil se estdn publicando fotos trabajadas o cambiadas por una aplicacién comin
como Photoshop, en la que la publicacién de esta imagen mancilla mi integridad?
Bueno ya sabemos que la red social estd exenta de responsabilidad por la articulo
CDA 230, pero, a su vez, la misma ley —en su articulo 230, inciso (c) (2)- le otor-
ga proteccién a ese portal de internet cuando actiie para evitar violaciones a la ley
de derechos de autor. Ese es el articulo que se conoce como el “buen samaritano”,
cuando hay una expresion en la ley que a su mejor entendido:

¢) Protection for “Good Samaritan” blocking and screening of offensive material
(1) Treatment of publisher or speaker

No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the
publisher or speaker of any information provided by another information content
provider.

(2) Civil liability No provider or user of an interactive computer service shall be
held liable on account of—

(A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of

material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy,

Appellant, v. Blake J. Robbins, Hanson Court de 9 de marzo de 2012. Barnes v. Yahoo!, Inc.,
2005 WL 3005602, (D. Or. 2005) este es el caso emblemdtico sobre el tema.

28 La Comisién Federal de Comercio (FTC) modificé sus reglamentos de tal manera que ahora
se exige que el programador de la aplicacién reciba la autorizacién del padre o representante
para recabar los datos de cualquier menor de 13 anos de edad. Esto incluye informacién de
los datos del teléfono movil, el nimero telefénico o la ubicacién geogréfica del dispositivo.
Cémo proteger la privacidad de su hijo en internet.

29 Doe v. MySpace, 528 F.3d 413 (5th Cir. 2008).
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excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether such material is
constitutionally protected; or
(B) any action taken to enable or make available to information content providers or

others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1).

Por lo tanto, una victima de actos de pornografia no consentida puede adver-
tirle al blog, red social o portal de internet la violacién a las leyes de derecho de
autor, y si ese portal no hace nada sabiendo que estd inmune por estos incisos de
la ley, su inaccién constituye una violacién del contrato de servicio.

El incumplimiento contractual tiene consecuencias de un acto negligente y
culposo. Ademds, este incumplimiento contractual es la causa préxima del dano
por la infraccién al derecho a la propiedad intelectual de la victima. Fijese que el
estatuto norteamericano protege al proveedor de servicio de internet o red social
de alguna reclamacién por ejercer estos incisos del articulo del buen samaritano.
Es una alternativa legal débil y se debe probar caso a caso, debido a que hay que
comprobar que los servicios de internet especificamente crean y fomentan el
contenido de los portales de pornografia no consentida. Ahora bien, si el portal
de internet es simplemente un conducto pasivo para la actividad ilegal, es poco
probable que los Tribunales consideren al demandado un proveedor de conteni-
do de informacién bajo el articulo 230.

5.4. La gran excepcion: Fair Housing Council of San Fernando Valley

v. Roommates.com, LLC*®

Este es uno de los casos mds estudiados y criticados en los EE. UU. La empre-
sa Roommates.com, LLC hizo un portal de internet para desarrollar perfiles de
usuarios que buscaban vivienda. Una vez disenado el perfil, ese programa buscaba
coincidencias entre esos usuarios y arrendadores o vendedores de vivienda.>' Este
portal, al momento del litigio, contaba con aproximadamente 150.000 anuncios
activos y recibia alrededor de un millén de visitas al dia. Roommates.com traté de
aprovecharse de la recaudacién de ingresos producto de anunciantes y suscripto-
res con pago. Los suscriptores podrian buscar los listados de viviendas o publicar
oportunidades de vivienda en el portal y crear también un perfil.** El portal hizo

30 489 E3d 921 (9th Cir. 2007), revisado en parte en 521 E3d 1157 (9th Cir. 2008).

31 Véase: http://www.roomates.com/.

32 En ese proceso, el programa obligaba a los usuarios a responder una serie de preguntas que,
ademis de solicitar informacién bésica como el nombre, la ubicacién y direccién de correo
electrénico, le requiri6 en aquellas fechas a cada suscriptor revelar su sexo, orientacién sexual
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unos algoritmos activos que categorizaban a sus usuarios pero tenian una base de
instrucciones que violaban la ley federal norteamericana de vivienda. El Tribunal
de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. decidié que la creacién de algo-
ritmos que categoricen, analicen y sugieran respuestas se consideraria “creador de
contenidos”. ** Ademds, un portal de internet que “contribuye materialmente” al
presunto acto de ilegalidad pierde la inmunidad. El Tribunal hizo hincapié en la
distincién entre “publicar” contenido de un tercero y realmente crear el conteni-
do. Por lo tanto, si un demandado es el proveedor de contenido de informacién, la
inmunidad del articulo 230 no se aplica. Un proveedor de servicios informdticos
puede ser simultineamente un “editor y creador” de material “proporcionado por
otro proveedor de contenido de informacién”. Si el portal simplemente propor-
ciona un foro o “conducto neutral” para que el material sea comunicado, entonces
no serd un proveedor de contenido de informacién segin el articulo 230 (Am-
bale, 2008). Sin embargo, los tribunales pueden considerar al demandado como
“responsable” de la “creacién o desarrollo” de la informacién cuando examine la
prueba y encuentre que el portal participd activamente en la expresion.

y si tenfa nifnos o iba a tener o a llevar nifios a la vivienda.

Cada suscriptor debfa describir sus preferencias de compafieros de piso con respecto a los mismos
tres criterios: el sexo, la orientacién sexual y si tenfan nifos. El portal también promovia que los
suscriptores proporcionasen “comentarios adicionales” para que describieran qué tipo de vecino
le gustaria tener en su vivienda. Se le asignaba un seudénimo y toda esta informacién se divul-
gada a través del portal. Los usuarios elegfan entre dos niveles de servicio: Los que utilizaban el
nivel de servicio gratuito del portal podian crear su propia pdgina de perfil, buscar los perfiles de
otros y enviar mensajes de correo electrénico personales. También recibian correos electrénicos
periddicos de la plataforma de Roommates.com, que informaba de oportunidades de vivien-
da disponibles que coincidieran con sus preferencias. Los suscriptores que pagaban una cuota
mensual también obtenian la capacidad de leer mensajes de correo electrénico de otros usuarios
y vefan los comentarios adicionales de otros suscriptores. La parte demandante, Fair Housing
Council of San Fernando Valley, alegé que el negocio de Roommates.com viol6 la ley norteam-
ericano Fair Housing Act (FHA) y otras leyes de vivienda de California.

33 “Roommate’s connection to the discriminatory filtering process is direct and palpable:
Roommate designed its search and email systems to limit the listings available to subscrib-
ers based on sex, sexual orientation and presence of children. Roommate selected the cri-
teria used to hide listings, and Councils allege that the act of hiding certain listings is
itself unlawful under the Fair Housing Act, which prohibits brokers from steering clients in
accordance with discriminatory 1170*1170 preferences. We need not decide the merits of
Councils” claim to hold that Roommate is sufficiently involved with the design and oper-
ation of the search and email systems —which are engineered to limit access to housing on
the basis of the protected characteristics elicited by the registration process— so as to forfeit
any immunity to which it was otherwise entitled under section 230”.
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También, un portal de internet puede ser sefialado como creador de conte-
nido si “fomenta [d] especificamente la creacién del contenido ilegal. El fallo
del caso Sarah Jones v. Dirty World Entertainment Recordings LLC (2014)* no
acepté el fomento de contenido ilegal como una determinacién para derrum-
bar la inmunidad del CDA 230. En este caso, los demandantes —un profesor
de secundaria, Jones, y una porrista de los Cincinnati Bengals— demandaron al
portal, thedirty.com y a su operador por difamacién por una serie de calumnias.
La parte demandada presenté una mocién de sentencia sumaria con el argu-
mento de que el articulo 230% le brindaba inmunidad de responsabilidad por
el contenido creado por terceros. El Tribunal de distrito denegé la mocién y el
caso fue a juicio dos veces. El Tribunal de Distrito determiné en su fallo que el
articulo 230(c) (1), solo se aplica en la medida en que un proveedor de servicios
informdticos interactivos como Dirty World no tenga derecho a la proteccién de
las reclamaciones basadas en la publicacién de informacién si el demandado es
responsable, en todo o en parte, por la creacién o el desarrollo de la informacién.
El Tribunal de Distrito, al evaluar la prueba, concluyé que el propietario de un
portal que promueve intencionalmente publicaciones ilegales es enjuiciable por
las publicaciones de terceros. Si el portal afade sus propios comentarios o si
adopta los mensajes, entonces se convierte en un “creador” de contenido y, por
ende, no tiene derecho a la inmunidad. El fallo del Tribunal de Distrito determi-
n6 “[d]efendants, when they re-published the matters in evidence, had the same
duties and liabilities for re-publishing libelous material as the author of such
materials”.%

El Tribunal de Apelaciones en el Sexto Circuito revocé el fallo del Tribunal de
Distrito y adoptd el criterio o zest de la “contribucién material”:

[W]e interprets the term “development” as referring not merely to augmenting
the content generally, but to materially contributing to its alleged unlawfulness.
In other words, a website helps to develop unlawful content, and thus falls within
the exception to section 230, if it contributes materially to the alleged illegality
of the conduct.

Al analizar esta decisién, podemos concluir que si un portal ayuda a desarro-

34  No. 13-5946 (6th Cir. June 16, 2014).

35 Ley de Decencia en las Comunicaciones, 47 U.S.C. § 230 (c) (1).

36 Sarah Jones v. Dirty World Entertainment Recordings LLC, 766 F. Supp.2d 828, 836 (E.D.
Kentucky 2011).
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llar contenidos ilegales, pierde la proteccién del articulo 230 de CDA. Si el portal
contribuye materialmente a la ilegalidad del contenido, entonces serd responsa-
ble de ese contenido ilegal que aparece en su portal®” (Lichter, 2013).

6. Inmunidad adicional el proveedor de servicios de internet

y el puerto seguro®®

En el 1998, el Congreso de EE. UU. aprobé la Ley de Derechos de Autor en el
Milenio Digital (Digital Millenium Copyright Act, en adelante, DMCA), la cual
afadié el articulo 512 de la Ley de Derecho de Autor norteamericano.” La ley
redujo y ajustd la responsabilidad civil de los propietarios de derechos de autor
y proveedores de servicios de internet®’ a fin de colocar la carga sobre la identifi-
cacién de la infraccién de derecho de autor precisamente en la persona afectada
por la infraccién y no en los proveedores de servicio de internet que fueran solo
mere conduit de terceras personas que utilizan sus servicios de proveedores de
comunicaciones. !

El articulo 512 no define la conducta que hace responsable a los proveedores

37 En un caso que se tranzo extrajudicialmente, Hare v. Richie, 2012 WL 3773116 (D. Md.
August 29, 2012). En este portal, bajo el control de Dirty World, se hicieron unos comen-
tarios difamatorios en contra de Hare, los hechos apuntaron a que Dirty World se convirtié
en proveedor de contenido y perdia la inmunidad del CDA 230.

38 EE. UU. inici6 en 1999 negociaciones con la Unién Europea para conseguir una declaracién
de adecuacidn del nivel de protecciéon de datos personales. La proteccién de la intimidad y
de los datos en este pais se enmarca en un entramado de regulacién sectorial, tanto a nivel
federal como estatal, que se combina con la autorregulacién industrial. A fin de superar los
problemas derivados de esta dispersién normativa, el Departamento de Comercio de los EE.
UU. presenté como documento para la discusién entre las autoridades norteamericanas y
de la Unién Europea un borrador de “principios de puerto seguro”, a fin de garantizar a los
operadores que se adhirieran a estos una “presuncién de adecuacién” al nivel de proteccion
exigido por la Directiva, permitiéndose asi la libre transferencia internacional de datos a
dichos operadores. El Acuerdo de “Puerto Seguro” consté de siete principios bésicos, referi-
dos a la notificacién (informacién a los afectados), opcién (posibilidad de oposicién de
los afectados), transferencia ulterior a terceras empresas, seguridad, integridad de los datos
(principios de finalidad y proporcionalidad), derecho de acceso y aplicacién, fue invalidado
el 6 de octubre de 2015 por la Corte Europea de Justicia en la decisién del caso C-362/14
Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner.

39 17 U.S.C.§ 512. Pub. L. 105-304, 112 Stat. 2860.

40  Sen. Rep. No. 105-190 p. 8.

41 Subsecciones 512(c)(3), 17 U.S.C. § 512(c)(3), 512(f), 17 U.S.C. § 512(f), 512(g) y 17
U.S.C.§512(g).
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de servicio de internet de una infraccién directa, contributaria o vicaria,*pero
identifica varias actividades que puede realizar un proveedor de servicios de in-
ternet para inmunizarlos contra reclamaciones y dispone de remedios extraordi-
narios.” El articulo 512 dispone de lo que se llama “cuatro puertos seguros”, que
otorgan las siguientes inmunidades:* las comunicaciones transitorias de redes
digitales, el almacenamiento en el sistema memoria corta o temporal, la informa-
cién de los usuarios que se almacena temporalmente en los sistemas o redes y las
herramientas de bisqueda de informacién

Cada uno de estos puertos seguros representa un aspecto particular en la ope-
racién normal de internet, por lo que aborda un aspecto diferente en las posibles
infracciones de derechos de autor norteamericano.®” El inciso (I) del articulo,
dispone que los puertos seguros no tienen por objeto enumerar todas las defen-
sas que tiene un proveedor de servicios de internet que infringe los derechos de
autor, incluso cumpliendo con las disposiciones de puerto seguro (Jie, 2011).
Los beneficios de este articulo son: la inmunidad de reclamaciones legales y
los remedios extraordinarios disponibles, exceptuando el inciso (j) del articulo
cuando hay una infraccién por un asunto cubierto por el puerto seguro.* El
articulo reconoce que es importante que un tribunal norteamericano tenga la
facultad para ordenar que un proveedor de servicios de internet ayude a detener
una infraccién del derecho de autor. El alcance de la ayuda y apoyo a reducir
una violacién a los derechos de autor estd limitado por el inciso (j) cuando un
proveedor de servicios estd actuando como una mere conduit de las comunica-
ciones de otros y cumple con todos los requisitos del inciso (a) del articulo. El
Tribunal tiene la facultad para otorgar remedios provisionales, como interdictos
para impedir al proveedor de servicios de internet el proveer acceso, a un sus-
criptor o titular de una cuenta que usa el servicio del proveedor de internet para
violar la ley de derechos de autor. También la orden permite que el proveedor de
servicios de internet le ponga fin a la cuenta de los suscriptores en el extranjero.
Finalmente, la ley provee para solicitarle al tribunal una orden que le impida al

42 Perfect 10, Inc. v. Giganews, Inc.; Flynn v. Siren-BookStrand, Inc., 2013 WL 5315959 (20 de
septiembre de 2013). El caso presenta un problema interesante en relacién con el derecho
de una parte de enviar una notificacién de eliminacién de la DMCA.

43 A esto se llama “Puerto Seguro”, Rossi v. Motion Picture Assn of Am., 391 E3d 1000 (9th Cir.
2004); ALS Scan, Inc. v. RemarQ Cmzys., Inc., 239 E3d 619 (4th Cir. 2001).

44 17 U.S.C. § 512(1) Section 107, 17 U.S.C. §§ 107-122

45 Textile Secrets Intl’l, Inc. v. Ya—Ya Brand, Inc., 524 FSupp.2d 1184 (C.D.Cal.2007).

46 Flynn v. Siren-BookStrand, Inc., 2013 WL 5315959 (Sept. 20, 2013); Xcéntric Ventures, LLC
v. Mediolex Ltd., 2012 WL 5269403 (D.Ariz Oct 24, 2012).
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proveedor de servicios de internet proporcionarles acceso a infractores de la ley

de derechos de autor.?” Para todos los demds puertos seguros estan disponibles
g

otros remedios extraordinarios.

6.1. Procedimientos de notificacidn, aviso de retiro voluntario y/o
eliminacion (note-and-takedown)

Es un procedimiento expedito extrajudicial para que el dueno de un derecho de
autor evite el tener que acudir a los tribunales para obtener un remedio provisional
y reivindicar un derecho de autor o de marcas infringido. Esto es una alternativa
costo-efectiva (Wang, 2018). Si la imagen que infringe el derecho de autor estd
disponible en internet, hay que impedir y bloquear al acceso del publico a esta para
impedir que puedan realizarse copias adicionales ilegales en otras direcciones de in-
ternet. Incluso, un interdicto provisional urgente para bloquear estas acciones puede
tomar demasiado tiempo.® Por esta razén, el Congreso norteamericano instituy6 un
sistema de notificacién y retiro “voluntario”™ para, rdpidamente, eliminar cualquier
infraccién de derechos de autor.’! El sistema de notificacién y retiro comienza cuan-
do un proveedor de servicios designa a un agente para recibir estas notificaciones.”
El Registro de Derechos de Autor norteamericano mantiene un directorio de agen-
tes disponibles para el ptblico y asi apoyar el retiro voluntario.” A su vez, se requiere

47 17 U.S.C. § 512(j))(1)(B).

48 17 U.S.C.§512(j)(2).

49  “The safe harbor provision of the DMCA states that a ‘service provider shall not be liable for
monetary relief” if all of the following requirements are met:

(1) it does not have actual knowledge that the material on its network is infringing;

(2) it is not aware of facts or circumstances that would make the infringing activity apparent; and
(3) upon obtaining knowledge or awareness of such infringing activity, it acts expeditiously
to remove or disable access to the copyrighted material” Xcentric Ventures, LLC v. Mediolex
Ltd., 2012 WL 5269403 (D.Ariz. October 24, 2012)

50 Tal vez menos voluntario, debido a que un proveedor de servicios tiene que participar en ella
con el fin de aprovechar todos los puertos seguros a excepcién del de “mera transmisién”.

51  Design Furnishings, Inc. v. Zen Path LLC, No. 10-2765, 2010 WL 4321568 (E.D. Cal. Oc-
tober 21, 2010).

52 Las limitaciones de responsabilidad dispuestas aplican a un proveedor de servicio de inter-
net si este designd a un agente para recibir notificaciones de infracciones, poniendo a su
disposicidn, a través de su portal en el web, una ubicacién accesible al publico y proporcio-
nando a la Oficina Norteamericano de Derecho de Auto Norteamericano.

53  Se puede requerir el pago de un canon por parte de los proveedores de servicios de internet
para cubrir los gastos de mantenimiento del directorio.
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que la declaracién incluya “que la informacién en la notificacién es exacta” y “que la
parte reclamante estd autorizada para actuar en nombre del propietario del derecho
de autor que presuntamente se ha infringido”. La segunda parte de este requisito
debe hacerse “bajo pena de perjurio”. Es una notificacién de interaccién que tiene
una fuerza y un peso enormes sobre quien la notifica. El articulo 512 (f) dispone de
la responsabilidad civil de declaraciones falsas.”*

Una vez que un proveedor de servicios de internet quiera acogerse a los puer-
tos seguros,” sabe que su sistema debe eliminar con rapidez o bloquear el acceso
al material presuntamente infractor de derechos de autor norteamericano. Ese
conocimiento puede venir de una notificacién adecuada del propietario del dere-
cho de autor o cuando el proveedor de servicios de internet tiene conocimiento
de hechos o circunstancias para determinar que se violan los derechos de autor.
Un proveedor de servicios de internet tiene que ser proactivo y tener un sistema
4gil y eficiente para resolver de manera razonable una notificacién de acuerdo a
este articulo de la ley. Asimismo, no puede simplemente ignorar un aviso o noti-
ficacién de infraccién que cumpla con lo dispuesto. Debe intentar rédpidamente
ponerse en contacto con la persona que hizo la notificacién o tomar medidas
razonables para ayudar a que la recepcidn de la notificacién cumpla con todas las
disposiciones de las protecciones del articulo 512 del DMCA. Esto es adecuado
para las victimas de pornografia no consentida, porqué no necesitan registrar
sus derechos de autor o contratar a un abogado para presentar un aviso de “des-
colgar” la imagen del portal de internet. Las victimas solo necesitan presentar
su nombre, firma, identificar la imagen y proporcionar enlaces al material que
consideren que infringe sus derechos de autor. También tienen que presentar la
informacién de contacto y verificacién por escrito de que consideran que el uso
del material no estd autorizado. Sin embargo, es usual que las victimas descubran
que sus imdgenes se vuelven a publicar en otros portales de pornografia. Los
portales de internet de pornografia son focos de contenido pirateado e infractor

54 Bajo esta seccién, cualquier persona que falsifique materialmente a sabiendas de que: (1)
el material o actividad infringe, o (2) el material o la actividad se borré o se desactivé por
error de identificacidn, serd responsable por los dafios y perjuicios, incluidos los gastos y
honorarios de abogados, incurridos por el presunto infractor, por cualquier duefio de los
derechos de autor o por un proveedor de servicios que reciba un dafio por tales declara-
ciones falsas y si como resultado el proveedor de servicios de internet, confiando en tales
declaraciones falsas, retir6 o inhabilité el acceso al material o actividad denunciados o en la
sustitucién del material retirado o dejé de inhabilitar el acceso a esta.

55 Almacenamiento en almacenamiento temporal del sistema, informacién que reside en los
sistemas o redes en la direccién de los usuarios o herramientas de bisqueda de informacién.
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y muchos enlazan directamente a sus pdginas los procedimientos de notificacién
y eliminacién de la DMCA. Las victimas también pueden emitir solicitudes de
desindexacién a los motores de busqueda como Google, Yahoo!, Bing para elimi-
nar enlaces infractores de los resultados de busqueda.

Un problema que ocurre durante los procedimientos de eliminacién es el
llamado Whac-a-Mole, esto es que, al eliminar contenido infractor en un lugar,
vuelve a “aparecer” en otro, que recuerda al juego de video Whac-a-Mole.*® En
el caso de pornografia no consentida, este fenémeno se magnifica. Los portales
de internet de pornografia no consentida estdn destinados a dafar la reputacién
y arruinar vidas. Los avisos de eliminacién requieren la divulgacién de infor-
macién personal, por lo que las victimas pueden atraer inadvertidamente mds
atencion a la imagen, ya que los portales de internet podrian crear publicaciones
adicionales sobre las victimas que solicitan “descolgar” las imdgenes con acceso
al pablico. También, algunos de los usuarios pueden animar a otros a volver a
publicar las imdgenes de las victimas en otros lugares en internet.

7. Excepcion contra la pornografia no consentida: responsabilidad
secundaria: la responsabilidad secundaria®’

La doctrina de la infraccién secundaria del derecho de autor norteamericano es
una alternativa juridica para adjudicar responsabilidad a los portales de internet
(Yen, 2000) que lucran con el acto de publicar’® imdgenes de pornografia no
consentida.”’

56 Whac-A-Mole es un juego de arcade, o de mesa, que consiste en un drea en donde hay cinco
agujeros y en la parte superior del drea de juego estd lleno de pequenos topos de pldstico
que aparecen al azar. El objetivo es darle con unos mazos a los topos, pero cada vez que se le
da en un agujero, vuelve a aparecer en otro lugar, asi como las imdgenes que se sacan de un
portal de internet y vuelven a salir en otro lugar.

57 Cfr. Caitlin (2014); Oltermann (2014).

58  Schatts v. Curtis Manangement Group, 764 Fed.Supp. pags. 902 y 908. Ley de Derechos de
Autor Federal, 90 Stat. 2541. Pub. L. 94-553 17 U.S.C. Seccién 101.

59 Gucci Am., Inc. v. Hall & Assocs., 135 E. Supp. 2d 409, 413 (S.D.N.Y. 2001); Parker v. Google,
Inc., 422 E Supp. 2d 492, 502 n.8 (E.D. Pa. 20006); Ford Motor Co. v. GreatDomains.com,
Inc., No. 00-CV-71544-DT, 2001 WL 1176319, p. 1 (E.D. Mich. Sept. 25, 2001) sobre
la relacién de la Seccién 230 con el Derecho de Marcas, Federal Bank-Corp. v. Earthlink,
Inc., 2005 WL 2240952 (W.D. Wis. Sept. 13, 2005), es el Derecho de autor federal y no
estatal, asi lo decidi6 el caso de Perfecr 10, Inc. v. CCBill, LLC, 488 E3d 1102, 1119 (9th
Cir. 2007); estipulado Curran v. Amazon.com, Inc., 2008 WL 472433 (S.D. W.Va. Feb. 19,
2008). Perfect 10, Inc. v. CCBill, LLC, 340 E. Supp. 2d 1077 (C.D. Cal. 2004); Carafano
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La ley de derecho de autor norteamericano no dispone especificamente sobre

la infraccién “secundaria’, pero la jurisprudencia norteamericana reconocié y

desarroll6 la doctrina de infraccién secundaria contributaria y vicaria.

Infraccion indirecta de
los derechos de autor
norteamericano

Contributoria Vicaria

Figura 1. Infraccién indirecta de los derechos de autor norteamericano.
Fuente: elaboracién propia.

7.1. Infraccién secundaria en su vertiente contributoria®
El Tribunal Supremo de EE. UU. (en adelante, TSEEUU) ratificé la responsa-

bilidad secundaria contributaria de derechos de autor.®® Uno de los casos mds

60

61

v. Metrosplash. Com, Inc., 339 F3d 1119, 1125 (9th Cir. 2003). Sin embargo, en Doe v.
Friendfinder Network, Inc., 540 F Supp. 2d 288 (D.N.H. 2008) se siguié el diczum de
Universal Commen Sys., Inc. v. Lycos, Inc., 478 E3d 413 (1st Cir. 2007) y disintié “with
the Ninth Circuits decision in Perfect 10 that [section] 230(e)(2) exempts only federal
intellectual property laws from the operation of [section] 230”. La Corte de Friendfinder
expres6, “[clonsistent with its text, § 230(e)(2) applies simply to ‘any law pertaining to
intellectual property’, not just federal law”. Vedse también Arlantic Recording Corp. v. Project
Playlist, Inc., 603 E Supp. 2d 690 (S.D.N.Y. 2009), en el cual se decidi6 que la Seccién 230
no impedia que se aplicara la ley estatal de derechos de autor y la ley estatal de competencia
desleal. En la pdgina 703, la Corte expres6: “Congress specified whether it intended a
subsection to apply to local, state, or federal law. It is therefore clear from the statute that if
Congress wanted the phrase ‘any law pertaining to intellectual property’ to actually mean
‘any federal law pertaining to intellectual property,” it knew how to make that clear, but
chose not to”.

Se origina con la Ley de Patentes, 35 USCA 271 (c). Para un recuento en detalle, véase la
magnifica obra del Dr. Pedro G. Salazar (1999, pp. 259-264).

Perfect 10, Inc. v. Visa Intl Service Assn, 494 F.3d 788, 795 (9th Cir. 2007) (citando a Ellison
v. Robertson, 357 E3d 1072, 1076 (9th Cir. 2004).
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citados en las tltimas décadas es el caso conocido como Betamax.* En el caso se
argumenté que el fabricante y distribuidor de la videograbadora Betamax (Sony)
fue responsable de la infraccién indirecta a la ley de derechos de autor de EE.
UU. Esta infraccién se fundamenté en la infraccién directa cometida por los
consumidores que tenfan una Betamax y grababan sin autorizacién programas de
televisién en sus casas. El TSEEUU determiné que la responsabilidad contribu-
taria esta subsumida en el articulo 106 de la Ley de Derechos de Autor. Hemos
discutido que el articulo le da al dueno de la obra el derecho exclusivo no solo
para hacer copias, si no para “autorizar” a otros a hacer copias. La doctrina de
responsabilidad contributaria del derecho de autor norteamericano se interpre-
ta de manera parecida a la responsabilidad civil extracontractual en el derecho
comun. Los casos de responsabilidad civil extracontractual generalmente tratan
a una persona que participa a sabiendas en un acto ilicito como solidariamente
responsable con el autor del dafo primario.

Tambien el TSEEUU, en el fallo de Batamax, incorporé una anterior defini-
cién de “contributory infringement”: “[O]ne who, with knowledge of the infrin-
ging activity, induces, causes, or materially contributes to the infringing conduct
of another, may be held liable as a ‘contributory’ infringer”.®’

EI'TSEEUU aplicé la excepcién doctrinal del staple article de la ley de paten-
tes norteamericana.* Este caso implicé uno posterior que puede impactar a las
victimas de pornografia no consentida, que es la teorifa del inducimiento, porque
no hay autorizacién para hacer una copia, y mucho menos para hacer varias co-
pias de una imagen que infringe la ley de derechos de autor.

7.2. El caso del inducimiento Metro Goldwyn-Mayer Studios (MGM) inc.

v. Grokster y Stream Cast Networks®

En este caso, las demandadas Grokster y Stream Cast Networks distribuyeron un
programa gratuito que permiti6 a sus usuarios intercambiar archivos electrénicos
en forma directa desde sus computadores con conexién a internet sin la nece-
sidad de pasar por un servidor central (Miles, 2004). Estas empresas no tenfan
conocimiento de cuando un archivo en particular era copiado, pero aportaron
las herramientas tecnoldgicas para hacerlo. El TSEEUU, en su fallo, impuso la

62 Sony Corp of America v. Universal City Studios, 464 US 417 (1984).

63 Gershwin Publg Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc., 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).
64 35US.C.§271 (c).

65  Metro Goldwyn-Mayer Studios (MGM) inc. vs. Grokster y Stream Cast Networks.
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responsabilidad indirecta a los portales de internet, debido al alto niimero de des-
cargas que infringfan las leyes de derechos de autor norteamericano. EI TSEEUU
utiliz6 la “regla del inducimiento” (Oswald, 2006) para diferenciar este caso del
caso Betamax. Concluyé que las partes demandadas Grokster y Stream Cast Ne-
tworks activamente promocionaron y alentaron a sus usuarios a bajar archivos
protegidos por la Ley de Derechos de Autor norteamericana. Para ello, se valie-
ron de publicidad que no solo promovia el uso ilegal de los programas, sino tam-
bién explicaba cémo hacerlo. El TSEEUU confirmé unas decisiones anteriores
en cuanto a que se le asigna responsabilidad a aquel que induzca y promueva el
uso de tecnologia que tenga el efecto de violar los derechos de autor. Asimismo,
afirmé que el objetivo ilegal de los productos de Grokster y Stream Cast Networ-
ks fue inequivoco, porque no intentaron desarrollar herramientas de filtracién
u otros mecanismos que pudiesen evitar, o al menos disminuir, las actividades
ilegales de sus usuarios. Finalmente, concluy6 que la teoria del inducimiento
requiere evidencia de violaciones efectivas (Choi, 2005).

Ahora bien, traigamos esta teoria esbozada de responsabilidad indirecta “del
inducimiento” de derechos de autor norteamericano® a los casos de pornografia
no consentida.

a. Hay un portal que, como myex.com, tiene la intencién y la misién comer-
cial de presentar imdgenes que tienen derechos de autor de un tercero.

b. No hay filtracién alguna que ayude a evitar el uso de imadgenes de manera
ilicita en estos portales de internet.

c. Todos estos portales ganan dinero por las imdgenes vertidas en ellos, a sa-
biendas de que no tienen el permiso de uso y divulgacién de las imdgenes de las
mujeres afectadas. Los portales se enriquecen de la venta de anuncios,” por lo
tanto, la teorfa del inducimiento®aplica a un portal que usa sin consentimiento

66  David v. CBS Interactive Inc., 2:11-cv-09437-DSE-JC (C.D. Cal. Feb. 19, 2013); Amaretto
Ranch Breedables v. Ozimals Inc., 2012 WL 5389897 (N.D. Cal. November 5, 2012).

67 En un caso posterior, el Tribunal del Primer Cicuito de Apelaciones realizé una expresién
muy pertinente “[regardless, w]e need not decide whether a claim premised on active in-
ducement might be consistent with Section 230 in the absence of a specific exception. Even
assuming that active inducement could negate Section 230 immunity, it is clear that UCS
has not alleged any acts by Lycos that come even close to constituting the ‘clear expression or
other affirmative steps taken to foster’ unlawful activity that would be necessary to find active
inducement [...] The ‘unmistakable’ evidence of an ‘unlawful objective’ found in Grokster is
entirely absent here” Universal Communications Systems v. Lycos, 478 F3d 412 (2007).

68 El articulo 1202 es una disposicién poco conocida de la DMCA que dispone que es ilegal
retirar intencionalmente o alterar cualquier informacién sobre gestién de derechos de autor
o de distribucion de copias de obras en las que la informacién de derechos de autor ha sido
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imdgenes desnudas de mujeres e induce mediante promocién o modelo de nego-
cios electrénicos a que se usen estas imdgenes para generar una ganancia.

Por lo que entendemos, es una alternativa para negar las protecciones de de-
rechos de autor a las imdgenes de pornografia no consentida.

8. Infringir indirectamente el derecho de autor de forma vicaria

Finalmente, existe la infraccién de derecho de autor secundaria de la variante
vicaria cuando la capacidad de supervisar se une a un interés financiero en la
explotacién ilegal de los derechos de autor, incluso en ausencia de conocimiento
de la violacién de los derechos de autor. La normativa de derechos de autor im-

% monetaria por la

pone responsabilidad sobre el beneficiario de la explotacién
infraccién de derecho de autor cuando la accién de infringir este derecho ocurre
en sus predios o en alguna organizacién que controla. En el caso Bernstein (Ber-
nstein and Co. v. H.L. Green Co, 1963),”° el Tribunal impuso la responsabilidad
por infraccién vicaria porque la empresa tiene un deber vicario de supervision de
lo que ocurre en sus predios. Esto quiere decir que una empresa serd responsable
por las infracciones a la ley de derecho de autor en su portal de internet. Quiere
decir que si una persona utiliza un portal de internet para infringir los derechos
de autor y este no corrige ni toma los pasos para evitar esta violacién, entonces
ese portal puede responder por infraccién vicaria de derechos de autor. Estas
doctrinas jurisprudenciales presentan una oportunidad para las victimas de los
actos de pornografia no consentida.

9. Conclusion
Sin lugar a dudas, la pornografia no consentida es un acto de violencia ejercida
contra una persona.
En el ordenamiento norteamericano, existen alternativas en el derecho de
propiedad intelectual especificamente en lo concerniente al derecho de autor.
Hemos presentados varias teorias juridicas que avalan el uso del derecho de
autor no solo contra la persona natural que hace los actos especificos de porno-
grafia no consentida, sino también contra las empresas u organizaciones duefias
de los portales de internet que las distribuyen.

suprimida o alterada.
69  Shapiro, Bernstein & Co. v. HL Verde Co., 316 E. 2d 304, 307 (2d Cir. 1963).
70 Supra.
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Recomendaciones:

a. Permitir que los derechos de autor de victimas de pornografia no consenti-
da sean reconocidos e incluso registrados en la Oficina de Derechos de Autor de
manera confidencial, sin costo y de forma expedita. Esto permitird que las victi-
mas puedan usar el sistema de aviso del DMCA y tratar de reducir la distribucién
ilegal de sus imdgenes.

b. Enmendar el minimo de cuantia que presenta la ley NET y su aplicacién
en caso de pornografia no consentida.

c. Enmendar la Ley de Derechos de Autor para incluir el inducimiento y la ra-
z6n de ser del portal de internet como determinante para ofrecer las inmunidades

del articulo 512 del DMCA y del articulo 230 de la CDA.

Bibliografia

Acevedo-Castillo, N., Laso-Samsing, C. y Norambuena-Avilés, R. (2020). Violencia sexual y
acoso en la web: evidenciando la falta de tutela judicial efectiva. Entorno, (69), 81-89.

Ambale, M. (2008). Fair Housing Council of San Fernando Valley v. Roomates. com, LLC 521
F. 3d 1157 (9th Cir. 2008).

Brown, S. (1998). The No Electronic Theft Act: Stop Internet Piracy! DelPaul Journal of Art,
Technology & Intellectual Property Law, 9(1), 147-164. https://vialibrary.depaul.edu/jatip/
vol9/iss1/6.

Burris, A. (2014). Hell hath no fury like a woman porned: Revenge porn and the need for a
federal nonconsensual pornography statute. Florida Law Review, 66, 2325-2399.

Caitlin, D. (8 de septiembre de 2014). How copyright became the best defense against re-
venge porn. The Washington Post. http://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/
wp/2014/09/08/how-copyright-became-the-best-defense-against-revenge-porn/.

Cecil, A. L. (2014). Taking back the Internet: Imposing civil liability on interactive computer
services in an attempt to provide an adequate remedy to victims of nonconsensual pornogra-
phy. Washington and Lee Law Review, 71(4), 2513-2556.

Choi, B. H. (2005). The Grokster Dead-End. Harvard Journal of Law and Technology, 19, 393-412.

Citron, D. K. y Franks, M. A. (2014). Criminalizing revenge porn. Wake Forest Law Review, 49,
345-391.

De Brea, 2. V. (2015). La regulacién de la pornografia no consentida en Argentina. Centro de Estu-
dios de Libertad de Expresién y Acceso a la Informacién (CELE). Universidad de Palermo.
Disponible en: https://www.palermo.edu/cele/pdf/Paper-regulacion-pornografia.pdf.

De Oliveira, L. C. O. y Taroco, L. S. Z. (2020). Pornografia de venganza, tecnologias y nuevos
espacios para la violacidn. Derecho y Cambio Social, (61), 454-474.

Donner, I. (1992). The Copyright Clause of the US Constitution: Why Did the Framers Include
It with Unanimous Approval? 7he American Journal of Legal History, 36(3), 361-378.

166


http://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2014/09/08/how-copyright-became-the-best-defense-against-revenge-porn/
http://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2014/09/08/how-copyright-became-the-best-defense-against-revenge-porn/

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 141-169

End Violence Against Women. (2013). New Technology: Same Old Problems. https://www.end-
violenceagainstwomen.org.uk/wp-content/uploads/Report_New_Technology_Same_Old_
Problems.pdf.

Expésito, E y Moya, M. (2011). Violencia de género. Mente y cerebro, 48(1), 20-25.

Fenning, K. (1929). The Origin of the Patent and Copyright Clause of the Constitution. Journal
of the Patent Office Society, 11, 438.

Franks, M. A. (2015). Drafting an effectiverevenge pornllaw: A guide for legislators. http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2468823.

Franks, M. A. (2017). Revenge Porn Reform: A View from the Front Lines. Florida Law Review,
69, 1251-1337.

Goldman, E. (2003). A road to no warez: The No Electronic Theft Act and criminal copyright
infringement. Oregon Law Review, 82, 369.

Goldstein, J. (29 de octubre de 2020). ‘Revenge porn’ was already commonplace. The pandemic has
made things evenworse. The Washington Post. https:/[www.washingtonpost.com/lifestyle/style/
revenge-porn-nonconsensual-porn/2020/10/28/603b88f4-dbf1-11ea-b205-{f838e15a9a6_
story.html.

Hadwin, J. (2017). Victim blaming and third-person effect: A comparative analysis of attitudes for
revenge porn and sexual assault (Tesis de Maestria). Oklahoma State University. https://hdl.
handle.net/11244/54533.

Huber, A. (2020). Women, image based sexual abuse and the pursuit of justice (Disertacién docto-
ral). Liverpool: John Moores University.

Jie, W. A. N. G. (2011). Philosophical Analysis of “Safe Harbor” Provision. Journal of Foshan
University (Social Science Edition), (1), 3.

Kopf, S. (2013). Avenging revenge porn. Mod. Am., 9, 22.

LaMotte, S. (9 de septiembre de 2020). Asi recopilan informacién de tus hijos pequefios a través
de las apps. CNN. https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/08/asi-recopilan-informacion-de-
tus-hijos-pequenos-a-traves-de-las-apps/.

Lee, A. J. (2005). MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd. y In re Aimster Litigation: A Study of
Secondary Copyright Liability in the Peer-to-Peer Context. Berkeley Technology Law Journal,
20(2), 485-508.

Levendowski, A. (2013). Using copyright to combat revenge porn. journal of intellectual property
and entertainment law, 3, 422.

Lichter, S. (2013). Unwanted exposure: civil and criminal liability for revenge porn hosts and
posters. Harvard Journal of Law & Technology.

Lufno, A. E. 2. (1998). Internet y el Derecho. Informdtica y derecho: Revista iberoamericana de
derecho informdtico, (19), 721-734.

Maddocks, S. (2018). From non-consensual pornography to image-based sexual abuse: Charting
the course of a problem with many names. Australian Feminist Studies, 33(97), 345-361.
Maddocks, S. (2020). ‘A Deepfake Porn Plot Intended to Silence Me’: exploring continuities

between pornographic and ‘political'deep fakes. Porn Studies, 1-9.

Matsui, S. (2015). The criminalization of revenge porn in Japan. Washington International Law
Journa, 24, 289.

McGlynn, C. y Rackley, E. (2017). More than ‘Revenge Porn’: image-based sexual abuse and the
reform of Irish law. Irish Probation Journal, (14), 38-51.

167


https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/revenge-porn-nonconsensual-porn/2020/10/28/603b88f4-dbf1-11ea-b205-ff838e15a9a6_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/revenge-porn-nonconsensual-porn/2020/10/28/603b88f4-dbf1-11ea-b205-ff838e15a9a6_story.html
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/revenge-porn-nonconsensual-porn/2020/10/28/603b88f4-dbf1-11ea-b205-ff838e15a9a6_story.html
https://hdl.handle.net/11244/54533
https://hdl.handle.net/11244/54533
https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/08/asi-recopilan-informacion-de-tus-hijos-pequenos-a-traves-de-las-apps/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/08/asi-recopilan-informacion-de-tus-hijos-pequenos-a-traves-de-las-apps/

Fredrick Vega-Lozada

Pornografia no consentida: alternativas en el ordenamiento juridico de la propiedad intelectual de Estados Unidos

McGlynn, C., Johnson, K., Rackley, E., Henry, N., Gavey, N., Flynn, A. y Powell, A. (2020).
‘It’s Torture for the Soul’: The Harms of Image-Based Sexual Abuse. Social & Legal Studies.
hteps://doi.org/10.1177/0964663920947791.

Miles, E. (2004). In re Aimster & (and) MGM, Inc. v. Grokster, Ltd.: Peer-to-Peer and the Sony
Doctrine. Berkeley Technology Law Journal, 19, 21.

Montero, E. (2000). La responsabilité des prestataires intermédiaires de I'Internet. Revue Ubi-
quité (5), 99-117.

Montero, E. (2001). La responsabilité des prestataires intermédiaires sur les résaux. Cahiers du
Centre de Recherches Informatique et Droit (monogrdfico: Le commerce électronique européen sur
les rails? Analyse et propositions de mise en ceuvre de la directive sur le commerce électronique),
(19), 273-295.

Morris, M. A. (2017). Empathy Induction to Reduce Victim Blaming in Revenge Porn Cases.

Musoni, M. (2019). The criminalization of “Revenge Porn” in South Africa. Obiter, 40(1), 61-74.

Oltermann, P. (2014). Revenge porn’ victims receive boost from German court ruling. Koblenz
court orders man to delete nude images of ex-partner, even though he had shown no in-
tention of publishing them. 7he Guardian. http://www.theguardian.com/technology/2014/
may/22/revenge-porn-victims-boost-german-court-ruling.

Oswald, L. J. (2006). The intent element of inducement to infringe under patent law: Reflections
on Grokster. Michigan Telecommunications and Technology Law Review, 13, 225.

Pedro, J. (1996). Desregulacién y competencia en la Ley de Telecomunicaciones norteamericana
de 1996. Revista de administracion piblica, (141), 337-376.

Plaza, J. (23 y 24 de abril de 2001). La responsabilidad civil en Internet: su regulacién en el De-
recho comunitario y su previsible incorporacién al Derecho espanol. La Ley, (5293 y 5294).

Puente, S. N., Romero, D. E y Cupeiro, S. V. (2015). El impacto de Internet como herramienta
de lucha contra la violencia de género. Andlisis de la brecha digital y de los procesos de victi-
mizacién. Revista europea de derechos fundamentales, (26), 65-77.

Rico, M. N. (1996). Violencia de género: Un problema de derechos humanos. CEPAL. https://
repositorio.cepal.org//handle/11362/5855.

Rood, M. L. y Schriner, J. (2020). The Internet Never Forgets: Image-Based Sexual Abuse and
the Workplace. En Handbook of Research on Cyberbullying and Online Harassment in the Wor-
kplace (pp. 107-128). IGI Global.

Salazar. P. G. (1999). La Proteccién Legal del Autor puertorriquerio (2* ed.). Universidad De Puerto
Rico.

Samuelson, P. (2006). Three Reactions to MGM v. Grokster. Michigan Telecommunications and
Technology Law Review, 13, 177.

Schechter, R. E. y Thomas, J. R. (2003). Intellectual Property: The Law of Copyrights. Patents and
Trademarks, 16(3).

Stroud, S. R. (2014). The dark side of the online self: A pragmatist critique of the growing plague
of revenge porn. Journal of Mass Media Ethics, 29(3), 168-183.

Stroud, S. (24 de agosto de 2016). What Exactly is Revenge Porn or Nonconsensual Pornogra-
phy? (Excerpt from “Social Media, Online Sharing, and the Ethical Complexity of Consent
in Revenge Porn”). En Close Scheinbaum, A. (Ed.), Online Consumer Behavior: The Dark
Side of Social Media. Routledge, Forthcoming. https://ssrn.com/abstract=2828740.

Tomeo, F. (2010). ;Deben responder las redes sociales por contenidos publicados por terceros?

168


http://www.theguardian.com/technology/2014/may/22/revenge-porn-victims-boost-german-court-ruling
http://www.theguardian.com/technology/2014/may/22/revenge-porn-victims-boost-german-court-ruling
https://repositorio.cepal.org//handle/11362/5855
https://repositorio.cepal.org//handle/11362/5855

Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 141-169

En La Comunicacidn Social, en estado critico. Entre el mercado y la comunicacién para la li-
bertad: actas del II Congreso Internacional Latina de Comunicacion Social. Tenerife: Sociedad
Latina de Comunicacién Social.

Uhl, C. A., Rhyner, K. J., Terrance, C. A. y Lugo, N. R. (2018). An examination of nonconsen-
sual pornography websites. Feminism ¢ Psychology, 28(1), 50-68.

Vaina, L. (27 de junio de 2019). ;Qué significan las siglas LGBTIQ+? La Vanguardia. hteps://
www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190627/463124839887/Igbtig-definiciones.
heml.

Valenti J. (1 de septiembre de 2014). What's Wrong With Checking Out Stolen Nude Photos
of Celebrities The ethics of looking away. http://www.theatlantic.com/entertainment/archi-
ve/2014/09/leaked-photos-nude-celebrities-abuse/379434/.

Vega-Lozada, F. (2014). La Venganza Pornogréfica (Revenge Porn) y la violencia de género pers-
pectivas del ordenamiento juridico norteamericano y puertorriquefio (pp. 53 -72). heep://
fiadi.org/wp-content/uploads/2015/04/XVIII-Fiadi-CR-Lunes.pdf.

Walz, C. N. y Rogers, R. L. (IIT). (2013). Sixth Circuit’s Decision in Jones v. Dirty World En-
tertainment Recordings LLC Repairs Damage to Communications Decency Act. Communi-
cations Lawyer, 30, 4.

Wang, J. (2018). Self-regulation of Copyright Enforcement on Hosting Platforms. En Regulating
Hosting ISPs’ Responsibilities for Copyright Infringement (pp. 199-227). Singapur: Springer.
Yen Alfred, C. (2006). Third-Party Copyright Liability After Grokster. Minnesota Law Review,

91, 184.

Yen, A. (2000). Internet Service Provider liability for subscriber copyright infringement, enter-

prise liability, and the First Amendment. 7he Georgetown Law Journal, 88, 1833-1893.

169


https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190627/463124839887/lgbtiq-definiciones.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190627/463124839887/lgbtiq-definiciones.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190627/463124839887/lgbtiq-definiciones.html
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/09/leaked-photos-nude-celebrities-abuse/379434/
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/09/leaked-photos-nude-celebrities-abuse/379434/
http://fiadi.org/wp-content/uploads/2015/04/XVIII-Fiadi-CR-Lunes.pdf
http://fiadi.org/wp-content/uploads/2015/04/XVIII-Fiadi-CR-Lunes.pdf




Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

N° 13 (2020): 171-205

Los farmacos como materia patentable
y el encuadre del COVID-19 en la
licencia del articulo 45 de la Ley 24481

* k k *

Martin Ugalde

Universidad Nacional de Mar del Plata

tinchougalde@gmail.com

Recibido: 2 de noviembre de 2020
Aceptado: 26 de noviembre de 2020

Resumen

A principios del ano 2020, la Organizacién Mundial de la Salud declaré al COVID-19 como una
pandemia. No hace falta hacer un andlisis exhaustivo para advertir las importantes consecuencias
sanitarias, econdmicas y juridicas que aquella ha tenido.

En particular, el derecho de patentes tiene un importante rol en este sentido. La posibilidad de
que se patente una vacuna en el pais con el ordenamiento vigente de la Ley 24481 y sus modifi-
catorias y que se proteja el derecho humano de propiedad que el titular tiene sobre ella tiene un
fuerte impacto en el incentivo al desarrollo técnico y cientifico. Derecho que no puede analizarse
en forma aislada, sino en el contexto de emergencia sanitaria que hoy estd imperando a nivel
mundial y el interés ptblico en la proteccién de otro derecho humano, como es la salud publica.
Este desarrollo técnico incentivado por el sistema de patentes forma parte del interés no solo
de la comunidad juridica, sino de la sociedad toda. En este trabajo, analizaremos el contexto
de la pandemia y el derecho de la propiedad intelectual, la evolucién histérica en la legislacién
argentina en la posibilidad de patentar productos y procedimientos farmacolégicos, los requisitos
que debe cumplir la vacuna para ser considerada materia patentable en los términos de la ley, el
procedimiento que hay que seguir ante el INPI para su patentamiento, los derechos que la ley
otorga al titular de la patente de la vacuna y su encuadre la licencia obligatoria en contexto de
emergencia sanitaria del articulo 45 de la Ley de Patentes.

Palabras clave: COVID-19, patentes de fdrmacos, licencia obligatoria, derecho a la salud.
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Drugs as Patentable Subject and the Setting of COVID-19 in the
License of Article 45 of Law 24481

Abstract

At the beginning of 2020, the World Health Organization declared COVID-19 a Pandemic. It
is not necessary to do an exhaustive analysis to notice the important health, economic and legal
consequences that it has had.

In particular, Patent Law plays an important role in this regard, the possibility of a vaccine being
patented in the country with the current ordinance of Law No. 24,481 and its amendments, and
that the human right of property that the holder has on it, has a strong impact on the incentive
to technical and scientific development. A right that cannot be analyzed in isolation, but in the
context of the health emergency that is prevailing worldwide today and the public interest in the
protection of another human right such as public health.

The aforementioned technical development encouraged by the patent system is part of the in-
terest not only of the legal community, but of society as a whole. In this paper we will analyze
the context of the pandemic and Intellectual Property Law, the historical evolution in Argentine
legislation regarding the possibility of patenting pharmacological products and procedures, the
requirements that the vaccine must meet to be considered patentable matter in terms of the law,
the procedure to be followed before the INPI for its patenting, the rights that the law grants to
the owner of the vaccine patent and its framing in the Compulsory License in the context of a
health emergency of Art. 45 of the Patent Law.

Key words: COVID-19, drugs patents, compulsory license, right to health.

Medicamentos como matéria patenteavel e enquadramento da
COVID-19 na licenga do artigo 45 da Lei 24481

Resumo

No inicio de 2020, a Organiza¢io Mundial da Satdde declarou a COVID-19 uma pandemia. Nio
¢ necessdrio fazer uma andlise exaustiva para perceber as importantes consequéncias para a satide,
econdmicas e juridicas que isso teve.

Em particular, a Lei de Patentes desempenha um papel importante nesse quesito, pela possibili-
dade de uma vacina ser patenteada no pais com o atual decreto da Lei n° 24481 e suas alteragées,
e que o direito humano de propriedade que o titular tem sobre ele, tem forte impacto no incenti-
vo ao desenvolvimento técnico e cientifico. Um direito que ndo pode ser analisado isoladamente,
mas no contexto da emergéncia sanitdria que hoje prevalece em todo o mundo e do interesse
publico em proteger outro direito humano como a satide publica.

O referido desenvolvimento técnico incentivado pelo sistema de patentes faz parte do interesse
nio s6 da comunidade juridica, mas da sociedade como um todo. Neste artigo analisaremos o
contexto da pandemia e do Direito de Propriedade Intelectual, a evolugao histérica da legislacio
argentina quanto 2 possibilidade de patentear produtos e procedimentos farmacolégicos, os re-
quisitos que a vacina deve cumprir para ser considerada matéria patentedvel em termos de a lei,
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o procedimento a ser seguido perante o INPI para o seu patenteamento, os direitos que a lei
confere ao titular da patente de vacina e seu enquadramento na Licenca Compulsdria no 4mbito
de uma emergéncia sanitdria do Art. 45 a Lei de Patentes.

Palavras chave: COVID-19, patente de medicamento, licenga compulséria, direito a satide.

1. Introduccion: implicancias del contexto

Antes de proceder a desarrollar el tema principal, es pertinente dedicar algunos
parrafos a enunciar el contexto en el que este trabajo ha sido escrito, los efectos
sanitarios, econémicos y juridicos que aquel ha tenido y su impacto en el derecho
de patentes.

El 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de la Salud (OMS) declaré
a la crisis del virus COVID-19 (acrénimo del inglés coronavirus disease 2019)
como una pandemia,' en un momento en el que habia detectados mds de 100
mil contagios y reportadas mds de 4 mil muertes en 110 paises alrededor del
mundo. Para finales de noviembre del mismo ano, la pandemia superé los 58
millones de contagios y casi 1.400.000 fallecidos.

La Republica Argentina no fue ajena a esta crisis. Como medidas preventivas
adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el 12 de marzo de 2020, por medio
del Decreto 260/2020, se prorrogé por el plazo de un ano la emergencia sanitaria
declarada por la Ley 27541° y, pocos dias después, se dicté el Decreto 297/2020
estableciendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo
el pais, el cual fue sucesivamente prorrogado y modificado por los decretos
325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 529/2020,
576/2020, 603/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 790/2020,
795/2020, entre otros.*

1 La OMS define pandemia como “la propagacién mundial de una nueva enfermedad”. Disponible
en: https://www.who.int/cst/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/.

2 Para seguir la evolucién de contagios y fallecimientos a nivel global discriminado por pais.
Disponible en: https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/02/5¢5cd4ebfc-
6c83632e8b4644.html.

3 Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivacién Productiva en el Marco de la Emergencia
Publica “Articulo 1°- Decldrase la emergencia publica en materia econdmica, financiera,
fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el
Poder Ejecutivo nacional, las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del
articulo 76 de la Constitucién Nacional, con arreglo a las bases de delegacién establecidas
en el articulo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020”. Disponible en: http://servicios.infoleg.
gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm.

4 Toda la normativa pertinente se encuentra disponible en el “Digesto Juridico Emergencia
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No hace falta hacer una investigacién exhaustiva para advertir que una si-
tuacién sin precedentes como esta no solo ha tenido importantes consecuencias
econdmicas y sanitarias, sino también juridicas. El hecho de que actualmente no
existan pruebas de la existencia de tratamientos efectivos contra el coronavirus
tiene un impacto en el derecho a la salud y a la vida de las personas y en particular
del paciente.

No obstante la inexistencia de un firmaco o tratamiento que sea efectivo
segun los pardmetros de la OMS, la carrera por la vacuna del coronavirus estd
avanzando a un ritmo nunca antes visto. A poco mds de siete meses de que la
OMS declarara la pandemia, ya hay 183 candidatas para tratar el COVID-19,°
de las cuales 143 se encuentran en fase preclinica,” 18 en fase 1,* 10 en fase 1/2,°
2 en fase 2,y 10 en fase 3."" Actualmente, ninguna de las candidatas para vacu-
na del coronavirus se encuentra en la fase clinica 4.'> Es una carrera por la vacuna

Sanitaria”. Disponible en: http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/banner/Digesto_Juridico_
Emergencia_Sanitaria_23-10-2020.pdf.

5 Al momento de escribirse este articulo no hay tratamiento ni vacuna que hayan superado
los parimetros de la OMS. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses.

6  Catdlogo completo disponible en la pdgina Web de “CAEME Innovacién para la Salud”.
Disponible en: https://www.caeme.org.ar/vacunas-candidatas-covid-19/#.

7 Ibidem. “Los estudios preclinicos usan sistemas de cultivos de tejidos o cultivos de células y
pruebas en animales, que pueden ser ratones o monos, para evaluar la seguridad de la vacuna
candidata y su capacidad imundgena, o capacidad de provocar una respuesta inmunoldgica”.

8  Ibidem. La Fase 1 consiste en la “introduccién inicial de un nuevo IFA en seres humanos
para determinar su metabolismo, acciones farmacolégicas, efectos secundarios con dosis
crecientes y, si fuera posible, de obtener evidencia temprana sobre la eficacia. Incluye el
estudio de variaciones entre sub-poblaciones e interacciones con ingesta de alimentos u
otros fdrmacos. Estos estudios fundamentan el uso del producto en las fases sucesivas. Tipi-
camente, los estudios de Fase I son monitoreados muy cercanamente y pueden ser llevados
a cabo en sujetos voluntarios sanos o en alguna ocasién en pacientes”.

Ibidem. No hay diferencias en su definicién con la Fase 1.

10 Ibidem. En la Fase 2 “se determinan la eficacia y la seguridad de diferentes rangos de dosis.
De ser posible, también, se establecen las relaciones dosis-respuesta, con el objeto de obtener
sélidos antecedentes para el disefio de estudios terapéuticos ampliados (Fase I1I)”.

11 Ibidem. La Fase 3 consiste en “estudios realizados en grandes y variados grupos de partici-
pantes con el objetivo de determinar tanto el balance beneficio-riesgo a corto y largo plazo
de la o las formulaciones propuestas como el valor terapéutico relativo de manera general.
Se exploran el tipo y perfil de las reacciones adversas mds frecuentes y las caracteristicas es-
peciales del IFA como, por ejemplo, las interacciones clinicamente relevantes y los factores
modificatorios principales del efecto, tales como la edad, etc.”.

12 Lafase 4 es la tltima y se la realiza una vez aprobada la droga para su comercializacion. La fi-
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que ha permitido demostrar la sofisticacién —y la importancia— del desarrollo
cientifico argentino, teniendo en cuenta que la sustancia activa de una de las can-
didatas que se encuentran en fase 3 —la vacuna desarrollada por la Universidad
de Oxford y el laboratorio AstraZeneca— estd siendo producida en Argentina por
el laboratorio mAbxience, en conjunto con el laboratorio mexicano Liomont,
previéndose una produccién de entre 150 y 250 millones de dosis para distribuir
en Latinoamérica.

Introducidos ya en el contexto, estamos en condiciones de vincularlo con
el derecho de la propiedad intelectual, en particular, el derecho de las patentes.
La incidencia de la pandemia en el régimen de la Ley 24481 no tiene que ver
solamente en su aspecto sustancial, sino también en el formal o procedimental.

En cuanto a lo sustancial porque, como veremos, se puede encuadrar la posi-
bilidad de patentar firmacos contra el COVID-19 conforme la regulacién legal,
otorgando al titular de la patente un derecho subjetivo de propiedad sobre esta.
Derecho patrimonial que no puede ser analizado de forma aislada, sino a la luz
del contexto en el cual se ejerce, el interés publico que conlleva la lucha contra
la pandemia y el ejercicio de otros derechos humanos contenidos en el bloque
de constitucionalidad. Para esto, el legislador ha previsto ciertos institutos en
la ley que permiten conciliar el derecho del titular de la patente reconocido en
el articulo 17 de la Constitucién Nacional de ser “propietario exclusivo de su
obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”, con otros
derechos igualmente constitucionalizados y también con ciertas prerrogativas es-
tatales en la materia."

Y en lo referente al aspecto formal, al haber sido afectado el procedimiento
para la obtencién de una patente de invencién ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual (INPI) por las medidas de prevencién y aislamiento social

nalidad de los estudios durante este estadio es analizar nuevos usos sobre nuevos individuos,
los efectos en el largo plazo y cémo las distintas personas reaccionan ante diferentes dosis.
El desarrollo y el proceso de autorizacién de comercializacién de un nuevo producto far-
macéutico generan miles y miles de pdginas de informacién correspondiente a los estudios
preclinicos, los estudios clinicos y los estudios de fabricacién. Toda esta informacién es con-
fidencial y, una vez recopilada y analizada, es enviada a los organismos oficiales encargados
de otorgar la autorizacién de comercializaciéon de productos farmacéuticos. Ver Sinchez
Echagiie (2007, p. 177).

13 El paradigma derechos versus derechos supone repensar los principios, reglas e institutos propios
del derecho administrativo segtin este modelo, siendo este paradigma el equilibrio del poder en-
tendido como el conjunto de prerrogativas que persiguen el reconocimiento de derechos y, por
tanto, el concepto es el de derechos versus otros derechos. Ver Balbin (2018, p. 36).
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dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional se ha visto afectado al no poder ini-
ciar o proseguir las solicitudes de manera presencial. En este contexto es que el
INPI gener6 una mesa de entradas virtual, ampliando la ejecucién de tramites
de las dreas de Asuntos Legales, Transferencia de Tecnologia, Marcas y Patentes,
pudiendo de este modo el usuario realizar los trdmites de manera remota desde
cualquier parte del territorio nacional.'

El derecho de la propiedad industrial, tal y como ha sido enunciado en re-
iteradas ocasiones por la doctrina nacional, tiene un rol preponderante en el
desarrollo técnico-cientifico de cualquier pais, incentivando la inversién y el es-
piritu innovador. Esto incluye a la investigacién en materia sanitaria, mds espe-
cificamente la epidemioldgica, que serd la solucién a la crisis que actualmente se
transita a nivel mundial.

Pero el derecho que otorga la obtencién de una patente no puede tomarse
en forma aislada, maxime cuando se encuentra comprometido el orden publico
sanitario y la sociedad estd inmersa en un contexto de emergencia; nos coloca en
una posible situacién de colisién de derechos, como referimos mds arriba en esta
introduccién al tema.

En los pdrrafos subsiguientes estableceremos la conexién entre la crisis del
COVID-19 vy la aparicién del o los firmacos que pueden combatirlo con los
institutos regulados en la Ley 24481 de Patentes de Invencién y Modelos de
Utilidad y sus modificatorias, su evolucién desde que se sanciond la derogada Ley
111, en especial lo reglado en cuanto a la posibilidad de patentar firmacos, y la
licencia obligatoria del articulo 45 de la ley actual.

2. El patentamiento de farmacos. Generalidades
Empecemos encuadrando el derecho subjetivo que obtiene el titular de una patente
(por ende, también de la patente de un firmaco). Encuadran al derecho de autor
(propiedad intelectual propiamente dicha o en sentido estricto) y al derecho de la
propiedad industrial (patentes, modelos y marcas) (Causse, 2017 p. 411).
Entonces —como derecho subjetivo enmarcado dentro del derecho de la pro-
piedad industrial—, el derecho del titular de la patente del firmaco es un derecho
de propiedad patrimonial que no encaja en la divisién dicotémica entre derechos
reales o personales manifiesta en el Cédigo Civil y Comercial (articulos 724 y

14 Lainformacién estd disponible en “Portal de Trdmites” de la pdgina web oficial del Instituto
Nacional de la Propiedad Intelectual. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noti-
cias/portal-de-tramites-nuevas-funcionalidades.
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1882) (Causse, 2017 p. 411)." “Patrimonial” en el sentido constitucional de la
expresién conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
cién, mds extensivo que la mera nocidén del “derecho real de dominio”.'® Ademis
de patrimonial, estamos hablando de un derecho de oponibilidad absoluta o erga
omnes, otorgando facultades exclusivas al titular de la patente, viéndose expresa-
do esto en las acciones que tutelan este derecho.

No es una caracterizacién meramente tedrica. Por un lado, el hecho de con-
ceptualizar los derechos de propiedad intelectual como derechos patrimoniales
les confiere la proteccién que el ordenamiento juridico le reconoce al derecho
humano de propiedad, siendo las limitaciones a este excepcionales y de interpre-
tacion restrictiva. Y, por el otro, la significacién econdmica que estos derechos
tienen; en este sentido, los argumentos utilitaristas en materia de patentes en-
cuentran su fundamentacién bésica en la necesidad de desarrollar los incentivos
que resulten necesarios para mantener un nivel de actividad inventiva socialmen-
te deseable (Iannello, 2013a, p. 56).

Causse (2017, p. 411) senala que todos los derechos que componen el género
de derechos de propiedad intelectual “recaen sobre objetos inmateriales” (corpus
misticum), que suelen materializarse en bienes corporales (corpus mechanicum),
sirviendo como medio para percibirlo. En este caso, el objeto es la patente, que
considerada en si misma es una entelequia, un titulo otorgado por el Estado a
través del drgano competente para hacerlo al creador de una invencién, cuando
esta reuna los requisitos exigidos por ley y que no se encuentre entre las causales
de exclusién o prohibicién de patentabilidad.

En cambio, el corpus mechanicum (el medio) serd la vacuna que se ha paten-
tado. La OMS define “vacuna” como “cualquier preparacién destinada a generar
inmunidad contra una enfermedad estimulando la produccién de anticuerpos”."”

15  Si bien son patrimoniales y absolutos, los derechos intelectuales no encuadran dentro de los
derechos reales, ya que en estos su objeto es la cosa (solo excepcionalmente puede consistir
en un bien como lo indica el articulo 1882 del Cédigo Civil y Comercial). Tampoco son
derechos personales, pues estos son de efecto relativo y las facultades que de ellos dimanan
se asientan en una relacién juridica que vincula a personas determinadas. En la doctrina “se
ha sostenido la tesis de que los derechos intelectuales (iura in re intllectuali) constituyen una
categoria distinta de los derechos reales y personales. No obstante, ello no propugna una
identidad de régimen” (Causse, 2017, p. 412).

16 Corte Suprema de Justicia de la Nacién, Pedro Emilio Bourdieu c/Municipalidad de la Capi-
tal. La CSJN definié a la propiedad como “todos los intereses que un hombre puede poseer
fuera de sf mismo, fuera de su vida y de su libertad” (Fallos: 145:307).

17 OMS, Vacunas. World Health Organization. Disponible en: https://www.who.int/topics/

vaccines/es.
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Hay que aclarar que no se viola este derecho de propiedad cuando, de acuerdo
a la legislacion, vlidamente sancionada y ajustada a derecho y de modo que no
resulte arbitrario, la patente no es concedida al solicitante. En cambio, si podria
invocarse el derecho humano a la propiedad si un titular de una patente es privado
injustamente del bien o se le afecta su pleno goce y disfrute (Schétz, 2013c, p. 137).

Con los conceptos precedentes, cabe preguntarse: ;Es una vacuna susceptible
de ser patentada y conferirle al titular los derechos y obligaciones que especifica
la Ley 244812 La respuesta es si. Al derogar el actual régimen legal de patentes la
vieja Ley 111 del afo 1864, se elimind su articulo 4, que prohibia expresamente
la posibilidad de patentar composiciones farmacéuticas (por ende, las vacunas, al
estar entras comprendidas dentro del género de los firmacos). Ergo, si es materia
patentable una vacuna, a los fines de dar cumplimiento con los recaudos que el
articulo 4 de la Ley de Patentes exige para que esta pueda patentarse, podremos
conceptualizarla como un producto que constituye creacién humana que permi-
te transformar la materia para su aprovechamiento por el hombre (invencién),
siendo, a su vez, novedosa y entranando actividad inventiva y con aplicacién
industrial.

Este es un punto de especial importancia en el tema que nos convoca, méxime
cuando la patente es un medio para incentivar la innovacidn, ya que sin ella y sin
un mercado, no habria investigacién privada. Siguiendo esta légica, el sistema
lleva a reclamar la afectacién de la inversion hecha en vista a un futuro retorno.
Si el sistema de patentes promueve una recompensa como contraprestacion por
el desarrollo de vacunas, esa inversién es una propiedad para su titular. Sobre
todo si se la ha escogido como el medio para promover la innovacién (Schétz,
2013c, p. 138).

A continuacién, veremos la evolucién sobre la posibilidad de patentar va-
cunas en Argentina, los requisitos que actualmente la ley le exige a una vacuna
para poder ser patentada, el procedimiento a seguir y los cambios que este ha su-
frido durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado durante
la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, y los derechos que la ley
otorga al titular de la patente de la vacuna.

2.1. Evolucién

En los albores de la Edad Moderna, cuando se concedieron las primeras patentes
con mecanismos mucho menos sofisticados que los que tenemos actualmente,
tales reconocimientos se otorgaban con una finalidad retributiva al inventor por
su aporte a la sociedad.
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Posteriormente, se anadié el fundamento de evitar que los inventores dieran
publicidad a sus invenciones y asi evitar que permanecieran ocultas. Ademds,
cabe afadir que el hecho de un privilegio en la explotacién del titular de la pa-
tente sirve de incentivo para que otros intenten llegar a resultados similares por
recursos y medios propios e innovadores, generando un circulo virtuoso en el
desarrollo inventivo de la sociedad.

Me atrevo a decir que hoy no hay dudas de la importancia que tiene la exis-
tencia de las patentes para incentivar la investigacién y el desarrollo, y en la pro-
mocién y aplicacién del conocimiento técnico y cientifico, mdxime en materia
farmacoldgica (y epidemioldgica, como herramienta mds eficaz de combatir el
coronavirus). Asi lo expresaba a mediados de los anos 80, el profesor de la Uni-

versidad de Munich, E K. Beier (1986):

El derecho exclusivo de patente no se limita a fomentar la disposicién de las em-
presas a invertir en nuevos desarrollos —es decir que no actta sélo en la fase de
investigacion y desarrollo del proceso innovador—, sino que también fomenta de-
cisivamente la aplicacién y la divulgacién del conocimiento técnico, que es lo que
a la larga resulta de interés para el progreso técnico. Al asegurarse el uso exclusivo
de la invencién para una sola persona —el titular de la patente—, esta idea técnica
intangible, accesible a todos una vez revelada, se convierte en un bien negociable,
un objeto del tréfico juridico y comercial. De este modo, la invencién puede
explotarse sin riesgo, y no s6lo en el establecimiento propio: puede transferirse
y darse en licencia a otros; el progreso técnico encarnado en ella se difunde y la
patente se convierte en un importante instrumento de la transferencia de tec-

nologfa. (p. 11)

Pero pareciera que esto no fuera asi para el legislador argentino a finales del
siglo XIX al reglamentar el derecho de propiedad intelectual, al menos en cuanto
a la consideracién de los firmacos como materia patentable se refiere. En pala-
bras de Pedro Chaloupka (1987, p. 34), la Ley 111 se sanciond con un espiritu
de in dubio contra patentem, el cual luego se vio reflejado en las decisiones de los
tribunales que tuvieron que resolver sobre la materia. Asi, el articulo 4 de la ley
derogada establecia que no eran patentables las “composiciones farmacéuticas”.

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en OMPI/
ALADI/81/4/4, precisa los conceptos de “composicién” y “compuesto”. “Com-
posicién o mezcla de sustancias” es la accidn y efecto de componer; por analogia
se emplea para denominar quimicamente a la mezcla de dos o mds compuestos
con o sin aditivos o de un compuesto y aditivos. Respecto al “compuesto”, qui-
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micamente se define como una sustancia que se genera al hacer reaccién la sus-
tancia o varias sustancias entre si.

Chaloupka hace un muy completo repaso de la jurisprudencia que ha sos-
tenido la constitucionalidad del precepto prohibitivo de la Ley 111. En el ano
1970, la Corte Suprema de Justicia de la Nacién, en autos American Cyanamid
Company c/Unifa SACI, slusurpacion de patente de invencion, se pronuncié por la
constitucionalidad de la prohibicién contenida en la Ley 111 sobre la patenta-
bilidad de las composiciones farmacéuticas. En este caso, la actora era titular de
una patente de un método para producir un antibiético (dimetilclortetraciclina)
y entablé una demanda contra el laboratorio Unifa por usarla en la produccién
de un firmaco, importada de Italia, donde se habria fabricado con el procedi-
miento patentado por Cyanamid. Frente a esto, Unifa declaré ignorar el proce-
dimiento por el cual su proveedora en Italia obtuvo el antibidtico, negando que
hubiera sido aquel el patentado por Cyanamid y sehalando que la patente de un
procedimiento no podia intentar enervar la legitimidad del producto obtenido.
La Corte se pronuncié por la constitucionalidad de la prohibicién de patentar
composiciones médicas de la Ley 111; el razonamiento puede resumirse de la
siguiente manera: 1) el tépico se proyecta en el plano supremo del interés de la
salud al igual que lo hizo la entonces ley de patentes francesa de 1844, que ins-
piré al texto argentino, la cual partia de la base de que era preferible distribuir
el medicamento en beneficio publico que reconocerle el privilegio a su inventor;
2) la patentabilidad de los procedimientos para la obtencién de fdrmacos debe
analizarse con prudencia, porque podria desvirtuarse la prohibicién del articulo
4 dela Ley 111; 3) la prohibicién legal comprende la composicién en si misma,
la proporcién de los componentes de esta, e incluso la farmacopea veterinaria;
4) la prohibicién no es inconstitucional, pues todos los derechos consagrados en
la Constitucién Nacional son susceptibles de ser razonablemente reglamentados,
tratindose en el caso de los inventos de firmacos, pudiendo resultar perjudiciales
a los altos objetivos del Estado (Chaloupka, 1987, p. 60).

A raiz de esta interpretacién, los inventores de productos farmacéuticos se vie-
ron limitados a solicitar el patentamiento de procedimientos para obtener aque-
llos, pero no los productos en si, mis alld de que cumplieran con los requisitos
de patentabilidad. Se trataba de los denominados “procesos andlogos”, aquellos
que contienen un nuevo producto, pero cuyos pasos ya resultan conocidos (Ben-
sadon y Sdnchez Echagiie, 2008, p. 59).

Pero esta postura por la constitucionalidad del precepto prohibitivo del pa-
tentamiento farmacolégico no fue pacifica durante la vigencia de la ley derogada.
Jorge R. Vanossi sostuvo que, en primer lugar, la prohibicién violaba el articulo
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17 de la Constitucién Nacional, que establece que todo inventor es propietario
exclusivo de su invento por el término que dicta la ley (Laquis, s.f.). A este primer
argumento, Chaloupka (1987) anade que la propia ley establecia que los nuevos
descubrimientos o invenciones “en todos los géneros de la industria” confieren a
sus autores el derecho exclusivo de explotacién (articulo 1). Y, en segundo lugar,
Vanossi sefialaba que era inadmisible el hecho de que la ley de patentes excluyera
en su totalidad un género cualquiera de inventos en funcién de la rama industrial
a la que perteneciera, més alld de que si puedan ser tratados con un criterio dife-
renciado sin tener que llegar a la prohibicién (Chaloupka, 1987, p. 64).

Como bien senalara Ernesto O’Farrell (1988, p. 37), en la época en la que se
dictaron la Ley 111 y la ley francesa (1864 y 1844, respectivamente), la ciencia
quimica no tenia ni de lejos el nivel de sofisticacién que actualmente tiene y a la
farmacologia ni siquiera podia considerdrsela una ciencia. En efecto, dice A. R.
Vézquez (1991, p. 42), en ese momento histérico las recetas eran las denomina-
das “magistrales” y los boticarios las componian sobre la base de las prescripcio-
nes efectuadas por los doctores, por ende, si esas recetas consistian en mezclar
componentes extraidos —la mayoria de las veces— de la naturaleza, dificilmente
pudieran ser patentables, porque impediria que otros boticarios pudieran realizar
duplicados de dichas combinaciones. Probablemente, de alli venga la prohibi-
cién de patentar composiciones farmacéuticas, no porque fueran medicamentos,
sino porque eran simples mezclas. Situacién que en el siglo XX fue cambiando,
lo cual indefectiblemente se veria reflejado en la legislacién supranacional y, pos-
teriormente, en la nacional.

Asi, la industria quimico-farmacéutica ha experimentado un desarrollo espec-
tacular, en especial a partir de la década de 1930, cuando se pasa de un método
de produccién en el que los medicamentos se elaboraban en forma artesanal en
las mismas farmacias a otro en el que la produccién es emprendida a gran escala
por establecimientos industriales que cuentan con una vasta dotacién de recursos
humanos, tecnoldgicos y econdémicos, y en los que las especialidades medicinales
son sometidas a sendos procesos de control de seguridad, eficacia y calidad.'®

Posteriormente, empezaron a sumarse argumentos eficientistas justificantes
de los derechos de propiedad intelectual basados en su impacto econdémico. Esto
tuvo especial importancia para el caso de la industria farmacéutica porque: 1) es
un sector de la industria que por su propia naturaleza tiene un rol fundamental
en la investigacién y con costos elevados; 2) sencillez en la imitacién de las in-
venciones y bajo costo, lo cual genera incentivos a la inversién (nétese que las

18  Ver Panadeiros (1991, p. 57).
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especialidades medicinales innovadoras requieren una inversién elevada, pero su
copia es sencilla y barata); 3) la competencia entre las empresas gira en torno a la
innovacién, por lo que las ganancias dependen en gran medida de esta.

Estos estudios econédmicos concluyeron en que la falta de patentes en la in-
dustria farmacéutica reduciria la tasa de gasto en investigacién y desarrollo en
mayor proporcidén que en otras industrias.” Es en funcién de estos especiales re-
quisitos de la industria farmacoldgica que resultan los incentivos a la innovacién
para asegurar la actividad inventiva, fundamento del sistema de patentes (lan-
nello, 2013, p. 29). A punto tal que, sobre la necesidad de proteccién de la pa-
tente en la industria farmacéutica, unos afos mds adelante, Peter Kolker (1996)
(miembro del Comité de Propiedad Intelectual de la Federacién Internacional de
la Industria del Medicamento) citando a Silberston (1987), sefalaba que dicha
industria “es totalmente dependiente de la proteccién de patentes” porque “es la
exclusividad que otorga la patente la que protege el enorme riesgo de inversién
en investigacién y desarrollo, al brindar al innovador la oportunidad de obtener
una compensacion por un periodo de tiempo limitado” (p. 15).

Los clamores de la doctrina por una reforma de la legislacién en esta materia
se vieron reflejadas en la elaboracién de una clasificacién de las tendencias que se
dieron en la reforma legislativa: el aislamiento y la armonizacién.” El “aislamien-
to” promovia el concepto de que las normas de cada nacién debian moldearse se-
gln su situacién particular. En cambio, la “armonizacién” se basa en el estableci-
miento de estdndares minimos a nivel supranacional que deben respetarse por las
legislaciones internas que adhieran a estos, teniendo en cuenta el contexto de una
creciente interdependencia y necesidad de promover la innovacién. Al momento
de elaborarse esta teoria, ya habia un proyecto de reforma del Poder Ejecutivo
(53/1993) que, a criterio de la doctrina, seguia la tendencia de la armonizacién.”!

Hubo que disefar un sistema de protecciéon de la patente farmacéutica en la
que: 1) el periodo de vigencia de las patentes fuera lo suficientemente prolongado
como para que su titular pudiera obtener una compensacién por su invencién y
en el cual el innovador pudiera estimar que valdria la pena asumir el riesgo que
implica el proceso de investigacién y desarrollo (nétese la importancia que tiene
esto en el dia de hoy en el campo de la medicina en cuanto a lo referido al desa-
rrollo de la vacuna para el coronavirus); 2) se cubra la invencién que es objeto de
la patente (v.gr. la vacuna); 3) tutela judicial efectiva para el titular de la patente,

19 Ver Panadeiros (1991, p. 54).
20 Asi lo conceptualiza Rozansky (1994, p. 38).
21 Ibidem.
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la posibilidad de reivindicarla mediante procedimientos eficaces y la habilitacién
de las vias recursivas o impugnatorias pertinentes (detencién y sancién de la in-
fraccién) que surgen de su oponibilidad erga omnes.

Importante en este aspecto fue el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio — Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelec-
tual Relacionados con el Comercio (GATT-ADPIC) que establecieron disposi-
ciones minimas a ser incluidas en las leyes de patentes de los paises miembros de
la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), la cual entré en vigor el 1 de
enero 1995. El Acuerdo ADPIC fue aprobado por Argentina el 7 de diciembre
de 1994 por la Ley 24425, con jerarquia supralegal por imperio del articulo 75,
inciso 22 de la Constitucién. Entre las disposiciones que establece el ADPIC
que nos interesan para este trabajo se encuentran: la posibilidad de que los paises
miembros adopten medidas para proteger la salud publica y aplicar las medidas
apropiadas para prevenir el abuso en el ejercicio de los derechos (articulo 8), las
cuales deben ser coherentes con las disposiciones del Acuerdo, especialmente lo
referido a la materia patentable (articulo 27), limitadas excepciones a la infrac-
cién (articulo 30) y el cardcter limitado y excepcional de las licencias obligatorias
(articulo 31).

Como principios generales del ADPIC (aplicables también a la industria far-
macéutica) se puede mencionar que: 1) se establece un piso minimo de protec-
cién exigida, pudiendo los paises miembro en sus legislaciones internas aumentar
el nivel de proteccién de la propiedad intelectual, pero no disminuirla; 2) la
igualdad de trato entre sus nacionales con los de los demds miembros en cuanto
a la proteccién de su propiedad intelectual (articulo 3); 3) toda ventaja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier
otro pais se otorgard inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos
los demds miembros (articulo 4). Todos estos principios deben interpretarse ar-
moénicamente con las excepciones mencionadas en el pdrrafo anterior acerca de la
proteccién de la salud publica y la prevencién del abuso del derecho.

Pero quizds lo més relevante del articulado del instrumento internacional, al
menos a los efectos de este trabajo, sea que, conforme surge de la letra del articulo
27 del ADPIC, se pueda concluir que los productos farmacéuticos son patenta-
bles para este Acuerdo ratificado por Argentina; considerando que en el referido
articulo establece que las patentes podrdn obtenerse por todas las invenciones, ya
sean productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnologfa.

El Poder Ejecutivo Nacional reglamenté el ADPIC (Ley 24425) y el Convenio
de Paris (Ley 17011) por el Decreto 621/1995, en conjuncién con la entonces
vigente Ley 111. El problema se presenta al darse la situacién de tener vigente un
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tratado internacional con sus normas programdticas reglamentadas que permite
patentar firmacos y una ley nacional también vigente que lo prohibe (articulo 4 de
la Ley 111) ;Cudl prevalece? La Corte Suprema ha resuelto que cuando la Nacién
ratifica un tratado firmado por ella con otro Estado, se obliga internacionalmente
a que sus 6rganos administrativos y jurisdiccionales apliquen aquel tratado en los
supuestos que este contemple, siempre que contenga descripciones suficientemente
concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicacién inmediata.”

Esta necesidad de dar cumplimiento con la manda constitucional de adecuar
las leyes de la nacién a los tratados de jerarquia supralegal que surge del articulo
75, inciso 22 de la Constitucién Nacional claramente potenciaron los argumen-
tos en favor de la reforma, lo que llevé a que se sancionara la Ley 24481.

La nueva legislacién trajo varias innovaciones, la que mds nos interesa es la in-
clusién de la patentabilidad de las invenciones de productos farmacéuticos. Pero
scémo se soluciond el plazo de vigencia para estas patentes? Hay que distinguir
segun se trate de patentes de procedimientos para la obtencién de un férmaco
o patentes de un producto farmacéutico. Las referidas a procedimientos eran
patentables bajo la Ley 111 y lo contintan siendo por aplicacién del principio
de no regresividad en la proteccién del articulo 65, inciso 5 del ADPIC, que
prohibe las modificaciones que los paises miembros introduzcan a su legislacién
doméstica disminuyan la compatibilidad de esta con el Acuerdo (recordar el piso
minimo al que me referi anteriormente). Pero los productos no lo eran por la
interpretacién que se hacia del régimen anterior, y ahora si.

Las solicitudes para patentarlos pudieron presentarse desde el 1 de enero de
1995 (articulo 70, pdrr. 8, inciso a del ADPIC y articulo 101, inciso a del anexo
IT del Decreto 260/1996), pero no fueron otorgadas hasta pasados cinco afos
de la publicacién de la Ley 24572, modificatoria de la Ley 24841 en el Boletin
Oficial (articulo 100, anexo I del Decreto 260/1996), lo que podria denominarse
un “Periodo de Transicién para los medicamentos”. Esto fue muy criticado por
la doctrina (Chaloupka, Padilla, Zuccherino, Mitelman) por demorar injustifi-
cadamente la aplicacién efectiva de los tratados internacionales ratificados por la
Republica Argentina, que consagraban el derecho a la propiedad intelectual en
todas la industria farmacéutica, dejando atrds la interpretacién prohibicionista
del articulo 4 de la Ley 111 (Rozansky, 1996, p. 139).

Lo que la ley no aclaraba era qué ocurria en ese periodo de transicién de cinco
afos entre el 1 de enero de 1995 al 24 de octubre de 2000 hasta que pudieran ser

22 Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Ekmekdjian, Miguel A. c/Sofovich, Gerardo y otros,
7107192, LL, 1992-C-543 y ss.
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otorgadas las patentes solicitadas sobre los productos farmacéuticos. La respuesta
estd en el articulo 101, pérr. 3, anexo II del Decreto 260/1996 (que toma como
base el articulo 70, pdrr. 9 del ADPIC), que establece que procede durante la
transicién el otorgamiento de Derechos Exclusivos de Comercializacién (DEC)*
durante un periodo de cinco afos o hasta que se conceda o rechace la patente.
Al vencimiento de dicho plazo, se preveia una “licencia compulsiva automidtica’,
prohibida por el articulo 31 del ADPIC, autorizando a terceros que estuvieran
utilizando el invento sin autorizacién del titular de la patente a continuar con la
explotacién contra el pago de una retribucién “justa y razonable” (articulo 101,

parrs. 3 y 4 del Decreto 260/1996, anexo I).

2.2. Requisitos de patentabilidad

Hemos visto el camino que ha tenido que recorrer la ley hasta llegar a la actuali-
dad. Ahora veremos los requisitos que debe cumplir una vacuna para ser consi-
derada “patentable”.

Elarticulo 101, inciso I, ap. B, anexo II del Decreto 260/1996 es claro al reglar
que para patentar inventos farmacéuticos, se deben cumplir idénticos requisitos
de patentabilidad que los que deben cumplir las demds materias patentables. Es
decir, cumplir con el articulo 4, pdrr. 1 de la Ley 24481 (que toma de base el ar-
ticulo 27.1 del ADPIC) cuando norma que “serdn patentables las invenciones de
productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicacién industrial”. Analicemos los elementos
en cuanto a materia farmacoldgica se refiere.

“Invencién” (articulo 4, inciso a): aqui estamos ante el requisito sustantivo de
la materia patentable, al cual luego tendremos que adjetivarlo como novedoso,
que entrafe actividad inventiva y tenga aplicacién industrial. Un firmaco, ya
sea producto (en el caso de la eventual vacuna contra el coronavirus, estamos
ante un producto) o procedimiento, constituird una invencién cuando se trate
de una “creacién humana que permita transformar materia o energia para su
aprovechamiento por el hombre”. Pareciera que esta creacién tiene dos elemen-
tos: transformacién de la materia o la energfa (elemento funcional)* y el fin del

23 Esto no los relevaba en lo absoluto de cumplir con los recaudos de registro, elaboracién,
fraccionamiento, prescripcién, expendio, comercializacién, importacién y exportacién far-
macéutica de la Ley 16463 para la autorizacién de la elaboracién y comercializacién de estos
(articulo 98 de la Ley 24481), teniendo tanto al INPI como a la autoridad sanitaria como
autoridades de contralor del cumplimiento de dichos recaudos.

24 Funcional en el sentido causa-efecto, el de generar un cambio en el mundo externo al actuar.
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aprovechamiento por el hombre (elemento final). ;Encuadra aqui una vacuna?
Evidentemente. Transforma ciertos compuestos quimicos en una sustancia activa
que tiene por objeto generar anticuerpos en el ser humano al ser introducida ya
sea por inyeccién o inhalacién. Hay un elemento funcional que es la composi-
cién farmacéutica que contiene la vacuna y un elemento final consistente en la
generacién de anticuerpos en el ser humano.

Tal y como lo ha senalado doctrina anteriormente citada, se trata de invencio-
nes cuya generacién y desarrollo requiere de importantes inversiones, pero cuya
reproduccién es relativamente sencilla y poco onerosa. Asi es el caso de la vacuna
para el COVID-19: actualmente, 183 candidatas —a casi un afio de comenzado el
brote— tienen que atravesar multiples filtros preclinicos y clinicos con inversiones
multimillonarias y, a su vez, la previsién de producir cientos de millones de dosis
cuando alguna o algunas de ellas logren superar todas las fases, justamente por la
facilidad de reproduccién.

Esto se ve reflejado en los caracteres particulares y distintivos que la industria
farmacéutica presenta: 1) en su desarrollo juega un papel fundamental la inves-
tigacién, dado que esta en si misma busca mejorar la salud humana, lo que hace
también a una mirada social porque mejora la salud publica a través de un proce-
so de experimentacién, “falseable”, sujeto a prueba y error, el cual incluso podria
tener consecuencias negativas para la salud; 2) la organizacién de la investigacién
cientifica y técnica, que lo vemos reflejado en el sistema de fases preclinicas y
clinicas, punto enunciado en la introduccién de este texto; 5) implica un enorme
esfuerzo humano e involucra el desembolso de cuantiosos recursos econémicos;
4) vulnerabilidad a la imitacién, su sencilla reproduccién, de lo que se deriva su
ultimo cardcter; 5) los estrictos controles que impone la Administracién Publica
sobre ellos, maxime cuando estd en juego un bien colectivo como la salud publica
(Zuccherino y Mitelman, 1994, pp. 88-89).

La importancia de los rigurosos controles de la administracién puablica excede
el dmbito administrativo o de la regulacién del INPI. El Cédigo Penal Argen-
tino, en su Libro Segundo, Titulo VII (Delitos contra la Seguridad Pdablica),
contiene en su Capitulo IV tipos penales vinculados con la cuestién referidos a
delitos contra la salud publica como bien juridico protegido en los articulos 200,
201, 203, 204, 204 bis, 204 ter, 204 qudter, 204 quinquies y 208. Un caso claro
de esto durante la pandemia del COVID-19 fue la divulgacién del “diéxido de
cloro” como método paliativo, lo cual fue desmentido tanto por la OMS como
por el Ministerio de Salud de la Nacién.

“Novedad” (articulo 4, incisos b y ¢): de la interpretacién del precepto legal
podriamos decir que es novedoso todo aquel firmaco o toda aquella vacuna que
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no esté comprendida en el estado de la técnica (inciso b). En el inciso ¢ del mis-
mo articulo la ley define al estado de la técnica como aquel conjunto de conoci-
mientos técnicos que se han hecho publicos antes de la fecha de presentacién de
la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida, mediante una descripcién
oral o escrita, por la explotacién o por cualquier otro medio de difusién o infor-
macién, en el pais o en el extranjero. Es decir, nuestra ley adhiere al concepto de
“novedad absoluta” en consonancia con el ADPIC y con el Convenio de Paris,
porque para que un conocimiento técnico forme parte del estado de la técnica
debe estar publicitado en el pais o en el extranjero al momento de ser presentada
la solicitud argentina o de la prioridad invocada (Bensadon y Sdnchez Echagie,
2008, p. 28).

Esto también se vincula con los datos exigidos para obtener la autorizaciéon
ante la Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Mé-
dica (ANMAT) para poder comercializar la vacuna, un tépico no menor que, en
determinadas situaciones, puede colocar al solicitante en la situacién de revelar
datos sobre el firmaco de dificil produccién, informacién que luego puede utili-
zar en el procedimiento para obtener la patente ante el INPI, como lo desarrolla-
ré en el punto 2.3 de este trabajo.

En este sentido, el ADPIC regula que cuando los Estados establezcan como
condicién para aprobar la comercializacién de productos farmacéuticos la pre-
sentacién de pruebas u otros datos no divulgados cuya elaboracién suponga un
esfuerzo considerable, deberdn proteger esos datos contra todo uso comercial
desleal y contra toda divulgacién, excepto cuando sea necesario para proteger al
publico o que se adopten medidas para garantizar la proteccién contra todo uso
comercial desleal (articulo 39.3).

Del articulo se desprenden cinco requisitos taxativos para la proteccién de
los datos requeridos por la autoridad publica para aprobar la comercializacién:
1) que se trate de datos exigidos y presentados como condicién para aprobar
la comercializacién de productos farmacéuticos o quimicos agricolas; 2) que,
justamente, el objeto sea un producto farmacéutico o quimico agricola; 3) que
utilicen nuevas entidades quimicas, que en el dmbito especifico de los firmacos
que incluyen un principio activo cuya comercializacién no haya sido previa-
mente aprobada por la autoridad sanitaria del pais; 4) que se trate de datos
de pruebas u otros datos no divulgados; 5) que la elaboracién de esos datos
suponga un esfuerzo considerable, entendido como aquellas “actividades de
produccién de datos que demandan un esfuerzo de cardcter no habitual y que
resultan significativamente extensas en su alcance y duracién” (Zuccherino y

Mitelman, 1994, p. 163).
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Con relacién a los datos probatorios para la contratacién de vacunas para el
coronavirus, el 29 de octubre de 2020 se aprobé en la Cidmara de Senadores de la
Nacién un proyecto que venia con media sancién de la Cdmara Baja presentado
por el diputado Mdximo Kirchner, declarando de interés publico la investiga-
cién, desarrollo, fabricacién y adquisicién de las vacunas destinadas a generar in-
munidad adquirida contra el COVID-19, como asi también los medicamentos,
tratamientos y otras tecnologfas aplicables en el marco de la emergencia sanitaria
establecida por la Ley 27541 y prorrogada por el Decreto 260/2020, sus modifi-
catorias y normativa complementaria en virtud de la pandemia declarada por la
OMS (articulo 1 del proyecto sancionado).

Recordar que si bien se protegen los datos exigidos para la comercializacién en
virtud del articulo 39.3 del ADPIC, el mismo articulo reconoce una excepcién a
la regla cuando “sea necesario para proteger al pablico”, y asi lo trata el proyecto
sancionado por la Cdmara Alta, atin sin promulgar por el Poder Ejecutivo.

Entre los aspectos mds relevantes del proyecto podemos enumerar los siguientes: >

1) Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a que, a través del Ministerio de
Salud, pueda incluir en los contratos que celebre y en la documentacién com-
plementaria para la adquisicién de vacunas destinadas a generar inmunidad ad-
quirida contra el coronavirus, cldusulas o acuerdos de confidencialidad acordes
al mercado internacional de las vacunas, de conformidad con las leyes de Acceso
a la Informacién Publica (Ley 27275), de Derechos del Paciente (Ley 26529), y
normas concordantes, complementarias y modificatorias (articulo 5)

2) El adquirente de vacunas contra el coronavirus, debe presentar a la AN-
MAT a los efectos de la intervencién de su competencia la informacién o dossier
de las vacunas que acrediten la eficacia e inocuidad de las mismas y deben ser
autorizadas por el Ministerio de Salud en un plazo maximo de 30 dfas, previo
a su uso en la poblacién, en la medida que tengan aprobacién por parte del re-
gistro pertinente o autorizacién de comercializacién en los paises del Anexo I de
la Ley de Confidencialidad (24766).% Caso contrario se aplicard el proceso de
inscripcién de medicamentos de origen biolégico, de vacunas y radiofirmacos de
la ANMAT (articulo 8).

3) Los contratos celebrados deberan ser remitidos a la Auditoria General de la

25 Trdmite ante el Senado disponible en: https://www.senado.gob.ar/parlamentario/parlamen-
taria/ordenDelDiaResultadoLink/2020/373.

26 Estados Unidos, Japén, Suecia, Confederacién Helvética (Suiza), Israel, Canadd, Austria,
Alemania, Francia, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, Paises Bajos, Bélgica,
Dinamarca, Espana, Italia. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/40000-44999/41094/norma.htm.
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Nacién y a las autoridades de la Comisién de Accidn Social y Salud Publica de la
Cdmara de Diputados de la Nacién y de la Comisién de Salud del Senado de la
Nacién, con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cldusulas de
confidencialidad que pudieran incluirse (articulos 9 y 10).

4) Las facultades y autorizaciones que el proyecto establece tendrdn vigen-
cia hasta 12 meses posteriores a la finalizacién de la ampliacién de la emergen-
cia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus establecida en el decreto
260/20 y sus modificatorias (articulo 11).

5) Las cldusulas o acuerdos de confidencialidad no podrén estar referidos a los
aspectos técnicos de la vacuna y no son aplicables a los organismos de control de
su seguridad y eficacia (articulo 11).

“Actividad Inventiva” (articulo 4, inciso d): la ley expresa que “habrd actividad
inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado
de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la ma-
teria técnica correspondiente”. En este sentido, Zuccherino y Mitelman (2008)
expresan que la actividad inventiva o “altura inventiva’, como otras legislaciones
la denominan, “es, probablemente, el requisito més caracteristico a evaluar para
determinar la patentabilidad de los inventos” (p. 33).

La anterior legislacién hacia referencia al “mérito inventivo” en su articulo 5 al
establecer que “las patentes serdn acordadas por 5, por 10 y por 15 afios, segtin el
mérito del invento”. El mérito hoy no tiene relevancia a los efectos de determinar
el plazo de concesién de la patente porque el articulo 35 de la Ley 24484 norma
que esta “tiene una duracién de 20 anos improrrogables, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud”, sin distincién de mérito alguno.

No hay que confundirlo con la novedad; esta existe si hay cualquier diferencia
entre la invencidn y el arte previo, le sirve de presupuesto a la actividad inventiva.
Lo que aqui se busca determinar es si el firmaco introduce un avance en la tecno-
logia, lo cual estd intrinsecamente relacionado con la finalidad del ordenamiento
patentario en lo que se refiere a incentivar la investigacién y el desarrollo técnico
y cientifico. En este caso, también podriamos afadir las implicancias que esto
tiene en los intereses superiores del Estado en la proteccién de la salud publica y
la vida de las personas en cuanto a la lucha contra el coronavirus se refiere.

Lo cierto es que la ley no da reglas precisas sobre cudndo estamos frente a una
actividad inventiva, siendo que esto no es un proceso sencillo, cuestién que, even-
tualmente, quedard a criterio de la apreciacién subjetiva del 6rgano jurisdiccional.
Criterio que no deberd ser muy riguroso, teniendo en cuenta que el hecho de en-
contrarse reunidos los requisitos de novedad y aplicacién industrial da un indicio
de la existencia de la actividad inventiva (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 34).
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Al ser la actividad inventiva una variante con un fuerte componente subjetivo
—para evitar posibles andlisis arbitrarios—, la doctrina ha elaborado una serie de
pasos a seguir para determinar la concurrencia o no de este requisito de patenta-
bilidad en el caso que se trate.

Primero hay que determinar el estado de la técnica al estado de la solicitud
(hoy, el estado serfa: no hay vacuna o tratamiento para el COVID-19), podria
determinarse v.gr. constatando la documentacién recolectada por la ANMAT, tal
como surge del articulo 8 del proyecto sobre interés publico en la contratacién de
vacunas para el coronavirus anteriormente citado. Determinado el estado de la
técnica, se procede a la construccién de una persona ideal, normalmente versada
en la materia técnica correspondiente (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 38), en
este caso, la farmacoldgica, v,gr. un laboratorio. Y finalmente, teniendo en cuen-
ta el estado de la técnica (inexistencia de la vacuna) y la persona normalmente
versada en la materia técnica correspondiente (el laboratorio), se analiza si el
invento no se hubiera deducido en forma evidente para esa persona (Zuccherino
y Mitelman, 2008, p. 39).

Independientemente de esta construccién, entiendo que a quien le toque juz-
gar sobre la concurrencia de la actividad inventiva en la vacuna no le serd muy
dificil, teniendo en cuenta el riguroso sistema de fases que una vacuna debe atra-
vesar para llegar a ser aprobada, producida en masa, comercializada, distribuida
y patentada.

Claramente, estas ponderaciones no son taxativas. Puede tenerse en cuenta
también la “satisfaccién de un deseo largamente esperado”, si no se han logrado
avances de relevancia en el 4rea y el invento cambia el estado de las cosas, se
entiende que concurre la actividad inventiva (Zuccherino y Mitelman, 2008, p.
40). Esto lo podemos encuadrar en el desarrollo de la vacuna, aunque es discu-
tible que la aparicién de la vacuna sea un “deseo largamente esperado”, teniendo
en cuenta que el desarrollo de las vacunas en epidemias anteriores ha durado afos
o incluso décadas. Lo cierto es que basta con observar la cantidad de candidatas
y la cobertura medidtica que se le da al desarrollo y los avances que cada una de
ellas estd teniendo para poder afirmar que el mundo estd esperando esa novedad
farmacolédgica que cambie el estado de las cosas.

También puede considerarse el “fracaso de los otros”; si hay una gran cantidad
de vacunas concurriendo y una o varias triunfan donde muchas otras no lograron
superar siquiera la fase preclinica, debe considerarse que hay actividad inventiva
(Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 41).

También, algo que es caracteristico de la industria farmacéutica, como men-
cioné anteriormente, es la “necesidad de formar un equipo de investigacién en
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forma planeada, metddica y prolongada” justamente para la obtencién de la va-
cuna y avanzar en el estado de la técnica (Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 41).

Como puede verse, se trata de una cuestién sumamente compleja y relevante
con multiplicidad de criterios y pardmetros para determinarla.

“Aplicacién Industrial” (articulo 4, inciso e): El dltimo requisito para la paten-
tabilidad de la vacuna serd su aplicacién industrial, que concurre “cuando el obje-
to de la invencién conduzca a la obtencién de un producto industrial”. A su vez,
la ley entiende como comprensivo del término “industria” a “la agricultura, la
industria forestal, la ganaderfa, la pesca, la mineria, las industrias de transforma-
cién propiamente dichas y los servicios”. El invento debe exceder lo meramente
tedrico, debe conducir a un producto industrial concreto, lo cual muchas veces
surge con claridad de la propia descripcién del invento al presentar la solicitud
(Zuccherino y Mitelman, 2008, p. 41). En la medida en que un agente econémi-
co tiene en cuenta dicha aplicacién al momento de plantearse la inversién exce-
diendo lo meramente tedrico, la expectativa creada, en cuanto derecho exclusivo,
constituye para él una propiedad (Schotz, 2013¢, p. 139).

En consonancia con esto, el articulo 1 del Convenio de Paris de Proteccién de
la Propiedad Industrial (Ley 17011) resuelve entender a la propiedad industrial
en su aceptacién mds amplia, aplicindose no solo a la industria y al comercio
propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y extrac-
tivas y a todos los productos fabricados o naturales, v.gr. vinos, granos, tabaco,
minerales, etcétera.

Una vacuna estd comprendida en este concepto. Tal como mencioné anterior-
mente, la produccién farmacolégica requiere un alto nivel de desarrollo tecnolé-
gico y cientifico, requiriendo el desembolso de cuantiosos recursos econémicos e
implica un esfuerzo humano considerable en su produccién.

2.3. Procedimiento de patentamiento ante el INPI durante el aislamiento social
El procedimiento para patentar una vacuna o cualquier firmaco no solo tiene
implicancias en la Ley 24481, sino también tiene relevancia constitucional. Asi,
el articulo 42 de la Constitucién Nacional reconoce el derecho de los consu-
midores y usuarios de bienes y servicios a la proteccién de su salud, seguridad
e intereses econdmicos; a una informacién adecuada y veraz; a la libertad de
eleccién; y a condiciones de trato equitativo y digno. Para esto, las autoridades
deben proveer la proteccién de estos derechos y permitir la participacién de los
consumidores en los organismos de control.

En cuanto el procedimiento ante el INPI, se encuentra regido por la Ley
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24481, articulo 12 y concordantes. Entonces, quien busque obtener la patente
sobre el fairmaco debe presentar una solicitud ante la Administracién Nacional
de Patentes del INPI, conforme los requisitos establecidos por la ley y su regla-
mentacién (articulo 12).

Dentro de los mencionados requisitos que deben tenerse en cuenta para la
solicitud, la ley establece que a la fecha de presentacién el solicitante debe entre-
gar a la Administracién Nacional de Patentes la declaracién por la cual solicita
la patente del firmaco, la identificacién del solicitante, una descripcién y una o
varias reivindicaciones, aunque no cumplan con los requisitos formales estableci-
dos en la ley (articulo 18). Las reivindicaciones definirdn el objeto para el que se
solicita la proteccién (v.gr. una vacuna para el COVID-19), debiendo ser claras y
concisas. Podrdn ser una o més y deberdn fundarse en la descripcién sin excederla
(articulo 22).

Asimismo, el solicitante, para obtener la patente del firmaco, en conjunto con
su solicitud o dentro del plazo de 30 dias corridos debe cumplir con lo normado
en el articulo 19, bajo apercibimiento de que la patente le sea denegada sin mds
trdmite, es decir, acompanar la denominacién y descripcién de la invencién con los
planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprension de la descripcién,
una o mds reivindicaciones y un resumen de la descripcién de la invencién que
servird inicamente para su publicacién y como elemento de informacién técnica.

El firmaco que se busca patentar deberd ser descripto en la solicitud de ma-
nera suficientemente clara y completa para que una persona experta y con co-
nocimientos medios en la materia pueda ejecutarlo. Asimismo, deberd incluir el
mejor método conocido para ejecutarlo y llevarlo a la préctica y los elementos
que se empleen en forma clara y precisa. Los métodos y procedimientos descrip-
tos deberdn ser aplicables directamente en la produccién (articulo 20).

Cumplidos los requisitos anteriormente enunciados por el solicitante, la Ad-
ministracién Nacional de Patentes realizard un examen preliminar de la solicitud
para patentar el firmaco y podra requerir que se precise o aclare lo que considere
necesario o se subsanen errores u omisiones por el plazo de 30 dias, bajo aper-
cibimiento de dar por abandonada la solicitud (articulo 24). En este punto po-
driamos plantear el interrogante de qué ocurrirfa en el hipotético caso en el que
durante el tramite de la patente de una vacuna para el COVID-19, la Adminis-
tracién Nacional de Patentes mande a subsanar alguna omisién y el laboratorio
solicitante no cumpla con la subsanacién en plazo oportuno ;Corresponde dar
por abandonada la solicitud de un producto tan importante para el cuidado de
la salud publica?

Tanto la solicitud de patente en trdmite como sus anexos serdn confidenciales
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hasta el momento de su publicacién dentro de los 18 meses de la presentacién de
la solicitud, salvo peticién en contrario por parte del solicitante (articulos 25 y 26).

Previo pago del arancel, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido si no lo
hiciese dentro de los 18 meses de la solicitud, la autoridad procederd a realizar
un examen de fondo de la solicitud presentada para verificar que se cumpla con
todos los requisitos sustanciales que la ley exige. La autoridad puede requerir
copia del examen de fondo realizado por oficinas extranjeras examinadoras (v.gr.
en caso de que la vacuna ya esté patentada en otro pais, como la rusa SPUTNIK
V) e informes a investigadores que se desempenen en universidades o institutos
cientifico-tecnolégicos del pais (v.gr. CONICET, ANLIS “Dr. Carlos G. Mal-
brdn”), pudiendo, a su vez, el solicitante requerir que el examen se realice en sus
instalaciones o laboratorios (articulo 27).

De las observaciones que realice la Administracién Nacional de Patentes
luego de hacer el andlisis de fondo de la solicitud de patentamiento de la va-
cuna, se correrd traslado al solicitante para que, dentro del plazo de 60 dias,
haga las aclaraciones que considere pertinentes o presente la informacién o
documentacién que le fuera requerida, bajo apercibimiento de tener su solicitud
se considerard desistida. No tengo reparos con esta solucién, siendo que se trata
de una cuestién de fondo acerca de la patente y no meramente formal. Ademds,
cualquier persona (v.gr. alguna asociacién de los famosos “antivacunas”) podrd
formular observaciones fundadas en la falta o insuficiencia de los requisitos le-
gales para su concesién a la solicitud de patentes y agregar prueba documental
dentro del plazo de 60 dias a contar de la publicacién de la solicitud de patenta-
miento del firmaco (articulos 28 y 29).

Con las medidas de aislamiento, el INPI gener6 una mesa de entradas online
para el inicio y continuacién de los trdmites por via digital a través del envio de
formularios también en formato digital. Asimismo, se ha ampliado el plexo de
tramites disponibles para iniciar de forma virtual y se agregaron nuevas funciona-
lidades que permiten realizar al usuario, por ejemplo, un seguimiento mds deta-
llado de los pagos.”” Es mds, se permite la realizacién de trdmites correspondien-

27  ElINPI se encuentra adscripto a la plataforma para el libramiento de Oficios y su Diligenci-
amiento por Medios Electrénicos a Organismos Externos (DEOX) del Poder Judicial de la
Nacién, herramienta dispuesta con cardcter obligatorio por la Acordada CSJN 15/2020 para
el 4mbito de la Justicia nacional y federal, por lo que el tnico medio de diligenciamiento de
oficios judiciales al INPI como organismo publico requerido es esa plataforma. Lo que si
pueden realizar por el Portal de Tramites Web INPI en relacién a los oficios judiciales que de-
ben librarse por el DEOX es abonar el arancel —cuando tal diligencia conlleve ese carga—y lu-
ego adjuntar el comprobante de pago cuando libren el oficio judicial a través del DEOX, toda
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tes a la Direccién de Asuntos Legales, firmarlos y abonarlos de forma on/ine. De
esta manera, se pueden tramitar de forma digital registros de poderes, renuncias,
pedidos de informes o medidas cautelares y presentacién de recursos.?®

Aprobados todos los requisitos, la Administracién Nacional de Patentes pro-
cederd a extender el titulo, sin perjuicio de tercero con mejor derecho que el
solicitante y sin garantia del Estado en cuanto a la utilidad del objeto sobre el
que recae (articulos 30 y 31). Con la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19, el INPI ha previsto la generacion de Titulos de Patentes de Inven-
cién y de Certificados de Modelos de Utilidad en formato digital.

La patente de la vacuna otorgada serd de publico conocimiento y, para ello, el ar-
ticulo 32 prevé que la concesién de la patente se publicard en la pagina web del Insti-
tuto Nacional de la Propiedad Industrial. Ademds, se extenderd copia de la documen-
tacién a quien la solicite, previo pago de los aranceles correspondientes (articulo 34).

La patente tiene una duracién de veinte afos improrrogables, contados a
partir de la fecha de presentacién de la solicitud (articulo 35).

2.4. Derechos que obtiene el titular de la patente de un farmaco

El acto mediante el cual el Estado otorga la titularidad de la patente sobre el
firmaco o la vacuna implica el reconocimiento de un derecho de propiedad am-
parado no solo en la Ley de Patentes y en los tratados de jerarquia supra legal,
como el ADPIC.

En tal sentido, lo expresa la Constitucién Nacional cuando establece en su articu-
lo 17 que “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o des-
cubrimiento, por el término que le acuerde la ley” y el articulo 14, cuando le reconoce
a todos los habitantes de la nacién el derecho “de usar y disponer de su propiedad”.

Al proteger los derechos conferidos por la patente —“la exclusividad de eje-
cucién de las ideas nuevas y originales” (Garcia Sellart, 2001, p. 162)—, la Ley
24481, en su articulo 8, siguiendo los lineamientos del articulo 28 del ADPIC,
reconoce la titularidad del derecho a la patente en cabeza del inventor o sus
causahabientes, quienes tienen el derecho de cederlo o transferirlo por cualquier
medio licito y concertar contratos de licencia (articulos 37 y ss.).

Ademds, la patente de una vacuna, por tratarse de un producto farmacolé-
gico, conferird a su titular el derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su

vez que dicha plataforma permite adjuntar ese comprobante al librarse el oficio. Disponible
en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/portal-de-tramites-nuevas-funcionalidades.
28  Ver: https://www.argentina.gob.ar/noticias/portal-de-tramites-nuevas-funcionalidades.
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consentimiento, realicen actos de fabricacidn, uso, oferta para la venta, venta o
importacién del producto objeto de la patente, sin perjuicio de lo normado en
los articulos 36 (terceros respecto de los cuales el derecho que confiere la patente
no produce efecto alguno) y 99 (solicitudes de patentes que se encuentren en
tramite en la fecha en la que la ley entré en vigor) de la ley.

3. Solicitud de comercializacion y distribucion ante la ANMAT

Asi como el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, a través de la Ad-
ministracién Nacional de Patentes, es el 6rgano competente para reconocerle al
sujeto solicitante la titularidad de la patente y los derechos que la misma confiere,
en lo referido a la comercializacién y distribucién de la vacuna es otro el organis-
mo interviniente para autorizarla.

La Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologia Médi-
ca (ANMAT), creada por el Decreto 1490/1992, es el organismo descentralizado
con competencias para el control y fiscalizacién de la calidad y sanidad de los pro-
ductos, substancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la medi-
cina, alimentacién y cosmética humanas, y de contralor de las actividades, procesos
y tecnologias que mediasen o estuviesen comprendidos en dichas materias.

En este sentido, con la finalidad dltima de la proteccién de la salud de la po-
blacién orientado a la verificacién continua de la eficacia, seguridad y calidad de
los productos y de mejorar la disponibilidad de medicamentos que cumplan con
dichos caracteres, es que la ANMAT, a través de diversas disposiciones, ha regla-
do las situaciones especificas en las cuales deba emitirse la autorizacién efectiva
de comercializacién de un medicamento biolégico, vacuna o radiofirmaco y, en
consecuencia, actualizar los requerimientos para cada una de ellas considerando
sus particularidades.

Mediante la Disposicién 6897/2000, la ANMAT establece que, previo a la
comercializacién de una especialidad medicinal inscripta en el Registro de Es-
pecialidades Medicinales (REM), debe conducirse una verificacién técnica que
permita corroborar la informacién de produccién y control aportada para la ob-
tencién del registro sanitario.

Una vez inscripta la vacuna en el REM, la Disposicién 9709/2019 establece
que deberd solicitar la autorizacién efectiva de comercializacién para iniciar su
distribucién y venta (articulo 1), no pudiendo quedar pendiente ningin tramite
relativo al producto en cuestién (articulo 3).*

29 Disposicion ANMAT 9709/2019. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detal-

195


https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/222603/20191203

Martin Ugalde

Los farmacos como materia patentable y el encuadre del COVID-19 en la licencia del articulo 45 de la Ley 24481

sA cuales otros supuestos se aplica la referida autorizacién de comercializaciéon
de vacunas?: a) a las transferencias y cambios de titularidad de certificados de
de la vacuna en el REM; b) cuando la vacuna inscripta en el REM no se haya
comercializado o haya discontinuado su importacién/elaboracién previo a la vi-
gencia de la reglamentacién de inscripcién en el REM especifica para la vacuna;
y ¢) cuando para la vacuna inicialmente autorizada a ser importada totalmente
terminada se le autorice el cambio de sitio de elaboracién o sitio de elaboracién
alternativo en la Reptblica Argentina (articulo 2).

La solicitud de autorizacién efectiva de comercializacién deberd ser presenta-
da dentro del afio de obtenido el certificado de inscripcién en el REM o de finali-
zada la transferencia o cambio de titularidad adjuntando toda la documentacién
completa requerida (articulo 16). La autorizacién se otorgard en el plazo de 45
dias hdbiles administrativos, luego de comprobado un resultado favorable en el
tramite de verificacién técnica ante la ANMAT, no pudiendo introducirse modi-
ficaciones —salvo las necesarias que requiera el ente— respecto a la informacién y
documentacién exigidas (articulos 4, 5 y 9). No puede efectivizarse la distribu-
cién y comercializacién hasta que la ANMAT emita la respectiva disposicién de
autorizacién (articulo 11).

Igualmente, en el contexto actual de pandemia, el articulo 10 de la Disposi-
cién establece que la ANMAT puede expedirse antes de los 45 dias “cuando por
razones sanitarias fundadas, tales como situaciones de emergencia, resulte impe-
rativa una autorizacién expeditiva’.

Si se denegara la solicitud de autorizacién de comercializacidn, el titular del
certificado de inscripcién ante el REM podrd presentar una nueva solicitud ante
la ANMAT. De resultar nuevamente denegada, se cancelard el certificado de ins-
cripcién en el REM (articulo 13).

4. La licencia obligatoria del articulo 45 de la Ley 24481
Tratdndose de un derecho de propiedad aquel que otorga la titularidad de la
patente de la vacuna, quien lo detente puede usar y disponer de este, conforme
surge del articulo 14 de la Constitucién. En ese sentido, establece el articulo 8 de
la Ley 24481 que el inventor o sus causahabientes tienen el derecho de cederlo
o transferirlo (al derecho a la patente) por cualquier medio licito y concertar
“contratos de licencia”.

Como dice Rozansky (1994), el contrato de licencia de patente “es el resul-

leAviso/primera/222603/20191203.
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tado de una negociacién entre el titular del derecho y un tercero que, de mu-
tuo y comun acuerdo, entienden Util asociarse para explotar el invento” (p. 39),
obligindose el tercero licenciatario a pagar un precio al propietario licenciante,
denominado “regalia”.

Las licencias obligatorias, por el contrario, se dan cuando “el Estado intervie-
ne y obliga al titular de la patente a otorgar compulsivamente a otro, general-
mente un competidor, la autorizacién de explotacién” (Rozansky, 1994, p. 39).
De aqui surge la importancia prictica de reconocer al derecho de la propiedad
intelectual como un derecho humano de propiedad, porque si lo entendemos de
esta manera, la procedencia de las licencias obligatorias debe ser interpretada con
criterio restrictivo, como mecanismos excepcionales a los derechos que la patente
confiere, en un contexto de pandemia.

En este sentido, las licencias obligatorias operan como verdaderos limites al
derecho de propiedad. Limites a la propiedad privada que ya venian reconocidos
desde la Doctrina Social de la Iglesia, a través de los Principios Permanentes de
dignidad de la persona humana, bien comdn, el destino universal de los bienes,
de solidaridad, subsidiariedad y de participacién; todos ellos apreciados en su
unidad, conexién y articulacién (Migliore, 2013, p. 39).

La armonia de intereses publicos y privados debe llevar a que la eficiencia
buscada en la creacién de nuevos medicamentos tenga en cuenta la necesidad
externa al sistema de incentivos, puesto que la eficiencia no es un fin en si mismo,
sino que es la medida de qué tan bien estamos promoviendo los valores esencia-
les; aquella no tiene sentido sin valores o principios (Schotz, 2013d, p. 140).

Un modo de buscar esa eficiencia puede ser la licencia obligatoria, otorgada
en condiciones de justicia. Incluso podriamos considerarla, ante casos de extrema
necesidad, como parte del contenido esencial del derecho de propiedad al fijarle
sus limites. Asi, el interés publico puede justificar limites a la propiedad. Igual-
mente, en este caso en particular, no se priva del derecho al titular, solo se dismi-
nuye el valor que podria obtener en caso de ejercer plenamente la exclusividad
que confiere la titularidad de la patente (Schotz, 2013d, p. 140).

Las patentes no sélo deben contribuir a una mejora en el acceso a los mer-
cados, dice Schotz, sino también a una nocién de bienestar social mds amplia,
incluyendo a la integridad personal, la dignidad humana, el acceso a la salud y a
la informacién, entre otros objetivos (Schétz, 2013d, p. 157).

Concretamente, esto puede verse en el espiritu de la Declaracién de la Cuarta
Conferencia Ministerial de la Organizacién Mundial del Comercio, celebrada en
la ciudad de Doha —o Declaracién de Doha— (Organizacién Mundial del Co-

mercio, 2001). Esta contiene mandatos para las negociaciones sobre una serie de
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cuestiones y relativos a la aplicacién de los acuerdos concretados en el marco de
la OMC. Especificamente, en su parrafo 17 resalta la importancia de interpretar
y aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC de manera tal que apoye la salud publica,
promoviendo tanto el acceso a los medicamentos existentes como a la investiga-
cién y desarrollo de nuevos medicamentos.

Asi, los Estados podrin establecer cudndo corresponde concederlas, bajo qué
recaudos, en qué condiciones, plazo, etc. Lo que es claro es que se tratan de su-
puestos que se dan en condiciones de emergencia y excepcionales; serdn luego
los 6rganos administrativos o judiciales quienes deben llevar adelante la tarea
de ponderacién sobre estos instrumentos internacionales. Eventualmente, dice
Iannello (2013b, p. 200), podrd hacerlo el érgano de solucién de controversias
de la OMC.

Si bien la Ley 111 no regulaba las licencias obligatorias, cierta doctrina sos-
tenfa su operatividad por la Ley 17011, que ratificé el Convenio de Paris que
las regulaba en su articulo 5 (Chaloupka, 1987, p. 40). Actualmente, estas se
encuentran reguladas en los articulos 42 a 50 de la Ley 24481, que toman como
base el articulo 31 del Acuerdo ADPIC.

La regulacién que hace el ADPIC sobre el licenciamiento obligatorio, en el
caso particular de productos vinculados al cuidado de la salud, tiene sentido en
cuanto la OMC ha dicho que sus acuerdos no son ajenos a las cuestiones sani-
tarias. Y, lo que es mds, son una prioridad, pudiendo los Gobiernos, en caso de
ser necesario, hacer caso omiso de los compromisos contraidos en el marco de la
OMC para la proteccién de la vida y la salud humana que revisten de una impor-
tancia mayor (Organizacién Mundial del Comercio, 2002).

Hay ciertas condiciones para limitar el derecho del titular de la patente en
interés de la salud y de la alimentacién puablicas. Primeramente, ser materia pa-
tentable y estar protegido por el ordenamiento patentario, por ende, siguiendo a
Schétz y Rapela (2020, p. 8), cabe excluir de la aplicacién de las licencias obliga-
torias los siguientes casos:

1) Si el producto o proceso atin no existe, es una completa abstraccion aplicar
una licencia obligatoria. Esto es porque el producto no ha sido desarrollado y,
por lo tanto, no podrd cumplirse con los requisitos que exige el INPI para siquie-
ra atravesar el filtro del examen preliminar de la solicitud de la patente.

2) Si no se solicité la patente sobre un producto o proceso ya desarrollado,
carece de sentido aplicar una licencia obligatoria sobre algo que no dispone de
proteccion y es de libre disponibilidad. Mdxime si todavia no ha sido divulga-
do y estd protegido por la Ley de Confidencialidad o normas complementarias.
Tampoco cuando la patente ha sido solicitada o concedida en el extranjero, pero
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no en el pais: esa informacién estaria en el dominio publico en el pais donde se
ejecuta la invencién.

3) Si la patente concedida caducé por causas administrativas, renuncia del
titular o expiracién del periodo de proteccién, dado que no estd protegido y es
de libre disponibilidad.

4) Habiéndose solicitado, atin no ha sido concedido, o se encuentra en pro-
ceso de solicitud de un certificado de proteccién complementario, o un segundo
uso de la patente original, o un titulo separado.

A los efectos de este trabajo, solamente me detendré a analizar la causal pre-
vista en el articulo 45 referida a la licencia obligatoria en contexto de emergencia
sanitaria o de seguridad nacional y su vinculacién con la actual situacién de pan-
demia ocasionada por el coronavirus.

En efecto, el articulo 45 de la Ley de Patentes establece en ese sentido que:

ARTICULO 45. El Poder Ejecutivo Nacional podrd por motivos de emergencia
sanitaria o seguridad nacional disponer la explotacién de ciertas patentes mediante
el otorgamiento del derecho de explotacién conferido por una patente; su alcance

y duracién se limitard a los fines de la concesion.

Es un supuesto de aplicacién del poder de policia amplio que posee el Estado
ante situaciones particulares de emergencia. El poder de policia o de reglamen-
tacién es una funcién estatal en virtud de la cual opera la restriccién de derechos
de los particulares en favor del interés puablico, en virtud de la relatividad de
derechos que surge de los articulos 14 y 28 de la Constitucién. Ahora, al en-
contrarnos en una situacién de emergencia (como puede ser una pandemia), el
poder de policia adquiere una especial relevancia porque se vuelve mds amplio,
restringiendo atin mds intensamente el ejercicio de los derechos individuales para
beneficio del interés general transitoriamente. En palabras de Humberto Quiro-
ga Lavié (2001) “la respuesta constitucional a la situacién de emergencia es un
ejercicio particular del poder de policia” (p. 747).

Este poder de policia “amplio” o “de emergencia” ya habia sido admitido por
la Corte Suprema de Justicia en el fallo Ercolano c/Lanteri de Renshaw (1922) y
luego reiterada en los fallos Ezchehon y Gonzdlez, expresando la Corte que hay
circunstancias excepcionales que por la dedicacién de la propiedad privada a un
intenso interés publico y por las condiciones en las que la misma se explota, justi-
fican la intervencidn estatal en proteccién de los intereses vitales de la sociedad.®

30 Fallos: 136:161 y 193.
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Siempre que se emita una licencia obligatoria el Estado debe reconocer que es
el inico medio accesible para lograr el fin propuesto; que es por tiempo determi-
nado hasta que cese la emergencia; que las garantias de aplicacién de la licencia se
enmarcan en un estado social y democrdtico de derecho reconociendo las reglas
del debido proceso, incluyendo la necesidad de revisién jurisdiccional de las de-
cisiones (Iannello, 2013b, p. 201).

Pero, a su vez, en el marco de la pandemia nos referimos a una emergencia
sanitaria, es decir, una situacién excepcional, de gravedad, inevitable, transitoria,
en la que se pone especialmente en peligro el derecho a la salud de la poblacién.
Si bien estos derechos no estdn expresamente contenidos en el texto constitucio-
nal, surgen implicitamente en virtud del articulo 33 de la Constitucién y estin
expresamente incorporados via articulo 75, inciso 22 en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos con jerarquia constitucional. Asi, el articulo
12.1 del Pacto Internacional de los Derechos Econémicos Sociales y Culturales
(PIDESC) establece que el Estado reconoce el derecho de toda persona al disfrute
del mds alto nivel posible de salud fisica y mental, y, a su vez, establece como obli-
gaciones a cargo del Estado: la reduccién de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil y el sano desarrollo de los nifnos; el mejoramiento de todos los aspectos
de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevencién y el tratamiento de
las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra indole y la lucha
contra ellas y la creacién de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos. Luego, otros instrumentos (jerarquizados o no) imponen otras
obligaciones, como el Protocolo Facultativo de San Salvador y la Convencién de
los Derechos del Nifio, en similares términos que el PIDESC.

Bajo ciertas circunstancias, los particulares también pueden estar obligados a
proveer los medios para asegurar el derecho a la salud junto con el Estado. De
modo general, la obligacién de los particulares respecto a los derechos humanos
se puede desprender del pérrafo introductorio de la Declaracién Universal de los
Derechos Humanos (DUDH) (Schotz, 2013b, p. 112), al establecer que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como
las instituciones, promuevan los derechos y libertades reconocidos en ella.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ;se puede encuadrar al COVID-19
en el articulo 45 de la Ley 24481 y posibilitar la concurrencia de una licencia
obligatoria para los derechos de explotacién de una eventual vacuna? ;Estariamos
afectando en ese caso el derecho de propiedad que tiene el titular de la patente al
alterar su ejercicio? ;Se estarfan afectando los articulos 14, 17 y 28 de la Consti-
tucién Nacional?

A la primer pregunta, la respuesta es si, y la verosimilitud en el derecho nos la
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dan tanto el Decreto 260/2020, por el cual se prorroga por el plazo de un afo la
“emergencia sanitaria” declarada por la Ley 27541, como el Decreto 297/2020,
dictado pocos dias después, que establece el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio para combatir la pandemia declarada a principios de marzo por la
OMS. Se dan los presupuestos objetivos en la situacién actual para que proceda
la aplicacién del articulo 45 cuando se pretenda patentar la vacuna o algn trata-
miento paliativo del coronavirus.

Con respecto a la segunda pregunta, también es un si la respuesta, pero no se
trata de una afectacién inconstitucional en lo mds minimo. Tiene que ver con
una nocién de justicia distributiva, el bien comun y el Estado en cumplimiento
de sus obligaciones de afianzar la justicia y promover el bienestar general, actiia
en funcién de aquella al mantener relaciones contractuales y patrimoniales con las
empresas en la adquisicién de firmacos. La justicia, en este caso, requerird inter-
venir distribuyendo cosas comunes, como el acceso a los medicamentos, y prote-
giendo a los menos dotados para restablecer el equilibrio (Schétz, 2013a, p. 81).

Y en cuanto a la tercera pregunta, la respuesta entiendo que es un no, tal como
lo dije en el parrafo anterior. En una situacién de normalidad claramente lo serfa,
porque la procedencia de una licencia obligatoria es de cardcter excepcional y de
interpretacién restrictiva, pero ante una situacién de emergencia, el poder de
policia adquiere una intensidad mayor para dar cumplimiento de los fines supe-
riores del Estado de promover el bienestar general de los habitantes de la nacién,
corriéndose el limite de la “no alterabilidad” del ejercicio de los derechos en su
reglamentacién legal que impone el articulo 28 de la Constitucién a otro limite
que es la “no derogabilidad”.

En este aspecto, me gusta siempre citar al Dr. Rodolfo Luis Vigo (2014), en
cuanto dice que “los derechos humanos se asimilan a principios, pero lo im-
portante es que éstos son mandatos de optimizacién en tanto mandan la mejor
conducta juridica posible segtn las posibilidades ficticas y juridicas implicadas”
(p. 60). En el caso que nos compete, estarfamos ante la pandemia y los recursos
técnicos y cientificos para el desarrollo de firmacos limitados como posibilidad
fictica, y las normas legales vigentes en materia de emergencia sanitaria y el res-
peto por los derechos humanos como posibilidad juridica, debiendo garantizar la
vigencia tanto del derecho de propiedad del titular de la patente como el derecho
a la salud de todos aquellos que pueden verse afectados por el virus.

Continuando con las normas referidas a la licencia obligatoria del articulo 45,
se plantea la necesidad de ir previamente por el camino de obtener una licencia
voluntaria con el titular de la patente y luego w/tima ratio ir por la via de la licen-
cia obligatoria (Iannello, 2013b, p. 195). Esto no es asi y asi surge expresamente
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del articulo 31, inciso b del Acuerdo ADPIC, ratificado por Argentina, en cuanto
establece que los Estados miembros pueden eximirse de la obligacién de consta-
tar que el potencial usuario haya intentado obtener la autorizacién del titular de
los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y esos intentos no
hayan surtido efecto en un plazo prudencial, en caso de emergencia nacional o en
otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso publico no comer-
cial, notificando al titular de los derechos en cuanto sea razonablemente posible.

Esta tltima eximicién de la compensacién adecuada al titular tiene vincu-
lacién con el problema de la demora en la distribucién de los firmacos que
conlleva la patente en el medio de una crisis sanitaria, no pudiendo ser compen-
sada monetariamente la salvaguarda del derecho a la salud y la vida de toda una
poblacién. La particularidad de los intereses superiores y publicos que estdn en
juego hace necesaria una intervencién diferente por parte de la administracién.

La licencia obligatoria la otorgara la autoridad competente —el INPI (articulo
47, inciso a de la Ley de Patentes)—, considerdndola en funcién de las circuns-
tancias particulares de cada caso (inciso b). Tratdndose, en este caso, de un uso
publico no comercial, se informa sin demoras al titular de la patente (inciso ).
La autorizacién se extiende a las patentes relativas a los componentes y procesos
de fabricacién que permitan su explotacién (inciso d), v.rg. la sustancia activa de
la vacuna, y, por el otro lado, al recipiente en el que estd contenida; son dos lineas
de produccién diferentes. Los usos serdn de cardcter no exclusivo (inciso ¢). No
podran cederse, salvo con aquella parte de la empresa o de su activo intangible
que la integre (inciso f). Se le reconoce, ademds, al licenciante la posibilidad de
percibir una remuneracién razonable segun las circunstancias propias de cada
caso, habida cuenta del valor econémico de la autorizacién (inciso h).

En el caso de la licencia del articulo 45, no rige la regla del articulo 47, inci-
so g de que debe utilizarse para “abastecer principalmente al mercado interno”,
por lo que una vacuna producida y patentada en Argentina sometida al proce-
dimiento del articulo 45 podria perfectamente utilizarse para abastecer a toda
Hispanoamérica.

Hay que tener en cuenta que la licencia obligatoria del articulo 45 se manten-
drd rebuc sic estantibus (Garcia Sellart, 2001, p. 173). Asi lo expresa el articulo 47,
inciso i de la Ley de Patentes cuando establece que el alcance de la licencia y su
duracién “se limitard a los fines para los que hayan sido autorizados y podran reti-
rarse si las circunstancias que dieron origen a esa autorizacién se han extinguido y
no sea probable que vuelvan a surgir”. En el caso bajo andlisis, probablemente sea
cuando la OMS deje de catalogar al COVID-19 como una pandemia o cuando
ya no se detecten nuevos casos en el pais. A estos fines, el INPI estd facultado para

202



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 171-205

examinar, previa peticién fundada, si dichas circunstancias siguen existiendo.
Continua el inciso diciendo que “al dejarse sin efecto estos usos se deberdn tener
en cuenta los intereses legitimos de las personas que hubieran recibido dicha
autorizacién”.

Sin perjuicio de la amplitud que tiene el poder de policia en este aspecto y
de la celeridad que se busca en el procedimiento administrativo en la obtencién
de la licencia (v.rg. veddndole el efecto suspensivo a la concesién de los recursos
interpuestos contra los actos administrativos relacionados con el otorgamiento
de la licencia), el control jurisdiccional estd plenamente garantizado, ya que en
todos los casos las decisiones relativas a los usos no autorizados por el titular de la
patente estardn sujetos a revisiéon judicial, como asimismo lo relativo a la remu-
neracién que corresponda cuando esta sea procedente (articulo 48).

No estamos aqui frente a ninguna violacién del derecho humano a la pro-
piedad, sino ante una armonizacién entre este y el bien comiin, reflejado en la
patente de la invencidn que se trate en el caso concreto como solucién a la emer-
gencia sanitaria vigente.

5. Conclusiones

1) La pandemia del COVID-19 tiene un impacto innegable en los derechos de
la propiedad intelectual, en particular en materia de patentes tanto en su aspecto
sustancial como procedimental.

2) Si bien no existe un tratamiento o vacuna comprobados contra el coronavirus,
actualmente hay un gran nimero de proyectos en marcha para satisfacer la ne-
cesidad “deseo largamente esperado”, que se expresa en el sentimiento colectivo
de que la pandemia finalice, lo que facilitard la prueba de la actividad inventiva
como requisito de la vacuna cuando se quiera patentar.

3) La vacuna es materia patentable en virtud del actual régimen legal y estd su-
jeta a los requisitos que esta debe cumplir contenidos en el articulo 4 de la Ley
24481, es decir, ser una invencién novedosa, que entrafne actividad inventiva y
tenga aplicacién industrial.

4) El procedimiento para su comercializacién y distribucién ante la ANMAT
tiene una regulacién especifica por las disposiciones del ente, lo que deriva de un
interés mayor de la Administracién Pdblica en un control riguroso en la produc-
cién y distribucién de estos productos.

5) A raiz del ASPO, el INPI ha establecido innovadores procedimientos digitales
para facilitar el acceso a la informacién del solicitante de la patente.

6) La obtencién de la patente otorga a su titular un derecho de propiedad pro-
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tegido por la Constitucién Nacional, con los alcances que da el articulo 8 de la
Ley 24481.

7) La licencia obligatoria del articulo 45 es perfectamente aplicable a la eventual
vacuna o vacunas que se patenten en el pais y en forma alguna viola los preceptos
establecidos en los articulos 14, 17 y 28 de la Constitucién Nacional, teniendo
en cuenta el poder de policia amplio o de emergencia.

8) La licencia obligatoria del articulo 45 tiene una regulacién especifica en la sec-
cién pertinente de la Ley de Patentes, la cual la distingue de las demds licencias
obligatorias, por ejemplo, lo referido a la necesidad de una negociacién previa
para intentar obtener una licencia voluntaria.
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Resumen

Los avances tecnoldgicos en materia de inteligencia artificial estdn haciendo replantear el sistema
actual de proteccién de los derechos de autor. El presente trabajo de investigacién busca realizar
una aproximacién al andlisis sobre a quién le corresponde la autoria sobre las obras generadas
por inteligencia artificial. Se discute si la legislacién actual permite la llamada autorfa algoritmica
y se evaldan los diferentes escenarios que supone la determinacién de la autoria de este tipo de
obras. Se debate sobre si la autorfa debe recaer en el programador, en el usuario del sistema o en
la persona que encarga la obra. Se concluye que actualmente no existe una solucién legal expresa
y por ende debe procurarse una regulacién acorde a los nuevos desafios tecnoldgicos con base
en el consenso de los diferentes actores que hacen vida en el mundo de la propiedad intelectual.

Palabras clave: autorfa, inteligencia artificial, algoritmos, propiedad intelectual.

Algorithmic Authorship? Considerations about the Authorship
of the Works Generated by Artificial Intelligence

Abstract

Technological advances in artificial intelligence are making rethinking the current system of co-
pyright protection. The present research work seeks to carry out an approach to the analysis on
who owns the copyright works generated by artificial intelligence. It is discussed whether current
legislation allows the so-called algorithmic authorship and the different scenarios involved in
determining authorship are evaluated on this type of works. It is debated whether the authorship
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rests with the programmer, the system user or the person commissioning the work. It is conclu-
ded that there is currently no express legal solution and therefore, a regulation must be sought
according to the new technological challenges based on the consensus of the different actors that
make life in the world of intellectual property.

Key words: authorship, artificial intelligence, algorithms, intellectual property.

Autoridade algoritmica? Considerag¢des sobre da autoridade
de obras geradas pela inteligéncia artificial

Resumo

Os avangos tecnoldgicos em inteligéncia artificial estao fazendo com que o atual sistema de pro-
tegio de direitos autorais seja repensado. Este trabalho de pesquisa busca realizar uma abordagem
para a andlise de quem detém os direitos autorais sobre obras geradas por inteligéncia artificial.
Discute-se se a legislagio atual permite a chamada autoria algoritmica e os diferentes cendrios
envolvidos na determinagio da autoria deste tipo de obras sio avaliados. E debatido se a autoria
deve ficar com o programador, o usuario do sistema ou a pessoa que encomendou o trabalho.
Conclui-se que atualmente nio hd solugio juridica expressa e, portanto, deve-se buscar uma re-
gulamentagio de acordo com os novos desafios tecnoldgicos com base na consenso dos diferentes
atores que fazem a vida no mundo da propriedade intelectual.

Palavras chave: autoria, inteligéncia artificial, algoritmos, propriedade intelectual.

1. Relacion entre el derecho de autor e inteligencia artificial
En la era de los sistemas inteligentes, en los que la ciencia y la tecnologia avanzan
de una manera vertiginosa para generar nuevas formas de inteligencia artificial
(IA), se estdn generando escenarios complejos y que no se encuentran previstos ni
regulados por la legislacién actual. El big data, la inteligencia artificial, la robéti-
ca, las impresoras 3D y el internet de las cosas son solo algunas de las tecnologias
emergentes que estin impactando en los procesos cotidianos de las personas. En
ese sentido, ante el desarrollo de la inteligencia artificial, una de las 4reas del dere-
cho que se enfrenta a grandes retos es el sistema de la propiedad intelectual, en el
que la creatividad computacional y la generacidn de expresiones artisticas artifi-
ciales vienen a desafiar instituciones que hasta hace poco se consideraban sélidas.
Esto hace que surjan grandes interrogantes respecto a los productos de la crea-
tividad artificial y frente a la eventual proteccién autoral de las llamadas “obras
generadas por computadoras”. El presente articulo busca realizar una aproxi-
macién al andlisis de las siguientes preguntas: ;quién debe asumir la titularidad
originaria de los derechos de autor sobre las obras generadas por inteligencia
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artificial? ;Puede un algoritmo considerarse autor o titular originario a los efectos
del sistema actual de la propiedad intelectual? En ese sentido, lo primero que
debe hacerse es delimitar lo que se entiende por “inteligencia artificial”, a sabien-
das de que no existe una definicién consensuada de esta.

Si bien en los dltimos afios se han venido realizando grandes avances en ese
dmbito, la idea de inteligencia desarrollada por mdquinas no es un concepto nue-
vo. Ya Thomas Hobbes (1989) en su libro Leviatdn, planteaba que el hombre, al
imitar la naturaleza, tiene la capacidad de crear “animales artificiales”, haciendo
referencia a los autématas de la época conformados por artefactos que tenfan la
capacidad de moverse por si mismos, como, por ejemplo, el famoso caballero
robético o el leén autémata ideados por Leonardo da Vinci. Por su parte, Go-
ttfried Leibniz indicé que los procesos cognitivos del ser humano siguen deter-
minados axiomas de la légica y que cuando se trata de razonamiento inteligible
la mente humana opera conforme a determinados procedimientos algoritmicos
implicitos, considerando que la cognicién humana puede explicarse en términos
computacionales y automatizados (Kulstad y Carlin, 2013).

Por su parte, Alan Turing, cientifico inglés considerado como uno de los pa-
dres de la ciencia de la computacién y reconocido por sus valiosos aportes du-
rante la Segunda Guerra Mundial, publicé en el afio 1950 en la revista Mind un
articulo titulado: “Computing machinery and intelligence”, en el que formulaba
el siguiente interrogante: ;pueden las mdquinas pensar? Esta pregunta es la base
para el método conocido como el Test de Turing, que es utilizado para determi-
nar si una mdquina es capaz de desarrollar comportamientos inteligentes simila-
res a los de un ser humano (Frankish y Ramsey, 2014, p. 14).

Pero como tal el término “inteligencia artificial” fue propuesto en el ano 1956
cuando John McCarthy lo dio a conocer durante la conferencia de Dartmouth
(Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence), considerdndo-
se como el inicio formal de la inteligencia artificial como 4rea de investigacién.
Aunque el término “inteligencia artificial” carece de novedad, no ha sido sino en
los tltimos veinte anos que se han desarrollado importantes avances en la mate-
ria. En el ano 1996, cuando el supercomputador Deep Blue de IBM vencié al
que para ese entonces era campeén mundial de ajedrez, Gary Kaspdrov, se mani-
festé uno de los grandes hitos en materia de inteligencia artificial.

En el afo 2011, el supercomputador Watson, también propiedad de IBM,
le gané a los campeones del reconocido concurso de televisién estadounidense
llamado Jeopardy. Mis recientemente, en el afio 2016, el programa informdtico
AlphaGo, que fue desarrollado por Google DeepMind, le gané a Lee Sedol, que

para ese entonces era el campeén mundial del legendario juego chino Go, que es
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considerado uno de los juegos de estrategia més dificiles del mundo. Lee Sedol
describid las jugadas de AlphaGo como estrategias dotadas de una increible inte-
ligencia y de un alto nivel de creatividad.

Ahora bien, para poder entrar a analizar los retos que la inteligencia artificial
significa para la propiedad intelectual, particularmente en relacién con la autoria,
debe precisarse una delimitacién de su definicién para los efectos del presente
ensayo. Segun la Real Academia Espanola (s.f.), se entiende por “inteligencia
artificial” a la “disciplina cientifica que se ocupa de crear programas informdticos
que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como
el aprendizaje o el razonamiento légico”. En otras palabras, busca lograr la simu-
lacién de comportamientos inteligentes en las computadoras.

Pero debe aclararse que cuando actualmente se habla de inteligencia artificial,
en realidad se estd haciendo referencia al deep learning, que es un drea especifica
de la ciencia de la computacién que trata de modelar la actividad que ocurre en
la neocorteza cerebral para simular ciertos procesos cognitivos, como el reco-
nocimiento de patrones en contextos digitales como sonidos, imdgenes y otros
tipos de datos. (Frankish y Ramsey, 2014, p. 15) Tampoco debe confundirse el
deep learning con el machine learning. Este Gltimo es un campo de la ciencia de
la computacién que estudia los algoritmos y las técnicas para automatizar solu-
ciones y problemas complejos que son dificiles de programar por medio del uso
de métodos convencionales de programacién. (Gopinath et al., 2019). Es decir,
el machine learning utiliza algoritmos que tienen la capacidad de aprender por si
mismos sin que el algoritmo sea programado para obtener un resultado especifi-
co. Por su parte el deep learning es una subdrea tanto del machine learning como
de la inteligencia artificial que utiliza las llamadas “redes neuronales artificiales”
para adaptar el algoritmo y que este aprenda de una cantidad masiva de datos.

De manera que el deep learning, o aprendizaje profundo, es una tecnologia
por medio de la cual se le suministra a la mdquina una gran cantidad de datos
sobre un determinado dominio para su procesamiento, para que luego el al-
goritmo pueda efectuar la correspondiente toma de decisiones. Por ejemplo, si
se le suministra al algoritmo una cantidad masiva de fotos de gatos, el sistema
aprenderd los patrones que los representan y podrd posteriormente identificarlos
en una mayor base de datos conformada por imdgenes de todo el reino animal
sin mayor dificultad. El aprendizaje automitico utiliza datos estructurados para
perfeccionarse continuamente y tomar decisiones, sin una programacion especi-
fica, asociadas a la realizacién de una tarea concreta. Busca este proceso imitar la
cognicién biolégica de una persona.'

1 Ver: hetps://www.wipo.int/about-ip/es/artificial_intelligence/index.html.
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Lo cierto es que actualmente hay una gran cantidad de actividades en las que
la inteligencia artificial estd superando las habilidades humanas, entre ellas, el
procesamiento de macrodatos, el diagndstico de enfermedades o las predicciones
por medio de modelos estadisticos. Como un drea aplicada del deep learningy de
la inteligencia artificial, ha surgido la creatividad computacional, que se encarga
de estudiar y desarrollar programas informdticos capaces de producir obras con
un alto contenido creativo. Ejemplos de la creatividad computacional son: el
arte visual generativo, la musica artificial, la literatura y la poesfa generadas por
computadora y los articulos generados por sistemas informdticos, entre otros
(Boden, 2004).

Para crear expresiones artisticas artificiales, la tecnologia del aprendizaje pro-
fundo utiliza lo que se denomina “redes neuronales artificiales” para desarrollar
determinados procesos creativos. Estas redes neuronales son modelos compu-
tacionales que buscan representar a un nivel informdtico las funciones de las
interconexiones que realizan las neuronas del cerebro humano. Lo que hace la
creatividad computacional es adoptar una serie de algoritmos, procesos y estruc-
turas para generar nuevas formas de expresién artistica. El arte generado por
computadora se denomina “arte generativo” y se refiere a cualquier prictica en
la que se utiliza un sistema para generar arte de manera artificial. En efecto, el
arte generativo se refiere al uso de un sistema usualmente un algoritmo o soffware
con algin grado de autonomia para contribuir en la realizacién, o propiamente
desarrollar, una obra de arte.

Un ejemplo de la aplicacién del deep learning es el procesamiento de lenguaje
natural, que se encarga de abordar la relacién entre el lenguaje humano y las m4-
quinas. Por ejemplo, esta es la misma tecnologia que actualmente utilizan los asis-
tentes virtuales como SIRI o Cortana para reconocer los comandos auditivos que
son realizadas por el usuario. Una forma de crear expresiones artisticas por medio
del deep learning y del lenguaje natural es el uso de algoritmos para la creacién de
poesia artificial. Un desarrollador llamado Nathan Matias, graduado del Instituto
de Tecnologia de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) puso en marcha
un proyecto denominado “Swift-Speare” en el cual se utilizé una base de datos de
Shakespeare que, combinada con un algoritmo de escritura de poesia, logré com-
poner un nuevo soneto con un estilo poético similar al de William Shakespeare.

De manera similar, con una cantidad masiva de datos y con el poder de proce-
samiento computacional de los algoritmos, puede utilizarse el deep learning para
crear musica, arte visual y diversas formas de expresion creativa. Ahora, en el caso
de dichas obras de expresién artistica creadas por sistemas de inteligencia artifi-
cial, ;quién debe considerarse como autor de estas? Esta es una de las cuestiones
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mds controvertidas en relacién con la proteccion autoral de las obras generadas
por computadoras.

2. La autoria en el sistema actual del derecho de autor
La calificacién de autor corresponde a la persona que crea la obra, de manera que
el autor es el sujeto titular originario sobre las obras que crea (Lipszyc, 2017).

De manera que el autor de una obra se entiende como el titular originario de
los derechos de esta.

Segtin el Convenio de Berna, el derecho de autor surge desde el momento de
la creacién de la obra original, que adquiere proteccién automatica sin necesidad
del cumplimiento de formalidades especiales, lo que busca la salvaguarda de los
respectivos derechos morales y patrimoniales del autor. En ese sentido, debido a
la Doctrina Romdntica del Autor que surge durante el siglo XIII, el sistema de
derecho de autor actual se basa en el principio personalista de la autoria, segiin
el cual la titularidad originaria de la obra le corresponde en exclusiva a la persona
natural que la creé y, salvo ciertas excepciones, se excluye la posibilidad de que la
autoria verse sobre entes distintos a una persona natural. En ese sentido, la obra
del ingenio se entiende como una prolongacién de la personalidad del autor que
se exterioriza por medio de su creacion.

Aunque el Convenio de Berna no determina el criterio personalista de au-
torfa de una manera expresa, si lo hace de una manera tdcita. Esto se evidencia
debido a un conjunto de disposiciones que hacen presuponer la figura del autor
humano, como es el caso del articulo 6 que consagra los derechos morales del
autor que solo le corresponden a la persona fisica que crea la obra, o también
el supuesto del articulo 7.1, que establece que la proteccién autoral se extiende
durante toda la vida del autor y, como minimo, cincuenta afios después de su
muerte (Ramalho, 2017).

En ese orden de ideas, como dice Ricketson (citado en Ginsburg, 2018), aun-
que el Convenio de Berna no restringe expresamente la autoria como una cuali-
dad exclusiva del ser humano, la doctrina es uniforme al afirmar que, al momen-
to de redactar las disposiciones del convenio, existia un acuerdo tdcito entre los
Estados partes en relacién con el significado de autoria y por eso no era necesario
incorporar una definicién expresa, considerdindose como tnica interpretacién 16-
gica la de considerar como autor a la persona natural que cred la obra. (Ginsburg,
2003). El dilema se basa en analizar si ante el desarrollo tecnoldgico y el estado
de la técnica actual serfa necesario adoptar nuevos paradigmas normativos para
tutelar la cualidad de autorfa de las obras generadas por inteligencia artificial o
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si los principios que establece el Convenio de Berna son suficientes para brindar
respuesta a todos los problemas propios del derecho de autor (Sorjamaa, 2016).

Tanto en los paises miembros del common law como en los paises que forman
parte del sistema continental romanista, se entiende que solo una persona natu-
ral es quien crea la obra y, por ende, en principio solo la persona natural serfa el
Unico titular originario de los derechos de autor sobre ella. El sistema inglés del
copyright sigue el modelo del Estatuto de la Reina Ana, que contempla la nocién
literaria de “autor” como creador (persona natural) que se remonta a la teoria
politica del individualismo posesivo de Locke, que considera la figura de autor
como propietario. Por lo que si el autor es propietario de los derechos intelectua-
les sobre la obra, entonces solo los sujetos capaces de obligarse legalmente pueden
considerarse como autores. Por lo que las mdquinas, al carecer de personalidad
juridica, no podrian ostentar la titularidad originaria de las obras del ingenio
(Bridy, 2012).

Es por ello que en los Estados Unidos se excluye de manera expresa la autoria
por entes no humanos, lo que le impide a los sistemas de inteligencia artificial
considerarse como autores. De modo que desde los renombrados Tradermark
cases,” la Suprema Corte ha dictaminado que la autoria es una cualidad inheren-
te al intelecto de la persona humana. En ese sentido, la originalidad se basa en
el “poder creativo de la mente”, haciendo referencia a un elemento netamente
subjetivo y exclusivo del ser humano. De ahi que, para la Corte, el Copyright es
el derecho exclusivo de un sujeto a la proteccién de lo producido por su propio
intelecto (Bridy, 2012).

De manera similar sucede en el dmbito Europeo; el Tribunal de Justicia de
la Unién Europea ha declarado en reiteradas oportunidades —como sucede en
los casos C-5/08° y C-393/09%~ que considera que para que una obra alcance
proteccién autoral, el autor debe expresar sus “decisiones libres y creativas”, lo
que hace referencia a la figura del autor como persona natural. Por su parte, la
Directiva 2009/24/CE’ sobre la proteccién juridica de programas de ordenador
consagra en su articulo 2 (1) que se considerard como autor del programa de
ordenador a la persona fisica o al grupo de personas fisicas que lo hubieren crea-
do. Aunque se deja a discrecionalidad de cada Estado miembro la posibilidad de
conceder la titularidad originaria a una persona juridica.

Tradermark cases 100 U.S. 82 (1879).

Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Infopaq Asunto C-5/08 REC, PI-6569 (2009).
Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Asunto C-393/09 (2010).

Articulo 2, Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de

N N
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Pero a diferencia del criterio personalista tdcito de la autoria del Convenio
de Berna, hay legislaciones que si contemplan expresamente la figura del autor
humano, como la Ley de Propiedad Intelectual Espaniola,® que en su articulo 5.1
establece que se considera como autor a la persona natural que crea una obra li-
teraria, artistica o cientifica. Por su parte, Alemania contempla la figura del autor
humano con un criterio absoluto. Con relacién a Latinoamérica, también se con-
templa una concepcidén personalista del autor; ejemplo de ello es el articulo 3 de
la Decisién 351 de la Comunidad Andina de Naciones, que establece el Régimen
Comin sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos considera como autor a la
persona fisica que realiza la creacién intelectual.

Aunque el consenso internacional es considerar a la persona natural como
titular originaria de las obras del ingenio, también se consagran excepciones a
favor de las personas juridicas que econémicamente han invertido en la creacién
de la obra. Ese es el caso de la doctrina work made for hire propia de los paises del
common law, que prevé la titularidad de la cualidad de autoria a favor del empre-
sario respecto a las obras creadas por sus empleados en el dmbito de la actividad
para las que han sido contratados (Saiz Garcia, 2019).

También hay otras figuras en las que la autoria es diluida en favor de varias
personas que intervienen en el proceso creativo. Tal es el caso de las obras en
colaboracién en las que intervienen dos o mds autores, existiendo una inseparabi-
lidad de las contribuciones individuales de cada uno, por lo que rige la coautoria
como ficcién legal. La obra colectiva es otra ficcién juridica en la que intervienen
varios sujetos en la elaboracién de la obra, pero la titularidad originaria es asu-
mida por el colaborador, que es la persona que tiene la iniciativa y direccién de
coordinar la realizacién de la obra (Ferndndez, 2011).

3. Creatividad, originalidad y autoria algoritmica

Existe una relacién directa entre la expresién creativa de una obra, su originalidad
y la determinacién de su autorifa. Esto se debe a que la autoria es una consecuen-
cia de la creacién intelectual de la obra, por lo que para determinar la autoria
necesariamente debe realizarse un andlisis del proceso creativo que involucra su
creacién. De esta manera, para analizar a quién le corresponde la autoria de una
determinada obra generada por inteligencia artificial lo primero es determinar
c6mo se llevd a cabo el proceso de creacién de esta. Para ello, debe, a su vez, des-

2009 sobre la proteccién juridica de programas de ordenador
6 Ley de Propiedad Intelectual 8930, BO 22/04/1996, articulo 5.1.
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pejarse el grado de participacién o de influencia de una persona humana durante
este. Esto es asi porque para que una creacién goce de proteccién autoral, debe
tratarse del resultado de una actividad humana (Ruipérez de Azcérate, 2012).

La creatividad es una habilidad que tiende a vincularse con el ser humano y
con su intelecto. De manera que, en principio, solo se considera como autor y
titular originario del derecho a la persona fisica que realiza el acto de creacién
intelectual (Antequera Parilli y Gdmez, 1999). Pero lo cierto es que, a lo largo de
la historia, han surgido diferentes mitos en relacién con la naturaleza de la creati-
vidad, muchos de los cuales ain se mantienen en la cultura popular hasta el pun-
to de influir en las legislaciones y en los principios que conforman el sistema de
propiedad intelectual. A este respecto, no es reciente el interés de las personas por
comprender cdmo se genera la creatividad y de buscar descifrar los misterios que
envuelve el proceso creativo. Desde hace siglos, tanto artistas como cientificos
e investigadores estdn intentando esclarecer las incégnitas que esta comprende,
entender de dénde proviene y qué es lo que hace a las personas ser mds creativas.

Ya los griegos y los romanos asociaban la creatividad con la originalidad y
consideraban que las obras de pintores y escultores carecian de originalidad, al
entender que Gnicamente imitaban el mundo que veian a su alrededor. Por tales
motivos, solo consideraban como originales las obras realizadas por los poetas
y musicos porque, segiin la mitologia griega, estos recibian la inspiracién de las
musas que, como seres espirituales, se pensaba que tenfan el don de inspirar
el arte. Es gracias a Aristételes que se comienza a asociar la creatividad con la
inteligencia y de considerar el proceso creativo como un atributo del intelecto
humano.

Durante la Edad Media, debido a la gran influencia del cristianismo, se consi-
dera que la cualidad de ser creativo es una potestad exclusiva de Dios, puesto que
solo el ser supremo es el Gnico ser capaz de crear a la imagen y semejanza del ser
supremo. Por ende, el hombre no se considera como un ser creativo, sino como
un mero instrumento de la divinidad. Esto cambia en el Renacimiento, gracias
al humanismo y a la proliferacién de las artes y a la renovacién de las ciencias,
siendo en dicho periodo cuando el artista se convierte en el verdadero centro de
la creatividad.

A finales del siglo XVIII surge la corriente del romanticismo, que considera la
creatividad como un privilegio del artista, hasta el punto de llegar a considerarse
como un atributo exclusivo y caracteristico de su personalidad. De ahi surge
la concepcién romanista del autor, mediante la cual se considera la expresién
creativa como caracteristica exclusiva del ser humano, lo que todavia influye y se
mantiene en las actuales legislaciones de propiedad intelectual.
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Esto se demuestra tanto en la legislacién como en la jurisprudencia de los di-
ferentes paises. En el caso Bleistein v. Donaldson Lithographing Company (1903)”
la Suprema Corte de los Estados Unidos dictaminé que: “La personalidad siem-
pre contiene algo dnico. Esta expresa su singularidad incluso en la escritura, y un
grado modesto de arte tiene [siempre] algo irreductible, lo que es [una cualidad]
tnica del hombre”. De hecho, la consagracién de los derechos morales del autor
viene a ser una consecuencia de la doctrina romdntica del autor. Todavia en el
siglo XXI, el significado de lo creativo sigue siendo debatido y controversial. La
psicologia pareciera ser categérica al considerar que la creatividad solo es posible
gracias a la intervencién humana. Como dice Monreal (Citado en Velasco, 2007,
p- 20) la creatividad es propia de la psique humana y, por ende, sin el ser humano
la creatividad no existiria.

Este es el motivo por el que el sistema actual excluye la posibilidad de la autoria
algoritmica, esto es que un algoritmo de inteligencia artificial pueda eventualmen-
te considerarse como autor de las obras creativas que genera. Pero lo cierto es que
el concepto de creatividad se entiende desde una concepcién mds amplia que el
mero intelecto humano. Como indica Flanagan (citado por Strokes, 2005) indica:

La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial aqui estd
en la novedad y en la no existencia previa de la idea o producto. La creatividad es
demostrada inventando o descubriendo una solucién a un problema y en la dem-

ostracién de cualidades excepcionales en la solucién del mismo. (p. 10)

En ese sentido, la creatividad se asociarfa a circunstancias mds objetivas, me-
dibles y cuantificables en contraposicién a las concepciones netamente subjetivas
de la creatividad.

Los sistemas de inteligencia artificial se describen por las siguientes caracte-
risticas: son innovadores, auténomos, impredecibles, independientes, racionales,
susceptibles de aprendizaje, eficientes, precisos e, incluso, algunos son capaces de
tomar decisiones auténomas. El debate se centra en si todas estas caracteristicas
son suficientes para que una obra de arte generada artificialmente pueda gozar de
originalidad conforme al derecho de autor (Shlomit et al., 2009).

En principio, al menos desde el punto de vista tedrico, una obra generada por
computadora podria eventualmente considerarse como original con base en los
criterios de originalidad objetiva, la que se asocia a la figura de la novedad. Esto

7 Suprema Corte de los Estados Unidos, Bleistein v. Donaldson Lithographing Co., 188 U.S.
239 (1903).
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no deja de significar un reto para el sistema actual de la propiedad intelectual.
Como dice Boden (2004, p. 14), la creatividad es una caracteristica fundamental
de la inteligencia humana, por lo que es un reto inexorable para la inteligencia
artificial. Pero lo cierto es que, de una manera progresiva, los programas inform4-
ticos cada vez son mds capaces para realizar tareas que requieren altos grados de
expresién creativa. De manera que si una obra generada por inteligencia artificial
es lo suficientemente creativa, podria considerarse protegida por el derecho de
autor, debiendo determinarse su autoria.

Debe indicarse que no se trata de que existan obras mds creativas que otras,
sino que no toda creacién intelectual tiene el grado de originalidad suficiente
para alcanzar proteccién autoral.

Debe aclararse que el presente articulo no pretende crear criterios de originali-
dad. Como senala Ruipérez de Azcdrate (2012), la originalidad es una condicién
sine qua non para alcanzar la proteccién autoral y es el requisito que adquiere
mayor relevancia para valorar la susceptibilidad de proteccién de una creacién,
siendo la originalidad la que traza la linea divisoria entre las meras creaciones (no
protegidas) y las obras efectivamente protegidas por el derecho de autor. Por lo
que la exigencia y la valoracién de la originalidad de una creacién o producto
creativo son indispensables para la determinacién de la proteccién de una obra.
De manera que para determinar la autoria de las obras generadas por inteligencia
artificial es imprescindible precisar el grado de influencia del programa infor-
matico en el proceso creativo. En el caso de las creaciones generadas por inteli-
gencia artificial, si se aplicara el criterio de originalidad objetiva, los pardmetros
asociados a la determinacién de la altura creativa de los productos generados por
computadora tendrian una relacién directa, a su vez, con la determinacién de la
autoria de la obra algoritmica.

Ahora bien, ;cé6mo puede determinarse si una obra generada por computadora
es lo suficientemente creativa para alcanzar proteccién autoral? Esto suele ser una
tarea compleja y, para ello, cominmente se emplean diferentes versiones del
mencionado Test de Turing para determinar si la obra estd dotada de creatividad
y originalidad. En el caso de que una o varias personas no puedan discriminar si
una determinada obra fue producida por una computadora o por un ser huma-
no, entonces esto significaria que la obra ha pasado el test.

De esa forma han surgido diferentes versiones informales del Test de Turing
para evaluar la originalidad y creatividad de las obras. Tal es el caso de Zackary
Scholl, estudiante de la Universidad de Duke que en el ano 2010 empezd a
enviar escrituras de poesia generadas por soffware a sitios web donde habitual-
mente las personas publican sus estrofas con el propésito de medir la reaccién
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de las personas, sin que estas supieran que esos poemas habian sido generados
por inteligencia artificial. La retroalimentacién de los poemas fue abrumadora-
mente positiva. En el afo 2011, Scholl decidi6 enviar los poemas generados por
el algoritmo a diversas revistas especializadas en literatura, siendo en principio
rechazados hasta que uno de ellos fue aceptado por 7he Duke Literary Journal (la
revista literaria de la prestigiosa Universidad de Duke).?

Cuatro anos mds tarde, Scholl —siendo doctorando en Biologia Computacio-
nal— sostuvo que aun cuando solo uno de los poemas generados por el algoritmo
habia sido publicado, este habria pasado el test de originalidad al ser aceptado
en una revista de prestigio sin que se detectara que la obra era producto de un
sistema artificial.

Otro ejemplo similar es el caso de BotPoet, que es un sitio web que sirve
como plataforma para comparar poesia generada por humanos y poesia generada
por computadoras. Esta plataforma le muestra los dos poemas al usuario, quien
deberd efectuar una votacién e indicar cudl de ellos considera que fue creado por
el ser humano y cudl fue creado por inteligencia artificial (Kurt, 2018, p. 12).

Por su parte, un grupo de investigadores de Inteligencia Computacional de la
Universidad de Mdlaga (Espana) ha desarrollado un soffware llamado Iamus, que
es capaz de componer musica cldsica. El equipo liderado por el profesor Fran-
cisco Vico, del drea de Ciencias Computacionales, utiliza técnicas biomiméticas
para aplicar principios de la genética y de la teorfa darwiniana de la evolucién a
los lenguajes informdticos, con el propésito de crear nuevos modelos de inteli-
gencia artificial.

La musica generada por el algoritmo de su laboratorio ha sido interpretada
por diferentes agrupaciones musicales, incluyendo la Orquesta Sinfénica de Lon-
dres, habiendo pasado desapercibida por las personas sin detectar que se trataba
de creaciones generadas por un programa informdtico.’

Pero no todos confian en este tipo de pruebas. Algunos consideran que las ver-
siones informales del test de originalidad se han utilizado de manera indiscrimina-
da y poco confiable. Opinan que al realizar las evaluaciones fuera de un contexto
determinado, trae como consecuencia la falta de confiabilidad de dichas pruebas.

Esto, aunado al hecho de que el auténtico Test de Turing todavia no ha sido
superado por ningdn sistema inteligente, mal podria entonces (opinan algunos)
validarse su efectividad en relacién con la altura creativa de una obra. Ademds, no

8  Ver: https://www.vice.com/en_us/article/vvbxxd/the-poem-that-passed-the-turing-test.
9 Ver: htps://www.europapress.es/ciencia/noticia-cientificos-universidad-malaga-desarrolla-or-
denador-capaz-componer-musica-clasica-20120701185848.html.
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puede esperarse que los sistemas artificiales posean el mismo nivel de la creativi-
dad humana, lo que no necesariamente significa que estas carezcan de creatividad
(Jordanous, 2012, pp. 246-279).

Otra critica que se le hace a las variaciones del test de originalidad recae en la
naturaleza del dominio de la obra y del grado de altura creativa que se le exige en
consecuencia. Hay obras que siempre requieren del mismo nivel de altura creati-
va, como los chistes o las composiciones musicales, por ejemplo, pero hay otras
cuyo grado de expresién creativa y originalidad es mds complejo de determinar
porque este varia no solo en funcién del resultado final de la obra, sino también
del proceso creativo, como es el caso de las obras de arte visuales (Lépez de Mdn-
taras Badia, 2013).

Ahora bien, ;dénde recae la altura creativa de una obra, en el proceso o en el
resultado? La creatividad de un ser humano se manifiesta en los artefactos que
produce, es decir, Gnicamente en el resultado, pudiendo ignorarse el proceso
para su produccién. Por tales motivos, lo mismo se debe aplicar para los sistemas
creativos artificiales. Aunado a ello, el proceso subyacente no siempre es obser-
vable, por lo que para Ritchie basta con analizar el resultado para determinar la
originalidad de la obra (Ritchie y Hanna, 1984).

Otros doctrinarios, en cambio, consideran que lo indispensable para determi-
nar la originalidad de productos generados por inteligencia artificial recae en el
proceso de la creacién y no en su resultado. Esto se debe a que la impronta in-
teligente del algoritmo no seria equiparable al esfuerzo creativo del ser humano.
Debido a ello, se debe poner el acento en el proceso creativo y determinar el nivel
de procesamiento y cémputo del sistema (Navas, 2018, p. 13).

En ese sentido, Colton (2008) fue uno de los pioneros en sugerir que la crea-
tividad debe ser medida tanto en el proceso como en el producto final. En ese
orden de ideas, el primer factor que deberia tomarse en cuenta para evaluar la
creatividad de un sistema es el resultado y, posteriormente, analizar el proceso
creativo que desarrolla el soffware para finalmente evaluar su funcionalidad. En-
tonces, segun este criterio, ambos elementos deben analizarse para determinar si
una obra creada por un algoritmo es o no lo suficientemente creativa.

Mis alld del debate sobre si la altura creativa versa en el proceso o en el resulta-
do, para la investigadora del Kings College de Londres, Anna Jourdanous (2012,
p. 6), la evaluacién no debe centrarse categéricamente ni en el uno ni en el
otro, sino que todo dependerd del sistema inteligente en cuestién, del producto a
analizar y de las caracteristicas especificas de cada caso concreto. En ese sentido,
propone un método para evaluar la creatividad de los sistemas inteligentes, que
consta de tres pasos.
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En primer lugar, debe identificarse y fijarse por el evaluador un criterio es-
pecifico de creatividad. La definicién referida debe darse tanto en un contexto
genérico como en un contexto especifico, dependiendo del dominio artistico
del que se trate (poesia, musica y arte visual, entre otros). En segundo lugar, se
deben establecer pardmetros concretos para evaluar la creatividad del sistema.
Finalmente, debe valorarse si el sistema cumple o no con los pardmetros previa-
mente establecidos. Esta valoracién podrd ser de indole cualitativa o cuantitativa,
dependiendo del caso particular.

Esto denota la relevancia de establecer criterios claros de originalidad y altura
creativa en relacién con las obras generadas por inteligencia artificial. Cabe des-
tacar que, con respecto a la creatividad computacional, en la mayoria de los casos
la novedad y la utilidad se consideran como criterios esenciales para efectuar el
andlisis de creatividad. Esto coincide con el criterio de originalidad objetiva y la
definicién aportada por Boden (2004) que implica la creacién de algo novedoso
por medio de la solucién de un problema. De manera que en lugar de considerar
la originalidad como un reflejo de la personalidad del autor (criterio subjetivo),
en el caso de los productos creativos generados por los algoritmos resulta més
adecuado aplicar los criterios de originalidad objetiva.

Ahora bien, suponiendo que un producto creativo generado por inteligencia
artificial alcance la suficiente altura creativa para considerarse protegido por el
derecho de autor, ;puede un sistema de inteligencia artificial considerarse titular
originario de una obra algoritmica? La autoria algoritmica consiste en la cualidad
de considerar como autor a un algoritmo o sistema de inteligencia artificial en re-
lacién con las obras originales creadas por este. Actualmente, uno de los aspectos
mds controvertidos por la doctrina es el debate sobre si se le debe reconocer o no
autorfa al algoritmo. La doctrina de la originalidad entendida como un manifies-
to préctico de autorfa no imposibilita la autoria algoritmica, es decir, la cualidad
por medio de la cual un algoritmo se considera autor de las obras originales que
ha creado de manera auténoma. Pero esto no deja de ser un aspecto sumamente
controvertido, aunque su discusién no es reciente.

En el afio 1974, el Congreso de los Estados Unidos creé la Comisién Nacio-
nal para Nuevos Usos Tecnoldgicos de Obras Protegidas por Derechos de Autor
(CONTU, por sus siglas en inglés), que en un informe senalé lo siguiente:

La Comisién cree que no hay una base razonable para considerar que una com-
putadora pueda contribuir como autor a una obra producida para su uso. La com-
putadora como una cdmara o una miquina de escribir, es un instrumento inerte,
capaz de funcionar solo cuando es activado de manera directa o indirecta por un
humano. (Denicola, 2016, p. 266)
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Por lo que en principio se entiende a las mdquinas como un mero accesorio
del ser humano durante el proceso creativo. Pero Arthur Miller, quien para ese
entonces era uno de los Comisionados del Informe CONTU vy actualmente es
profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Nueva York, no excluyé la
posibilidad de otorgarle autoria al soffware, expresando que:

Sillega el dia en el que una computadora es realmente la tinica autora de una obra
original artistica, musical o literaria (sea una novela o un programa de computado-
ra) el derecho de autor abrazard y Espanola lo suficientemente maleable para asim-

ilar el desarrollo de obras generadas por computadoras. (Denicola, 2016, p. 268)

En ese orden de ideas, Miller consideraba que no es descabellado pensar que
eventualmente pueda otorgarse a una computadora la autoria de una obra algo-
ritmica. En ese sentido, en el afio 1986, la Oficina para Asistencia Tecnolégica
del Congreso de los Estados Unidos (OTA, por sus siglas en ingles) desarroll6
un reporte para evaluar las implicaciones de las politicas de propiedad intelectual
en los avances de redes de computadoras. A diferencia de la CONTU, la OTA
sugiere que los programas de computacién interactiva pueden legitimamente
considerarse coautores del resultado que estos producen.'

De manera que, desde el punto de vista tedrico, la autoria algoritmica es ad-
misible en aquellos paises donde no se excluye dicha posibilidad de manera ex-
presa. Desde el punto de vista utilitario, es coherente otorgarle proteccién autoral
a las obras generadas por computadora, porque esto generaria un mayor progreso
econémico y tecnoldgico a nivel social. Pero lo cierto es que hay diferentes crite-
rios y posiciones doctrinales sobre cémo debe abordarse la cuestién de la autoria
en relacién con este tipo de obras. Por otra parte, Pamela Samuelson (1985)
sostiene que las computadoras no han sido y no deberian tratarse como huma-
nos, porque estas no tienen incentivo para crear, aunque si es posible considerar
a la mdquina como “autor material”, mientras que el autor —en sentido juridico—
serfa la persona fisica o juridica que encargé la obra.

Para Annmarie Bridy (2012, p. 16), el sistema actual de derecho de autor no
puede otorgar derechos de propiedad intelectual a un ente que no tiene persona-
lidad juridica y propone la doctrina del work made for hire como una solucién al
problema de la autoria algoritmica, considerdndose como autor al empleador o
a la persona que encarga la obra. De manera que tratar al programador como si
fuera empleador solucionaria la cuestién de considerar otorgarle derechos a una
mdquina o algoritmo que carece de personalidad juridica.

10 Ver: http://eric.ed.gov/PDES/ED160122.pdf.
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Dicha doctrina se corresponde con la solucién adoptada por el articulo 9 de
la Ley de Derecho de Autor, Disenos y Patentes del Reino Unido."" En lugar
del autor como persona natural, o de otorgarle por el momento autoria al algo-
ritmo, la autoria vendria a estar conformada por una ficcién legal conformada
por la empresa (persona natural o juridica) que encarga la realizacién de la obra.
Pero esta doctrina, como se ha mencionado anteriormente, da lugar a diferentes
interpretaciones. Por su parte, Yanisky (2017) también se inclina por esta tesis,
pero sostiene que los sistemas de inteligencia artificial deben considerarse como
empleados del usuario y, por su parte, el usuario actuaria como empleador del
sistema (Shlomit et al., 2009).

De esta manera, los algoritmos deben entenderse como un substituto del ser
humano, pero no como un mero instrumento, sino como un empleado por este
para generar las obras (ficcién legal). Pero algunos autores consideran que los al-
goritmos si pueden eventualmente llegar a considerarse como autores de las obras
algoritmicas. En ese sentido, Andrew Wu sostiene que la inteligencia artificial
puede ostentar autoria solo si cumple con ciertos requisitos: si produce obras que
son originales, debe operar de manera auténoma y poseer la discrecion sobre si
producir o no la obra (Sorjamaa, 2016).

De esa forma, la autoria algoritmica estaria determinada por el grado de au-
tonomia y de participacién del algoritmo en el proceso creativo. Sin embargo, lo
cierto es que el derecho (por el momento) no otorga personalidad juridica a los
sistemas de inteligencia artificial, lo que impide una eventual autoria algoritmica,
al menos conforme al sistema actual del derecho de autor. Pero ante la exclusién
de la autorfa algoritmica ;quién debe asumir la titularidad originaria de los de-
rechos de autor sobre las obras generadas por sistemas de inteligencia artificial?

4. Autoria de las obras generadas por inteligencia artificial

en el sistema actual

La legislacién del Reino Unido es una de las pocas legislaciones que hacen refe-
rencia a las obras generadas por computadora y a la determinacién de su autoria.
El articulo 9 de la Ley de Derecho de Autor, Disefios y Patentes del Reino Unido
es una de las primeras legislaciones que se refirié expresamente a la autoria sobre
la obra algoritmica, prescribiendo lo siguiente: “En el caso de una obra literaria,
dramdtica, musical o artistica generada por computadora, se considerard que el
autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creacién de la obra”.

11 Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48, § 178 (U.K.).
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Dicha norma ha sido fuertemente criticada porque no establece una posicién
clara y precisa en lo referente a la determinacién de la autoria. Ademds, tampoco
diferencia entre las obras algoritmicas y las obras producto de inteligencia artificial
con intervencién humana, lo que constituyen dos supuestos diferentes. Aunque
en ambos casos las obras son generadas por soffware, la obra algoritmica es aquella
en la que no existe una intervencién humana durante el momento de la creacién,
es decir, el nivel de autonomia del algoritmo es considerablemente elevado.

Siguiendo con el andlisis de la mencionada ley, también se le critica que exclu-
ye la proteccién de los derechos morales del autor. El articulo 78, que establece
el derecho a ser identificado como autor de la obra, no seria aplicable a las obras
generadas por computadora. De igual manera, el articulo 81 también excluye la
aplicacién del derecho a oponerse al tratamiento despectivo de la obra'? (derecho
de integridad).

Aunque dicha legislacién ha sido fuertemente criticada por la doctrina por
no contemplar una solucién préctica para la determinacién de la autoria, si debe
senalarse que es una legislacién pionera sobre la materia, atreviéndose a regular
sobre aspectos que no son ni siquiera mencionados en casi ninguna de las legis-
laciones del mundo.

Ahora bien, ante la falta de una solucién legal, surge de nuevo el interrogante:
;quién debe considerarse como autor de las obras generadas por computadora?
Este es un problema complejo para el derecho de autor y la dificultad radica en
la determinacién del grado de participacién durante el proceso creativo. Ademis
de ello, no existe una unica teorfa que aborde dicho problema y, como se ha co-
mentado, son muy pocas las legislaciones que consagran una disposicién expresa.

La cuestién fue abordada por las recomendaciones de la Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la UNESCO en un informe elaborado
en 1982, en el que se recomienda conceder la autoria a aquella persona que, sin
sus esfuerzos creativos, no hubiera podido crearse la obra. De manera general, el
informe recomienda otorgarle la titularidad originaria al usuario del programa,
pero también considera que el programador podria eventualmente considerar-
se como autor solo si hace contribuciones creativas. La Unién Europea, por su
parte, trat6 el tema en 1998 en el Green Paper sobre Copyright. La comisién se
inclina por concederle la titularidad al usuario cuando el programa es esencial-
mente una mera herramienta en el proceso creativo (Sorjamaa, 2016).

Pero una de las caracteristicas de los sistemas creativos artificiales es que pue-
den generar obras al combinar data de diferentes fuentes: por parte de las ins-

12 Copyright, Designs and Patents Act, 1988, c. 48, § 178 (U.K.).
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trucciones indicadas por el programador, por parte del material suministrado por
el usuario del programa y también de la informacién obtenida por medio de las
operaciones propias del programa. Las técnicas de deep learning y la mineria de
datos hacen ain mis dificil la determinacién de la autoria en este tipo de obras.

Excluyéndose, por el momento, la autoria algoritmica, el primer sujeto en el
que podria eventualmente recaer la titularidad originaria es en el programador. Si la
obra algoritmica se sustenta en el c6digo del programa, entonces ;no se justificaria
que los derechos de autor le correspondan al autor del soffware? Este es el principal
argumento a favor del programador. Debido a que el programador es el creador del
algoritmo y este, a su vez, es el resultado de su esfuerzo creativo, una obra generada
por computadora no existirfa nunca sin el programador del algoritmo.

De esta manera, algunos argumentan que la obra generada por inteligencia ar-
tificial debe entenderse como una obra derivada del programa de ordenador, pero
todo esto dependerd de las especificidades de cada obra en particular. Solo en el
caso de que la obra posea partes sustanciales del cédigo del programa, entonces el
programador podria eventualmente reclamar los respectivos derechos en relacién
con la produccién de una obra derivada (Perry y Margoni, 2010)

En principio, otorgarle derechos de autor al programador incentivaria la crea-
cién de sistemas de creatividad artificial, lo que fomentaria la creatividad y la
innovacién generando grandes beneficios para la sociedad. Pero el hecho de con-
siderar al programador como autor también ha recibido fuertes criticas por parte
de la doctrina, principalmente porque este no crea de manera directa e inten-
cional la obra generada por inteligencia artificial. En muchos casos, es el propio
software y no el programador el que determina la forma y el resultado final de
la obra, siendo esa forma de expresién la que vendria a estar protegida por el
derecho de autor (Sorjamaa, 2016). Otro argumento en contra es que el progra-
mador ya se considera autor del soffware informdtico, ostentando sus respectivos
derechos morales y patrimoniales, lo que hace redundante e innecesario otorgarle
ademds los derechos sobre las obras que el programa genere (Glasser, 2001).

El segundo sujeto que se perfila como potencial autor es el usuario del pro-
grama. El usuario es la persona que generalmente se asocia con una participacién
directa en el proceso creativo. Debe aclararse que no cualquier usuario eventual-
mente calificarfa como autor de las obras generadas por computadora, solamente
aquel cuya participacién fuera significativa podria ostentar la titularidad origina-
ria. Dicho aporte no se refiere a una mera actividad mecénica, como presionar un
botén o hacer un simple clic (Perry y Margoni, 2010). Algunos consideran que,
incluso, no bastarfa con una contribucién significativa, sino que su actuacién de-
beria ser indispensable durante el proceso creativo. Hay muchos argumentos para
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considerar al usuario como titular originario de los derechos de autor. De hecho,
la Comisién Nacional para el uso de Nuevas Tecnologias sobre obras protegidas
por derechos de autor del Congreso de los Estados Unidos, en su informe CON-
TU, determiné que es el usuario del programa quien debe considerarse como
autor de las obras generadas por computadora. En el caso de que el algoritmo esté
actuando como una mera herramienta, la titularidad originaria en principio debe
recaer sobre el usuario. Es el usuario el que tiene la intencién de crear las obras al
proveer al programa con las instrucciones iniciales. Si bien el programador toma
la decision de crear el programa, es el usuario el que toma la decision de crear las
obras, pero en el caso de que su contribucidn sea minima, entonces seria dificil el
justificar su reconocimiento como autor (Sorjamaa, 2016).

Por su parte, Saiz Garcia (2019) considera que otra alternativa es otorgarle un
derecho sui generis a las obras algoritmicas, de manera similar a la proteccién que
poseen las bases de datos conforme al derecho comunitario europeo. Sin embar-
go, esta podria no ser en principio la mejor opcién, debido a los problemas para
su aplicacidn prdctica y a las particularidades relativas a las prestaciones propias
del derecho de autor.

Respecto a la autoria algoritmica, Peter Patchen, decano de artes digitales del
Pratt Institute en la ciudad de Nueva York, considera que hasta tanto el algo-
ritmo no adquiera personalidad juridica tampoco debe tener crédito en la par-
ticipacién autoral, pero si considera que tanto el usuario como el programador
merecen reconocimiento y la autoria debe ser compartida entre ambos sujetos
(Kaminski, 2017).

En ese supuesto, se hablaria de una autorfa conjunta, que aplicaria cuando las
contribuciones de cada coautor constituyen una contribucién independiente y
existe una intencién de ambas partes de ser coautores (Brown, 2017). En ese caso
podria aplicarse un régimen similar al que se les atribuye a las obras colectivas y
a las obras en colaboracién, dependiendo del caso particular. Tal como sucede en
relacién con los programas de computadora, en el caso de las obras audiovisuales
y en las obras anénimas existe la posibilidad de atribuir autoria tanto a una per-
sona natural como a una persona juridica de conformidad con el articulo 15 del
Convenio de Berna.

No obstante, no toda contribucién colaborativa necesariamente produce una
obra en colaboracidn. Para ello, es necesario que cada una de las contribuciones
represente una expresién original protegible por el derecho de autor. Aunado a
esto, la tesis de la autoria conjunta también es criticada por razones de inequidad
entre la participacién directa del usuario en el proceso creativo y la participacion
indirecta del programador (Glasser, 2001). De manera que existen diferentes
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criterios para la determinacién de la autoria de las obras generadas por computa-
dora. Todas las propuestas poseen argumentos a favor y en contra, sin que exista
un criterio uniforme para la determinacién de la autorfa.

Nina Brown plantea el siguiente caso hipotético: el supuesto de una aplica-
cién sencilla que genera articulos y notas periodisticas (similar al sistema Drea-
mwriter, cuyos articulos son reconocidos en China como obras protegidas de
conformidad con la decisién del Tribunal de Shenzhen). El soffware que plantea
el caso hipotético es vendido a una organizacién para la creacién de nuevas histo-
rias. El grado de participacién de la organizacién en la generacién de las obras es
bastante relativo. Puede que el encargado de la empresa solo se limite a encender
el algoritmo, en cuyo caso, la empresa no tendria derechos de autor sobre la obra
(Brown, 2017). En este caso, ;a quién le debe corresponder la autoria? ;Le debe
corresponder al programador, a la compafia o a ambos? Por lo que la determina-
cién de la autoria no es tan sencilla para este caso hipotético.

En otros casos la solucién no es tan compleja (aparentemente). Tal es el caso
de las obras generadas por AARON (Kurt, 2018), un programa informdtico que
fue creado en 1973 por Harold Cohen, un reconocido artista y docente britdnico
cuyo propdsito era generar obras de arte de manera automadtica. Cohen describié
el proceso de creacién de AARON similar al proceso de ensenar a un nifo a di-
bujar, " refiriéndose al programa como una entidad, como un pupilo que necesi-
taba aprender a dibujar. Cohen logré que AARON aprendiera a tomar decisiones
auténomas sobre el trazado de las formas. Al principio, el sistema requeria de un
trabajo colaborativo, pero cuando Cohen fallecié —en abril de 2016—, el software
ya tenia la plena capacidad de manejarse de una manera auténoma en cuanto a
la composicidn, la determinacién del color y otros aspectos del trazado. El pro-
grama aprendié incluso a reconocer cuando una obra de arte ya habia alcanzado
su acabado final.

La titularidad originaria de dichas obras le corresponderia a su creador, Ha-
rold Cohen (o a sus respectivos herederos y/o derechohabientes), debido a que ¢l
fue tanto el programador como el usuario del sistema, por lo que su participacién
en el proceso creativo es indiscutible y, por ende, le corresponde la autoria de las
obras generadas por AARON. Sin embargo, también habria que precisar el grado
de autonomia del sistema para determinar si se trata de una obra algoritmica, en
cuyo caso, conforme a la legislacién actual, lo mds probable es que la obra pase a
formar parte del dominio publico por carecer de contribucién humana.

13 Ver: https://www.nytimes.com/2016/05/07/arts/design/harold-cohen-a-pioneer-of-comput-
er-generated-art-dies-at-87.html.
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La determinacién de la autoria es mucho mds dificil de realizar cuando la rela-
cién entre el programador y el usuario es estrecha y, por ende, se hace mds com-
plejo delimitar la participacién individual de cada sujeto. En la medida en que
la participacién del programador es mayor, la participacién del usuario tiende a
disminuir y viceversa. Sin embargo, los casos més dificiles involucran diferentes
grados de participacién, lo que hace atin mas dificil la determinacién de la auto-
ria (Boyden, 2016).

Un ejemplo es el caso del proyecto The Next Rembrandt, en el que participé
un equipo conformado por una gran cantidad de investigadores para la realizacién
de la obra final. Hace casi cuatro siglos, fallecié el pintor neerlandés Rembrandt
van Rijn, reconocido como uno de los grandes maestros de la pintura barroca y
considerado el artista mds importante de los Paises Bajos. En el ano 2016, se cre6
un grupo de investigacién conformado por Microsoft, la Universidad Técnica de
Delft y los museos Mauritshuis y Rembrandthuis, de los Paises Bajos, con el pro-
p6sito de lograr desarrollar por medio de sistemas informdticos y mecanismos de
impresién 3D una nueva obra de arte con un estilo similar al del artista neerlan-
dés, a cuyo retrato denominaron 7he Next Rembrandt (Brow, 2017).

Luego de almacenar la coleccién virtual, las computadoras lograron determi-
nar ciertos patrones en los retratos de la coleccién que corresponden con el estilo
del artista y, utilizando complejos métodos computacionales de deep learning
(aprendizaje automdtico), lograron obtener como resultado una obra que, desde
el punto de creativo, estd dotado de elementos caracteristicos y representativos
de las creaciones desarrolladas por Rembrandt. Dicha obra de arte se caracteriza
porque no fue creada por una persona fisica, sino que fue generada producto de
la combinacién de complejos y sofisticados mecanismos de inteligencia artificial.

En este caso, no queda claro si tanto los cientificos de datos como los ingenie-
ros, desarrolladores, consultores e historiadores que participaron en el proyecto
pudieran reclamar una participacién sobre los derechos de la obra o una eventual
participacién conjunta. Aunque también podria argumentarse que la autoria le
corresponde a las organizaciones que encargaron la realizacién de la obra de con-
formidad con la doctrina work macde for hire, en este caso, Microsoft, la Universidad
Técnica de Delft y los museos Mauritshuis y Rembrandthuis, de los Paises Bajos.

La inteligencia artificial también estd cambiando la industria de la musica. Gil
Weinberg, director del Georgia Tech Center for Music Technology, estd creando
en su laboratorio nuevas expresiones de creatividad artificial. Entre ellas se des-
taca Shimon, un robot capaz de generar improvisaciones musicales. Una vez que
el robot escucha las interpretaciones musicales desarrolladas por seres humanos,
posee la habilidad de realizar improvisaciones a partir de estas. Lo que hace esta
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tecnologia es reconocer patrones musicales por medio del deep learning, para lue-
go hacer modificaciones y crear composiciones musicales nuevas y originales.'

Todo indica que los algoritmos tienen la capacidad para disrumpir la industria
de la musica y desafiar la actual legislacién autoral. Un ejemplo de ello es la obra
musical Daddys Car, generada por el software Flow Machines, en el que el compo-
sitor, Benoit Carré, seleccioné un conjunto de partituras que servirian de inspira-
cién para determinar el estilo de la obra. Pero si bien el compositor se encargé de
instruir a la plataforma y de crear las letras, fue el sistema informdtico el que realizé
las variaciones y las combinaciones necesarias para generar el resultado final. Esto
evidencia una auténtica colaboracién entre el ser humano y la inteligencia artificial
para crear un dlbum completo denominado Hello World, en el que tanto el sistema
informdtico como Benoit realizaron importantes arreglos musicales para componer
las canciones, cuyo resultado final cuenta con los elementos de originalidad para
considerarse una obra protegida por el derecho de autor (Diaz, 2016).

Pero ademds de las melodias a las que estamos acostumbrados, los algoritmos
también pueden crear novedosos sonidos, haciendo combinaciones de elementos
preexistentes para dotar al resultado de novedad y originalidad. Recientemente,
la reconocida cantante islandesa Bjork ha colaborado con Microsoft IA y el hotel
Sister City de Nueva York para crear musica generativa capaz de cambiar su soni-
do de acuerdo al estado del clima. El algoritmo de inteligencia artificial obtiene
los datos climatoldgicos y, dependiendo de los eventos del clima, genera la musi-
cay hace los arreglos musicales. El producto final estarfa conformado por sonidos
nuevos que constituyen nuevas formas de creatividad artificial que dificilmente
podrian llegar ser interpretados por seres humanos."

En estos casos —tanto en el de las obras generadas por Flow Machines como
las generadas en el proyecto de Microsoft I-, en relacién con la determinacién
de la autorfa, podria plantearse una eventual autoria conjunta, pero al no existir
una disposicién legal expresa, la determinacién de la autoria es debatible y genera
un vacio legislativo. En principio, puede sostenerse que el usuario del programa
—en el primer caso, el compositor Benoit— es quien deberia ostentar la cualidad
de autor de la obra, ya que efectud los arreglos necesarios para su composicion
musical. Sin embargo, al tratarse de una obra por encargo, también podria argu-
mentarse que, conforme a la doctrina work made for hire, los derechos de autor
le corresponden como ficcién legal a las compafifas desarrolladoras, como serian
Sony CSL o Microsoft IA para los casos anteriormente descritos.

14 Ver: https://gtcmt.gatech.edu/.
15 Ver: https://www.microsoft.com/inculture/musicxtech/bjork/.
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Esto demuestra que la determinacién del grado de participacién y la autorfa
en el proceso creativo de una obra generada por computadora es un proceso
complejo y actualmente sin una solucién legal concreta, aunado a la existencia de
diferentes criterios doctrinales que hacen atin mds intrincada la determinacién de
la autoria en este tipo de obras.

Si bien el creador de un soffware ostenta los derechos de autor sobre este, no
estd claro a quién le corresponde la titularidad originaria de las obras generadas
por el algoritmo cuando este ha actuado de manera auténoma al tomar decisiones
individuales y de manera independiente. Pero respecto a las obras algoritmicas,
parece haber cierto consenso doctrinal. Debido a que carecen de una intervenciéon
humana significativa, conforme a la legislacién actual quedarfan a beneficio del
dominio ptblico al no haber un autor humano al que le corresponda la titularidad
originaria. Sin embargo, esto traec como consecuencia una falta de incentivo para
estimular el desarrollo de nuevas obras creativas, lo que no es beneficioso para la
sociedad ni para el desarrollo cultural (Perry y Margoni, 2010).

Pero como indica Azuaje Pirela (2020), el hecho de que no sea posible desig-
nar como autor a una maquina no implica necesariamente que los productos de
laIA, en todos los casos, estardn en el dominio publico: De manera que en el caso
de las obras generadas por inteligencia artificial con intervencién humana, la au-
torfa le corresponderia en principio a la persona natural que hubiere participado
en el proceso creativo de manera directa.

Sin embargo, ante la necesidad de despejar los vacios legislativos respecto a estos
temas, el Parlamento Europeo,'® en su reporte del ano 2017 dedicado al impacto
de la inteligencia artificial en relacién con los estindares del derecho civil, considera
que es necesario actualizar la legislacién en esta materia ante la innegable sofistica-
cién de los sistemas informdticos actuales, cuyo grado de autonomia se incrementa
significativamente debido a los constantes avances en esta tecnologfa.

Por su parte, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual inicié des-
de el ano 2019 un proceso de consulta publica sobre los tépicos emergentes
respecto a la inteligencia artificial y nuevas politicas en materia de propiedad in-
telectual. En esa consulta se invita tanto a académicos, representantes de Estado
y a los diferentes actores que hacen vida en el mundo de la propiedad intelectual
a formular propuestas y debatir sobre eventuales soluciones normativas con res-
pecto a los dilemas que plantean los avances en materia de inteligencia artificial
en relacién con la propiedad intelectual.

Recientemente, la Comisién de Asuntos Juridicos del Parlamento Europeo

16 Ver: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_ES.html?redirect.
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publicé un informe referente a los derechos de propiedad intelectual para el de-
sarrollo de las tecnologfas relativas a la inteligencia artificial. En este informe,
entre diversas cuestiones, recomienda la evaluacién sectorial de las implicaciones
de la inteligencia artificial en relacién con la propiedad intelectual, indicando
especialmente la relevancia que tiene la determinacién del grado de intervencién
humana, la autonomia del algoritmo y la importancia del origen de los datos y
del material protegido por el derecho de autor. El informe considera necesario
profundizar en el estudio de la valoracién del origen humano de los datos en los
algoritmos de inteligencia artificial.”” El mencionado informe sugiere que la au-
tomatizacion del proceso de generacién de contenidos creativos por parte de sis-
temas expertos de inteligencia artificial plantea importantes cuestiones relativas a
la autoria y titularidad de los derechos de propiedad intelectual, y considera que
no serfa adecuado tratar de dotar a los algoritmos de IA de personalidad juridica,
al poner de relieve el impacto negativo que generaria dicha posibilidad en los
incentivos para los creadores humanos. El informe también sefiala la diferencia
entre las creaciones humanas asistidas por la IA y las creaciones generadas por la
IA, estas ultimas plantean importantes retos para la proteccién autoral y sostiene
que en los casos en los que la IA solo se usa como herramienta para ayudar al au-
tor en el proceso de creacidn, las normas actuales de propiedad intelectual actual
siguen siendo aplicables. También se indica la relevancia de la proteccién autoral
de las obras generadas por IA, esto como mecanismo para fomentar las inversio-
nes, el desarrollo tecnoldégico. Ademds, sugiere debatir politicas adecuadas en este
dmbito conforme a la estrategia de materializacién del Mercado Unico Digital
de Europa.

Lo cierto es que actualmente el sistema no da respuesta a los diferentes esce-
narios que plantean los avances de estas nuevas tecnologias y deben procurarse
soluciones normativas que cuenten con un consenso en la materia para lograr
una armonizacién de criterios. Estas reformas legislativas deben contemplar un
balance entre los intereses de todos los involucrados en el proceso creativo, inclu-
yendo a los programadores, usuarios, inversionistas y los intereses del publico en
general, con el propésito de incentivar la creatividad y generar nuevas formas de
expresién artistica acorde a los retos tecnoldgicos actuales, tomando como pre-
misa el fomento y la proteccién de la creatividad y la innovacién. Esto es esencial
para el futuro desarrollo de la industria de la inteligencia artificial y para garanti-
zar el fomento de una adecuada proteccién a la propiedad intelectual.

17 Ver: https://www.europatl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_ES.pdf.
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5. Conclusiones

La cualidad de autor, salvo en los casos de las ficciones juridicas, por el momento
solo recae en el ser humano, excluyéndose la posibilidad de otorgarle autoria a
los sistemas de inteligencia artificial. Actualmente, se debate si la autorfa de este
tipo de obras debe recaer en el programador, en el usuario del sistema o en la
persona que encarga la obra. También la doctrina plantea otras soluciones, como
la work made for hire, la autoria conjunta e incluso la posibilidad de consagrar
un nuevo derecho sui generis. Pero lo cierto es que no existe un criterio uniforme
y debe procurarse una regulacién acorde a los nuevos desarrollos tecnoldgicos y
con base en el consenso y la cooperacién de los diferentes actores que hacen vida
en el mundo de la propiedad intelectual.
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Marca solicitada: FACK JU GOTHE.
Norma juridica aplicada: Articulo 7.1 f) Reglamento de la Marca de la Unién
Europea (RMUE).

El anilisis para comprobar si una marca es contraria a las buenas costumbres
debe realizarse teniendo en cuenta la percepcién que el pablico tiene de ella,
valorando todas las circunstancias, incluida —cuando coincide con el nombre de
una pelicula— la referente a la aceptacién social de su titulo y la valoracién que de
este haga el pablico pertinente.

La libertad de expresién, en cuanto derecho fundamental que debe garanti-
zarse, ha de ser tenida en cuenta a la hora de valorar si una marca es contraria o
no a las buenas costumbres.

1. Tramitacién administrativa ante la EUIPO
CONSTANTIN FILM PRODUKTION GmbH solicité el 21 abril de 2015 en
la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) la marca
FACK JU GOTHE para distinguir productos y servicios correspondientes a las
clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 y 41. Debe tenerse en cuenta,
ademds, que esta denominacién se corresponde con el titulo de una comedia
cinematografica alemana de gran éxito en 2013, con otras versiones también
exitosas en 2015 (Fack ju Gothe 2) y 2017 (Fack ju Gothe 3).

La EUIPO denegé la marca mediante resolucién de 25 de septiembre de
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2015 al entender el examinador que la primera parte de la denominacién fack
ju (en alemdn) se corresponde, a la hora de pronunciarse, con la expresién in-
glesa fuck you (traducida al espafol como “jédete”). Por ello, resultaba contraria
al orden publico y buenas costumbres y era de aplicacién el articulo 7.1 f) del
Reglamento 207/2009 sobre la Marca de la Unién Europea (RMUE), cuya fina-
lidad era no permitir el registro de marcas vulgares, desagradables, insultantes,
ofensivas, amenazantes.

La decisién del examinador fue refrendada por la Sala de Recursos de la EUTPO

mediante resolucién de 1 de diciembre de 2016.

2. La sentencia del Tribunal General

El recurso interpuesto por CONSTANTIN FILM ante el Tribunal General (TG)
fue desestimado por la sentencia de 24 de enero de 2018 (T-69/17).! Los argu-
mentos utilizados para desestimar el recurso pueden sintetizarse de la siguiente
manera:

a) La expresion fuck you (pronunciacién en inglés de fuck ju) tiene un cardcter
vulgar y ofensivo, incluso aunque no sea entendida en su connotacién sexual
(existen otras acepciones como “enfado”, “desconfianza”, “desprecio hacia otra
persona”).

b) La marca estd compuesta por un término —kuck ju— que es percibido por
el publico pertinente (alemdn y austriaco) como intrinsecamente vulgar y ofen-
sivo tratdndose de una marca manifiestamente obscena y contraria a las buenas
costumbres.

¢) La inclusién del nombre Gothe (alusiva al nombre del respetado escritor
Johan Wolfgang Goethe) no atenta el cardcter vulgar de la expresion fuck ju, sino
que agrava la situacién, pues implica un insulto péstumo al escritor de manera
degradante y vulgar.

d) La circunstancia relativa a la fama del film no tiene incidencia favorable, ya
que el publico no percibe necesariamente las marcas y los titulos de las peliculas
de la misma manera: (i) la finalidad del derecho de marcas es garantizar una
competencia no falseada y no la libertad de expresion; (ii) el titulo de una peli-
cula sirve para distinguir una obra artistica de otra y para designar su contenido,
actuando al mismo tiempo como una manifestacién de la libertad de expresién
y de la libertad artistica.

1 Véase: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=8docid=198722&pagelndex-
=0&doclang=FR&mode=Ist&dir=8&occ=first&part=18cid=5806366.
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3. La sentencia del Tribunal de Justicia

Interpuesto el oportuno recurso de casacién, el Tribunal de Justicia (TJ), en su
sentencia de 27 de febrero de 2020 (C-240/18 P),? lo estima y anula las decisio-
nes del TG y de la Sala de Recursos. Los fundamentos que utiliza el T] parten de
unos supuestos completamente diferentes a los senalados por el TG y, en conse-
cuencia, sus conclusiones también divergen. Concretamente, son los siguientes:

a) Se centra en el andlisis de las buenas costumbres (excluye el orden publico) y
senala que no es equivalente al buen gusto, no bastando que una denominacién
resulte de mal gusto para denegar una marca.

b) Las buenas costumbres deben referenciarse a valores y normas morales funda-
mentales que pueden evolucionar a lo largo del tiempo y variar en el espacio, y
deben determinarse con arreglo al consenso social predominante en cada sociedad
en el momento de la evaluacién. A efectos de dicha apreciacién, se debe tener en
cuenta el contexto social, incluidas, en su caso, las caracteristicas culturales, reli-
giosas o filoséficas que le son propias, con el fin de evaluar, de manera objetiva,
lo que la mencionada sociedad considera moralmente aceptable en ese momento.
¢) La percepcién de una marca como contraria a las “buenas costumbres” no debe
realizarse en abstracto y requiere un andlisis de todos los elementos propios del
caso, con el fin de determinar de qué modo el publico pertinente (una persona

razonable con una sensibilidad y tolerancia medias) percibe un signo de este tipo.

El TJ parte de estos principios y critica las decisiones de los 6rganos infe-
riores, afirmando que realizaron una aproximacién abstracta y teérica a la hora
de analizar la denominacién FACK JU GOTHE sin tener en cuenta elementos
concretos. Asi, el T] indica, en primer término, que el titulo de las comedias en
cuestion y, por tanto, la marca solicitada no consisten en esta expresién inglesa
como tal (fuck you), sino en una transcripcion fonética distinta de esta al alemdn
(fuck ju), acompanada del elemento “Géhte”.

Pero el argumento principal del T] para estimar el recurso se basa en que el
TG no podia limitarse a una mera apreciacién abstracta de dicha marca y de la
expresion inglesa a la que ese publico asocia la primera parte de ella y, por ejem-
plo, tendria que haber valorado la circunstancia de que su titulo no parecia haber
suscitado especial controversia entre el publico de habla alemana.

EI'T] desarrolla este argumento y manifiesta que el signo denominativo “Fack

2 Véase: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223843&pagelndex-
=0&doclang=es&mode=Ist&dir=8occ=first&part=18&cid=5805328.
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Ju Gohte” corresponde al titulo de una comedia cinematogrifica alemana, pro-
ducida por la recurrente, que fue uno de los mayores éxitos cinematogréficos del
ano 2013 en Alemania y que fue vista por varios millones de personas cuando se
estrend. Y el T termina afirmando que

si bien el éxito de una pelicula no permite demostrar automdticamente la acepta-
cién social de su titulo y de un signo denominativo epénimo, no es menos cierto
que se trata, como minimo, de un indicio de tal aceptacién, que debe apreciarse a
la luz de todos los elementos pertinentes del caso para establecer, de manera con-

creta, la percepcidn de ese signo cuando es usado como marca.

Todas estas circunstancias llevan al T] a entender que el TG no habia funda-
mentado correcta y suficientemente la denegacién de la marca FUCK JU GOHTE
de tal manera que anule las resoluciones denegatorias de esta. Y para completar
sus argumentos destaca, finalmente, el papel relevante que debe otorgarse al prin-
cipio de la libertad de expresién en el derecho de marcas. A tal efecto senala:

Por dltimo, cabe afadir que, contrariamente a lo que senala el Tribunal General en
el apartado 29 de la sentencia recurrida, a tenor del cual “existe, en el 4mbito del
arte, de la cultura y de la literatura, una preocupacién constante por preservar la
libertad de expresién que no existe en el 4mbito de las marcas”, la libertad de ex-
presioén, que se recoge en el articulo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unién Europea, ha de ser [...] tenida en cuenta en la aplicacién del articulo
7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.c 207/2009. Esta conclusion es cor-
roborada ademds tanto por el considerando 21 del Reglamento 2015/2424, que
modificé el Reglamento n.c 207/2009, como por el considerando 21 del Regla-
mento 2017/1001, los cuales inciden expresamente en la necesidad de aplicar esos
Reglamentos de manera que se garantice el pleno respeto de las libertades y de los

derechos fundamentales, en particular de la libertad de expresién” (‘apartado 56).

4. Comentario

No cabe duda de que la sentencia recaida en el caso Fuck ju Gihte puede tener
una influencia importante en las resoluciones que en el futuro se tomen a la hora
de aplicar el articulo 7.1. f) RMUE vy, en consecuencia, en el andlisis que debe
realizarse de las marcas que puedan ser contrarias a las buenas costumbres (y,
por extensién, al orden publico). En este sentido, la sentencia comentada puede
incidir en los tres aspectos bésicos siguientes.

240



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020): 237-242

En primer lugar, de la sentencia comentada se infiere que, para analizar esta
prohibicién, ya no resulta axiomdtico fijarse inicamente en el cardcter intrinseco
del significado que puede tener el signo que constituye la marca. En este sentido,
debe recordarse que, en determinadas ocasiones, los tribunales habian manifes-
tado que hay casos en los que el cardcter ofensivo, soez etc. de una palabra era
intrinseco a esta sin necesidad de otras valoraciones. Por el contrario, de la sen-
tencia comentada se desprende que resultard siempre necesario que tal signo se
analice en funcién de los elementos o circunstancias que existan en el momento
de solicitarse la marca.

En segundo término, podria deducirse por omisién que el T] no da una im-
portancia decisiva a los productos o servicios que distinga la marca a la hora de
evaluar si esta es contraria o no a las buenas costumbres; ello podemos deducirlo
del hecho de que la sentencia comentada no hace ningtin anilisis concreto y
diferenciado en relacién con los productos o servicios distinguidos por la marca
FUCK JU GOHTE, que, recordemos, se aplica a una variadisima gama, pues la
marca se solicitd para muchas clases del nomencldtor internacional.

Esta omisién, en mi opinidn, es criticable, pues la naturaleza de los productos
y la percepcién del publico a quien especificamente se dirigen o alcanzan es una
circunstancia de verdadero valor para conocer si una marca es contraria, en cada
caso concreto, a las buenas costumbres

Y, en tercer lugar, y este es el aspecto mds interesante, el T] se alinea con las
tesis —imperantes ya en otras jurisdicciones, como la de Estados Unidos— que
mantienen que, a la hora de analizar la prohibicién de registrar marcas por ser
contrarias a las buenas costumbres, deberd tenerse en cuenta el principio de la
libertad de expresion.

Ciféndonos a la Unién Europea, hay que partir de la base de que el principio
de libertad de expresién es aplicable a las actividades empresariales y comerciales
segun ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, este
Alto Tribunal Europeo mantiene desde hace décadas que la libertad de expresién
ampara a la actividad publicitaria. Por ello, no debe extranar que la tendencia
actual vaya en la direccién de aceptar esa mayor injerencia del principio de la
libertad de expresién en la actividad comercial.

Esta tendencia se aprecia también en el derecho de marcas y, particularmente,
se inicia con la inclusién en el Considerando 21 de la Directiva 2015/2436 de
Marcas de 16 de diciembre de 2015 y el Considerando 21 de RMUE 2017/1001
de 14 de julio de 2017, que incluyen a la libertad de expresién como una limita-
cién impuesta a los titulares de marcas por el uso que terceros puedan realizar de
esta con fines literarios, artisticos, de parodia, etcétera.
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El'T] hace una mencién a tal circunstancia en la sentencia comentada al indi-
car que el Considerando 21 del RMUE reconoce tal principio. En mi opinién,
el supuesto del Considerando 21 sirve para garantizar la libertad de expresién
en el contexto de la utilizacién de la marca en una obra artistica, intelectual, de
critica etc. y hay que ponerla en relacién con el articulo 14 RMUE (limitacién
de los efectos de una marca de la Unién) y no con el articulo 7.1. f) RMUE.
En todo caso, lo realmente importante es que el T] ha reconocido claramente la
inclusién del principio de la libertad de expresién en el Derecho de Marcas y,
particularmente, en relacién con la prohibicion de registro de marcas contrarias
a las buenas costumbres.

De lo que no cabe duda es de que la evolucién resulta imparable y, frente a la
reiterada posicién negatoria mantenida hasta este momento por diversas senten-
cias del Tribunal General, ahora se alza la tesis del Tribunal de Justicia aclarando
que también en la Unién Europea el principio de la libertad de expresién se
debe tener en cuenta a la hora de analizar la prohibicién de registro de marcas
contrarias a las buenas costumbres. Esta afirmacién puede llevar a una aplicacién
menos estricta de la prohibicién que, incluso, puede ser trasladable a otros tipos
de marcas, especialmente a aquellas que por su naturaleza comunicativa podrian
ampararse en el principio de libertad de expresién comercial, como por ejemplo,
como ya dijimos, ya ocurre con la publicidad.
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Marca: DAVIDOFFE.
Norma juridica aplicada: articulo 9.2 b) del Reglamento de la Marca de la Unién
Europea 207/2009 (RMUE) que se corresponde con el actual 9.3.b) del RMUE
2017/1001.

No existe infraccién de marca cuando quien almacena o tiene en depésito los
productos con infraccién de marca no tiene el propdsito de comercializarlos u
ofrecerlos por su cuenta siempre que desconozca la existencia de la infraccién.

1. Antecedentes del caso

COTY es un importante distribuidor alemdn de perfumes y licenciatario de la
marca de la Unién Europea 876874 DAVIDOFF en clase 3 (perfumes). AMA-
ZON es un grupo de empresas que vende productos a terceros a través de una
plataforma de comercio electrénico.

Para el presente asunto, nos interesa destacar que AMAZON tiene dos modos
de relacionarse con sus clientes que dan lugar a sendos programas: A) AMAZON
MARKETPLACE, donde los vendedores publican ofertas de sus productos en
el sitio web www.amazon.de (en Alemania). Los contratos de compraventa de
los productos se formalizan entre los terceros vendedores y los compradores; B)
LOGISTICA DE AMAZON, en el cual las empresas de AMAZON, ademds de
ocuparse del almacenamiento y transporte de los productos, también realizan
una gama de actividades mucho mds amplia.
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AMAZON vendia en su plataforma productos de un tercero acogido al pro-
grama AMAZON MARKETPLACE con la marca “Davidoff Hot Water Edt.
60”. El tercero habia adquirido tales productos en el mercado extracomunitario,
por lo que no se habia producido el agotamiento del derecho de marca y, en con-
secuencia, habfa una eventual infraccién de la marca DAVIDOFF

COTY lleg6 a un acuerdo con el vendedor y este, reconociendo su actividad
infractora, emitié una declaracién de cesacién incluyendo una clausula penal. A
su vez, COTY requiri6 a AMAZON para que le entregase todos los productos
del vendedor que poseyese con la marca controvertida. AMAZON SERVICE
respondié entregando treinta muestras, sin embargo, otra empresa del grupo
(AMAZON GRABEN) indicé posteriormente a COTY que once de esas mues-
tras eran de otro vendedor. Ante tal circunstancia, COTY pidi6 a AMAZON
que le facilitase los datos de ese vendedor, a lo cual AMAZON respondié que no
podia acceder a tal peticién.

COTY demandé a AMAZON SERVICES y a AMAZON GRABEN por
infraccién de marca. Los tribunales alemanes de instancia desestimaron la de-
manda al entender, por una parte, que AMAZON SERVICE no habia po-
seido ni expedido los productos de los que se trataba y que, por otra parte,
AMAZON GRABE tampoco habia realizado ningtin acto de infraccién, pues
solo habia almacenado estos productos por cuenta de la vendedora y de otros
vendedores terceros.

La demanda se habia basado en la infraccién del articulo 9.2 b) del Reglamen-
to de la Marca de la Unién Europea 207/2009 (RMUE) que se corresponde con
el actual 9.3 b) del RMUE 2017/1001. Tales preceptos disponen que el titular
de la marca podrd impedir a un tercero el uso de esta en el trifico econémico vy,
en particular, “ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos
fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo”.

Entablado el recurso de casacién por COTY, el Tribunal Supremo alemadn se
plantea dudas sobre c6mo interpretar las normas citadas y, en particular, cémo
aplicarlas al caso controvertido, partiendo del hecho de que AMAZON se limita
a almacenar para terceros productos con infraccién de marca sin tener conoci-
miento de tal infraccién. Debe tenerse en cuenta que, como antes sefialamos,
AMAZON posee los productos, pero el que realmente ofrece y comercializa los
productos es el tercero (vendedor que estd vinculado con AMAZON a través del
programa AMAZON MARKETPLACE).

En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo en lo Civil y
Penal) decidi6 suspender el procedimiento y plantear una cuestién prejudicial al
Tribunal de Justicia (T]) del siguiente tenor:
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;Posee una persona que almacena para un tercero productos que infringen un
derecho de marca, sin tener conocimiento de dicha infraccién, estos productos
con el fin de ofrecerlos o comercializarlos, cuando no es ella misma sino solo el

tercero el que pretende ofrecer o comercializar los productos?

2. La sentencia del Tribunal de Justicia

Para responder a la cuestién prejudicial, el T], en su sentencia del 2 de abril de
2020 (C-567/18),"' parte —como no puede ser de otra manera— del supuesto de
que AMAZON se limita a tener en depésito los productos de la marca controver-
tida sin ponerlos ni pretender ponerlos a la venta y comercializacién, actuaciones
que realiza un tercero enmarcado en el programa AMAZON MARKETPLACE.

La cuestién bdsica para el T] es determinar si tales actitudes constituyen un
uso de marca de tercero. Para ello, prosigue el T, hay que conocer si quien “usa’
tiene un comportamiento activo y un dominio directo o indirecto del acto que
constituye tal uso, ya que quien tenga tal dominio es el que tiene, en realidad, la
capacidad para poner fin a ese uso.

En este punto, el T] menciona dos casos enjuiciados en sentencias que, pre-
cisamente, versaban sobre el concepto de uso de marca. Asi, en primer lugar, en
relacién con la explotacién de una plataforma de comercio electrénico, el TJ re-
cuerda que son los clientes vendedores del operador de este mercado electrénico y
no el propio operador quienes hacen uso de signos idénticos o similares a marcas
en las ofertas de venta que se presentan en tal mercado.” Asimismo, en relacién
con una empresa cuya actividad principal consiste en llenar latas con bebidas
producidas por ella misma o por terceros, el T] ya habia senalado que un presta-
dor de servicios que se limita a llenar —por encargo y siguiendo las instrucciones
de un tercero— latas ya provistas de signos similares a marcas y, en consecuencia,
a ejecutar simplemente una parte técnica del proceso de produccién del producto
final sin tener el mds minimo interés en la presentacién externa de dichas latas
y, en particular, en los signos que figuran en ellas, no hace él mismo un “uso” de
dichos signos, sino que tinicamente crea las condiciones técnicas necesarias para
que dicho tercero pueda hacer tal uso.?

1 Véase: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=8docid=224883&pagelnd
ex=0&doclang=ES&mode=Ist&dir=&occ=first&part=18&cid=6005115.

2 Véase, en este sentido, la sentencia del 12 de julio de 2011, L'Oréal y otros, C324/09,
EU:C:2011:474, apartado 103.

3 Véase, en este sentido, la sentencia del 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Win-
ters, C119/10, EU:C:2011:837, apartado 30.
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Jesuis Gomez Montero

Almacenamiento y depdsito de mercancias para su venta por terceros

En la sentencia que comentamos, y en relacién con la actividad de depdsito
de productos, el T] confirma que para que tal actividad pueda calificarse de uso
infractor de signos ajenos, resulta necesario que quien se encarga del depésito
persiga el fin al que se refieren las disposiciones del articulo 9 del RMUE, a saber:
ofrecer productos o comercializarlos. Si no es asi, concluye el T, no puede con-
siderarse que el acto que constituye el uso de la marca sea obra de esa persona ni
que el signo se utilice en el marco de su propia comunicacién comercial.

Finalmente, el T] expresamente mantiene que, segiin los hechos facilitados
por el 6rgano remitente, las empresas de AMAZON implicadas en este caso no
pusieron a la venta los productos de que se trata ni los comercializaron y precisa
que, en el tenor de la cuestién prejudicial planteada, es solo el tercero quien pre-
tende ofrecer o comercializar los productos. De ello se sigue que las empresas de
AMAZON no usan ellas mismas el signo en el marco de su propia comunicacién
comercial.

Sobre la base de todo ello, la respuesta del T] a la cuestién prejudicial es clara
e inequivoca:

El articulo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.° 207/2009 vy el articulo
9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001 han de interpretarse en el
sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depdsito por
cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener
conocimiento de esta infraccidn, no almacena estos productos con el fin de ofre-
cerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue

ella misma estos fines.

3. Comentario

A la hora de valorar la sentencia del TJ, hay que partir de la base de que, por ra-
zones de procedimiento, el T] solo estd obligado a cefiirse a los hechos y contestar
a la cuestién prejudicial tal y como se la haya planteado el Tribunal remitente y
no extralimitarse dando interpretaciones sobre casos hipotéticos. Por ello, el T]
se refiere exclusivamente a la actividad de AMAZON en el marco del programa
AMAZON MARKETPLACE. Y la conclusién a la que llega es clara: no hay uso
infractor de marca de un tercero cuando un operador econémico (AMAZON)
Unicamente almacena o tiene en depdsito un producto que infringe la marca
de un tercero (DAVIDOFF) ya que la actividad de AMAZON en el programa
AMAZON MARKETPLACE es de mero depositario de la mercancia, siendo
los terceros acogidos a tal programa que venden la mercancia los que tienen el
propésito de ofrecer tal producto o comercializarlo. Y —por mi cuenta anado—
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son esos terceros los que tienen la capacidad de poner, en su caso, fin a ese uso,
retirdndolo de la venta.

Una respuesta seguramente distinta se habria producido si la cuestién prejudi-
cial se hubiera planteado en relacién con la actuacién de AMAZON en el marco

de su programa LOGISTICA DE AMAZON. En este caso, segin se desprende de

las conclusiones presentadas por el abogado general el 28 de noviembre de 2018,

el vendedor remite a AMAZON los productos seleccionados por el cliente y son
las empresas del grupo AMAZON quienes los reciben, los almacenan en sus cen-
tros de distribucién, los preparan (pueden incluso etiquetarlos, embalarlos ade-
cuadamente o envolverlos para regalo) y los expiden al comprador. AMAZON
se puede ocupar también de la publicidad y de la difusién de las ofertas en su
pdgina web. Es AMAZON, ademds, quien brinda el servicio de atencién al cliente
para consultas y devoluciones y quien gestiona los reembolsos de los productos
defectuosos. Es asimismo AMAZON quien percibe del comprador el pago de

las mercancias, cuyo importe ingresa después al vendedor en su cuenta bancaria.

Parece claro que, en tal supuesto, habria uso de la marca DAVIDOEFF por
parte de AMAZON, pues en ese programa hay una implicacién activa y coor-
dinada de las empresas de AMAZON vy, por tanto, podria haber una infraccién
marcaria, ya que en tal hipotético supuesto el depésito o almacenamiento de
productos AMAZON lo realiza con la intencién de ofrecerlos y comercializarlos,
pero, ciertamente, el T] en la presente sentencia no puede entrar a valorar tales
circunstancias, pues no se correspondian con el supuesto concreto que habia
planteado el Tribunal Supremo alemdn.

4 Ver apartado 56 de las conclusiones: http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?docid=221117&mode=Ist&pagelndex=1&dir=8&occ=first&part=1&text=&do-
clang=ES&¢cid=6005115.
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Marca solicitada: MESSI (figurativa) vs. Marca oponente MASSI.

Inexistencia de riesgo de confusién.

Norma juridica aplicada: Articulo 8.1 b) Reglamento de la Marca de la Unién
Europea (RMUE).

Compatibilidad entre marcas cuando a pesar de ser visual y fonéticamente
similares, al menos una de ellas posee un significado conceptual claro que lleva al
publico a diferenciarlas y no incurrir en confusion.

Relevancia derivada de la circunstancia de que la marca solicitada constituye
el apellido de un célebre futbolista de fama mundial.

1. Tramitacién administrativa ante la EUIPO
El 18 de agosto de 2011, Lionel Messi solicité ante la Oficina de la Propiedad
Intelectual de la Unién Europea (EUIPO) la marca

\,J

MESSi
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para distinguir los siguientes productos: aparatos e instrumentos de salvamento
(clase 9); prendas de vestir, calzados y articulos de sombrereria (clase 25); articu-
los de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases (clase 28).

La solicitud fue objeto de oposicién por parte del titular de las marcas de la
Unién Europea (en la actualidad, ]J.M.-E.V. e hijos S.R.L.) constituidas por la
denominacién MASSI que distinguian los siguientes productos: prendas de ves-
tir, calzados y articulos de sombrereria en clase 25 (MUE 3436607); cascos para
ciclistas, trajes de proteccién contra los accidentes, dispositivos de proteccién
personal contra accidentes en clase 9; y guantes para bicicleta, refuerzos protec-
tores para hombros, codos y rodillas en clase 28 (MUE 414086).

La oposicién fue estimada el 12 de junio de 2013. La resolucién de la Divi-
sién de Oposicién fue confirmada por la Sala de Recursos el 23 de abril de 2014
(R 1553/2013-1). Ambas instancias de la EUIPO entendieron que concurrian
las circunstancias necesarias para aplicar el articulo 8.1. b) del Reglamento de la
Marca de la Unién Europea (RMUE) pues, por una parte, los productos distin-
guidos por las marcas enfrentadas eran idénticos o similares y, por otra parte, las
marcas resultaban semejantes porque sus elementos dominantes, constituidos por
los términos “Massi” y “Messi”, eran practicamente idénticos en los planos visual
y fonético. Ademds, segtin la Sala de Recursos, una eventual diferencia conceptual
entre ellas solo serfa percibida, en su caso, por una parte del pablico pertinente
y no podria enervar el riesgo de confusion derivado de las semejanzas senaladas.

2. La sentencia del Tribunal General

Interpuesto el recurso por Lionel Messi, el Tribunal General (TG) lo estimé por
sentencia de 26 de abril de 2018 (T-554/14)." El TG, después de ratificar que
los productos eran idénticos o similares, sefialé que —al igual que lo manifesté la
Sala de Recursos— los elementos dominantes de las marcas (las denominaciones
MESSI/MASSI) eran semejantes visual y fonéticamente; sin embargo, estimé
que, desde una perspectiva conceptual, habia una clara diferenciacién. E1 TG ad-
mite —aunque haya sido alegado por primera vez ante él— que la circunstancia de-
rivada de la fama mundial y conocimiento del puablico del futbolista es un hecho
notorio (hecho que cualquier persona puede conocer o que se puede averiguar
por medio de fuentes generalmente accesibles) y que tal circunstancia influye
decisivamente en la apreciacién del riesgo de confusién que pudiera existir entre
las marcas enfrentadas.

1 Véase: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=8&docid=2014818&pagel
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Segtin el TG, una parte significativa del pablico puede establecer una asocia-
cién conceptual entre el término “Messi” y el célebre jugador de fitbol, de modo
que ese publico percibird de forma manifiesta la diferencia conceptual que existe
entre las denominaciones MESSI y MASSI. La sentencia del TG concluy6 afir-
mando que las diferencias conceptuales entre las marcas enfrentadas neutralizan
las semejanzas visuales y fonéticas, de tal modo que no habrd entre ellas un riesgo
de confusién que pudiera llevar al publico a entender que los productos distin-
guidos por las marcas MESSI y MASSI proceden de la misma empresa o, en su
caso, de empresas vinculadas econémicamente.

3. La sentencia del Tribunal de Justicia

Tanto la EUIPO como el titular de la marca MASSI entablaron recursos de ca-
sacién. Los recursos fueron desestimados por la sentencia de 17 de septiembre
de 2020 (C-449-18 P y C-474/18 P)* que inadmiti6 o desestimé los motivos
planteados en ellos. Por una parte, el T] indica que el cardcter notorio o no de
las circunstancias analizadas (apellido de personaje célebre) constituye una apre-
ciacién de naturaleza fictica y, por tanto, no es susceptible de ser recurrido en
casacion.” Por otra parte, el T] reitera que, en realidad, el TG en su sentencia no
introdujo un hecho nuevo al referirse a la notoriedad o celebridad de Messi en
cuanto apellido del jugador de fitbol de fama mundial y en cuanto personaje pu-
blico, pues era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona podia
conocer o que se podia averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles,
y estas fuentes eran elementos de los que podia disponer la Sala de Recursos
cuando adopté la resolucién controvertida y que deberfa haber tenido en cuenta
al apreciar la similitud entre los signos en cuestién en el plano conceptual.

El nudo de la cuestién principal del presente caso (relevancia del apellido Messi
como determinante de la inexistencia del riesgo de confusién entre las marcas
controvertidas) también es resuelto por el T] en sentido favorable a las pretensio-
nes del jugador. El T] establece dos pautas bésicas para analizar estos casos.

En primer término, el T] proclama que debe tenerse en cuenta la posible no-
toriedad de la persona que solicita que su nombre se registre como marca, en la

ndex=08&doclang=es&mode=Ist&dir=&occ=first&part=18&cid=5300087.

2 Véase: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=8docid=2014818&pagel
ndex=08&doclang=es&mode=Ist&dir=&occ=first&part=18&cid=5300087.

3 Véase, en este sentido, el auto de 3 de junio de 2015, The Sunrider Corporation/OAMI,
C142/14 P, no publicado, EU:C:2015:371, apartado 65 y jurisprudencia citada.
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medida en que tal notoriedad puede evidentemente influir en la percepcién de la
marca por el publico pertinente.*

Y, en segundo lugar, que la apreciacién global del riesgo de confusién implica
que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitu-
des visuales y fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos ten-
ga, en la perspectiva del publico pertinente, un significado claro y determinado,
de forma que ese publico pueda captarlo inmediatamente.’

A ello anade el T] que, a fin de apreciar si un signo tiene, desde la perspectiva
del piablico pertinente, un significado claro y determinado, se pueden tener en

¢ como el signo correspondiente

cuenta tanto el signo relativo a la marca anterior
a la marca cuyo registro se solicita.”

Por ello, el T] concluye afirmando que no existe riesgo de confusién entre
las marcas enfrentadas debido, principalmente, a la celebridad y notorio conoci-
miento por el publico de la persona del solicitante que se traslada légicamente a

la marca solicitada constituida por su apellido.

4. Comentario
La sentencia del T] del caso Messi pone de manifiesto que la nocién de la figura
del riesgo de confusién es un concepto juridico indeterminado que debe ser
aplicado siempre en funcién del caso concreto que se esté analizando. En este
sentido, podemos preguntarnos cudl habria sido la decision si el caso a resolver
fuera exactamente el contrario al enjuiciado, es decir, que la marca solicitada fue-
ra MASSI, constituyendo MESSI la denominacién de la marca oponente.
Seguramente, la decisién de los Tribunales seria aplicar el articulo 8.1 b)
RMUE vy declarar incompatibles las marcas enfrentadas debido a la evidente se-

4 Véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International
Industries, C51/09 P, EU:C:2010:368, apartado 37.

5  Véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/ OAMI,
C361/04 B, EU:C:2006:25, apartado 20; de 23 de marzo de 2006, Miilhens/OAMI,
C206/04 P, EU:C:2006:194, apartado 35; de 15 de marzo de 2007, 7L M.E. ART/OAMI,
C171/06 P, no publicada, EU:C:2007:17, apartado 49; de 18 de diciembre de 2008, Les
Editions Albert René/OAMI, C16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 98; y de 9 de julio de
2015, Péra-Grave/OAMI, C249/14 P, no publicada, EU:C:2015:459, apartado 39).

6 Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI,
C361/04 P, EU:C:2006:25, apartado 27.

7 Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, Péra-Grave/OAMI, C249/14 P, no
publicada, EU:C:2015:459, apartados 39 a 44.
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mejanza visual y fonética entre los elementos MASSI/MESSI y la concurrencia
de la identidad o similitud entre los productos distinguidos. Sin embargo, si se-
guimos los criterios sentados en la sentencia del caso MESSI y en la jurispruden-
cia europea citada en esta, la conclusién es otra: a pesar de las semejanzas visuales
y fonéticas, no hay riesgo de confusién por la diferenciacién conceptual y, por
tanto, no resultaria aplicable el articulo 8.1 b) RMUE.

Creo que la doctrina sentada por el T] en el caso Messi puede resultar perju-
dicial para la proteccién de las marcas de renombre (aquellas que son conocidas
en alto grado por la generalidad del puablico o por un sector relevante de este), ya
que tal conocimiento de la marca puede implicar que el riesgo de confusién con
ella, derivado de una semejanza con otra marca posterior, se vea alejado. Esta tesis
—que en su momento fue mantenida en alguna sentencia del Tribunal Supremo
espanol y otros drganos inferiores y que pareceria hoy felizmente desterrada—
puede resurgir nuevamente si los criterios utilizados en el caso Messi son apli-
cados mutatis mutandis automdticamente en el andlisis del riesgo de confusién
cuando la marca anterior es una marca de renombre. Asi, se podria mantener que
el propio renombre y conocimiento del ptblico de la marca anterior llevaria a
que una nueva marca (semejante) no se confundiria con aquella.

Por este motivo, es necesario encontrar una via efectiva que desemboque en
la proteccién de la marca de renombre mds alld de la aplicacién de las normas
referentes al riesgo de confusién. Por eso, y volviendo al supuesto anteriormente
planteado (solicitud de marca MASSI y oposicién de marca MESSI), aunque se
considerase inaplicable el articulo 8.1. b) RMUE, ello no deberia implicar que
la marca MASSI fuera concedida, ya que, en tal caso, se podria invocar la aplica-
cién del articulo 8.5 RMUE que, precisamente, protege a la marca de renombre.

Si partimos de la base de que al apellido Messi le alcanza un grado de notorie-
dad importante, ese mismo grado podria alcanzar a una eventual marca MESSI
registrada, que, en ese caso, deberfa considerarse “marca de renombre”. Asi,
teniendo en cuenta la semejanza existente entre MASSI y MESSI —y aunque el
publico no las confunda—, ese publico podria establecer un vinculo entre ellas
que podria llevar a un aprovechamiento de la fama y reputacién de la marca ante-
rior. Pero, como decia, esto no es mds que un supuesto, en el que incluso podrian
existir una variada gama de circunstancias como, por ejemplo, las que se podrian
derivar del uso efectivo del nombre MESSI como marca, forma de empleo, pro-
ductos o servicios para los que hipotéticamente se hubiera utilizado, etcétera.

En definitiva, y volviendo al principio del comentario, no cabe duda de que
a la hora de analizar temas relativos al derecho de marcas, las circunstancias del
caso concreto son las realmente relevantes para su enjuiciamiento y, por eso, los
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criterios objetivos que se puedan establecer —por ejemplo, en relacién con el
riesgo de confusién— no son mds que pautas que pueden servir para fundamentar
una decisidn, pero no deben ser elevadas a la categoria de universalidad y apli-
cacién automdtica, pues las verdaderamente relevantes derivan del caso concreto
objeto de anilisis.
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Tematica y alcance
La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual es una publicacién semestral de la Universidad Aus-
tral (Argentina), de la Universidad de La Sabana (Colombia) y de la Universidad Panamericana (México)
que se propone difundir investigaciones cientificas originales e inéditas de la actualidad juridica en materia
de propiedad intelectual, entendida esta en un sentido amplio.
Tiene por objetivo la difusidn, actualizacién y debate en la materia, realizando aportes significativos y
proporcionando criterios de andlisis e interpretacién de esta rama del derecho vélidos y utiles para sus lectores
Estd destinada a profesionales, jueces, funcionarios del sector publico, investigadores, estudiantes y todo
aquel que tenga interés en el Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial.

Periodicidad y formato

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual se publica semestralmente (enero-junio/julio-diciem-
bre) en formato electrénico y en soporte papel. En la primera modalidad, la entidad editora adhiere a la
politica de acceso abierto (Open Access), la cual permite descargar, distribuir, copiar e imprimir el material
publicado sin ninguna restriccién. De esta manera, se garantiza el acceso libre e irrestricto a la informacién
sin ningdn tipo de limitacién o barrera econémica, técnica o legal para todos los lectores, realizando una
significativa contribucién académica que se traduce en aportes concretos al conocimiento cientifico.

Las investigaciones, que deben ser originales e inéditas, se reciben en forma continua, sin petjuicio de
las convocatorias puntuales que se realicen en los periodos que disponga el Consejo Editorial. En todos los
casos, los interesados en remitir sus trabajos deberdn ajustar o adaptar los manuscritos a las instrucciones y
normas de redaccidn previstas para los autores.

La RIPI se edita fundamentalmente en espafol, pero podran recibirse articulos en portugués.

Seleccién de articulos

Los trabajos serdn recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de Redaccién, que corro-
borardn su pertinencia en relacién a la temdtica y alcance de la RIPI, analizando, ademds, la originalidad,
importancia, calidad académica e interés cientifico. El Comité Académico y el Consejo de Redaccién decidi-
rdn la aceptacién o rechazo de los articulos recibidos, comunicando su decisién a los remitentes. El rechazo
podrd ser sometido a reconsideracién del mismo érgano dentro del plazo de diez dias de comunicado al autor.

Deteccién de plagio
El Comité Académico y el Consejo de Redaccién de la RIPI y los directores realizan un estricto control de
todos los manuscritos recibidos para verificar si presentan plagio.

El primer control se aplica al recibir el articulo, con una lectura realizada por miembros del Comité
Académico y del Consejo de Redaccién y una primera verificacién sobre otras publicaciones del (de los)
autor(es), permitiendo detectar todas aquellas conductas inapropiadas o reprochables desde el punto de vista
ético, sin perjuicio de los controles posteriores y particularizados que realicen los drbitros revisores. La revista
suministrard gufas e indicaciones pricticas a los drbitros para revisar el articulo y detectar posibles plagios.
En la etapa de correccién y edicién de estilo se aplican controles adicionales sobre el articulo.

Si se envia una nueva versién de un articulo publicado anteriormente, el (los) autor(es) deberd(n) dejar
constancia en la primera nota al pie y la nueva versién deberd estar justificada (incluye novedades o recupera
un articulo valioso, publicado en un idioma que no forma parte de los idiomas de la revista, u otra razén).

En caso de detectarse précticas de plagio o autoplagio, los articulos serdn rechazados y devueltos al autor
mediante decisién expresa y fundada que identifique la infraccién cometida.

Sistema de revision por pares (peers revievwers)

Con el propésito de garantizar la calidad cientifica de las publicaciones, la Revista Iberoamericana de la
Propiedad Intelectual adopta el sistema de revisién por pares o peers revievwers en la modalidad doble ciego

256



Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual
N° 13 (2020)

en todos los articulos de investigacién que remitan los autores para su publicacién, de esta manera, el anoni-

mato reciproco entre autores y revisores permite lograr una mayor objetividad en el andlisis de los articulos,

obteniendo un control de calidad del contenido mds eficiente y con mejores estdndares de transparencia
editorial e institucional.

Este proceso de revision se realizard de la siguiente manera:

1. Los articulos serdn recibidos y examinados por el Comité Académico y el Consejo de Redaccion, que
corroborardn su pertinencia en relacién a la temdtica y alcance de la RIPI, analizando, ademds, la ori-
ginalidad, importancia, calidad académica e interés cientifico. El Comité Académico y el Consejo de
Redaccién decidirdn la aceptacién o rechazo de los articulos recibidos, comunicando su decisién a los
remitentes. El rechazo podrd ser sometido a reconsideracién del mismo 6rgano dentro del plazo de 10
dias de comunicado al autor.

2. El proceso de arbitraje solo se iniciard si los articulos recibidos cumplen las directrices para autores, las
cuales pueden consultarse en este mismo portal.

3. Los articulos serdn evaluados bajo la modalidad doble ciego, para lo cual serdn remitidos a dos drbitros
externos previamente seleccionados por el Comité Académico y el Consejo de Redaccién, sin revelar la
identidad de los autores. Los pares revisores, por su parte, tampoco conocerdn la identidad de aquellos.
El Comité Académico y el Consejo de Redaccién eliminardn del texto y del archivo los nombres de los
autores para preservar el anonimato.

4. Los drbitros solicitados, previa aceptacion del arbitraje, deberdn evaluar los articulos conforme a las nor-
mas de publicacién y guardar confidencialidad respecto a todo lo referido a su intervencién. Asimismo,
para expedirse tendrdn un plazo méximo de 15 dias desde su aceptacién como drbitros.

5. Los 4rbitros externos expedirdn un informe al Comité Académico y el Consejo de Redaccién sobre el
tratamiento de los articulos con las siguientes variantes en cuanto al contenido: a) aconsejando la publi-
cacién sin modificaciones; b) aconsejando la publicacién con mejoras; ¢) rechazando la publicacién. El
dictamen serd comunicado al autor, garantizando el anonimato del 4rbitro.

6. En caso de que se trate de un articulo aprobado con sujecién a cambios, el autor contard con un plazo de
15 dfas para el envio de la nueva versién, en cuyo caso deberd informar los cambios realizados o justificar
cuando haya decidido no realizarlos. Por su parte, en caso de que corresponda, el drbitro deberd verificar
las correcciones en un plazo de 15 dias.

7. En caso de desacuerdo entre los drbitros, el Comité Académico y el Consejo de Redaccién de la RIPI
podrdn requerir la designacion de un tercer drbitro, cuya opinién permitird sumar mejores fundamentos
a la decision que finalmente deba adoptarse.

8. El Comité Académico y el Consejo de Redaccién tomardn la decisién de si finalmente publicard el
articulo.

En todos los casos, se publicard la fecha de recepcién del articulo y la fecha de su aceptacion.

10. Los autores recibirdn un ejemplar de la revista impresa.

Los articulos que se publicardn en las secciones Jurisprudencia comentada y Legislacién comentada no
serdn sometidos al proceso de revisién por pares, sin perjuicio del control previo y estricto que llevard a cabo
el Comité Académico y el Consejo de Redaccién de la RIPI, pudiendo, segtin los casos, remitir a un 4rbitro
externo dichos contenidos cuando la profundidad, extension y complejidad de estos lo justificara.

Etica y buenas précticas editoriales

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual adhiere al Cédigo de conducta y buenas practicas
editoriales del Committee on Publicacién Ethics (COPE), foro de discusién para editores de publicaciones
cientificas arbitradas (www.publicationethics.org), cuyo objetivo primordial es promover la integridad de las
investigaciones académicas y sus publicaciones.
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Politica de secciones

La Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual cuenta con tres secciones:
a) Doctrina
b) Jurisprudencia comentada
c) Legislacién comentada

La seccién de Doctrina presenta articulos de autores iberoamericanos con un enfoque de la ciencia del
derecho. Los articulos se refieren a temas novedosos o, al menos, con un andlisis desde una nueva perspectiva.
La seccion de Jurisprudencia Comentada cuenta con el andlisis de especialistas del Derecho de la Propie-
dad Intelectual, que identifican las sentencias més relevantes de los tribunales nacionales e internacionales.
La seccién de Legislacion presenta las novedades normativas més relevantes de la region.

Exenci6n de responsabilidad

El contenido de los trabajos se atribuye directamente al autor o remitente de los trabajos. La Universidad
Austral, la Universidad de La Sabana y la Universidad Panamericana, o sus unidades académicas, no se
hacen responsables en ningin caso de la autenticidad, integridad y credibilidad de los articulos publicados.

Derechos de autor

Los autores remitirdn las investigaciones para su publicacién haciendo constar que previamente no han sido
publicadas por ningtin medio grifico o digital, como asi también que no han sido cedidos los derechos de
autor a cualquier otra institucién o persona fisica y/o juridica ni que lo serdn en forma simultdnea o sucesiva,
comprometiéndose a no remitirlas a otros editores con el mismo objeto y otorgando a la entidad editora de
la RIPI la licencia de uso que se ejercerd conforme a los siguientes términos y condiciones:

USOS PERMITIDOS. El AUTOR, por el solo hecho del envio del ARTICULO para publicar en la
RIPI, confiere a la UNIVERSIDAD AUSTRAL, a la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y a la UNIVER-
SIDAD PANAMERICANA una licencia gratuita para ejercer por medios impresos y/o digitales los dere-
chos de reproduccién, distribucién, publicacién, comunicacién publica, puesta a disposicién, transmisién
y/o depésito en su Repositorio Institucional o en otros sitios de confianza, que permitan la preservacién di-
gital y segura del ARTICULO enviado por medio de la presente pagina o por otras vias postales o digitales.
La UNIVERSIDAD AUSTRAL, la UNIVERSIDAD DE LA SABANA y la UNIVERSIDAD PANAME-
RICANA quedan también autorizadas para realizar las modificaciones formales y técnicas necesarias para
el ejercicio de las facultades aqui conferidas y para explotar comercialmente las obras enviadas mediante la
venta de los ejemplares de forma individual y/o como parte de una compilacién. Cada una de estas formas
de explotacién podrd ser llevada a cabo por la licenciataria mediante cualquiera de las modalidades de ex-
plotacién conocidas, incluyendo el uso de medios impresos y/o digitales.

DERECHOS MORALES. La presente licencia no transfiere derechos morales, los cuales permanecen
en cabeza del AUTOR de conformidad con las normas de derecho de autor.

BUENAS PRACTICAS EDITORIALES. El AUTOR declara y reconoce bajo juramento, el cual se
entiende prestado por el solo hecho de darse de alta con la creacién de su usuario y contrasefia que permite
ingresar al sistema OJS de la RIPI, ser autor del ARTICULO enviado y titular de los derechos de autor
que aqui se licencian; estar facultado para otorgar la presente licencia; que sobre estos derechos no se han
contraido compromisos ni gravimenes de ninguna especie a favor de terceros que resulten incompatibles
con la presente licencia o puedan atentar contra los derechos de la UNIVERSIDAD AUSTRAL, de la
UNIVERSIDAD DE LA SABANA y de la UNIVERSIDAD PANAMERICANA; que la obra es original,
inédita y fue creada sin infringir derechos de terceros; que las imdgenes, citas y/o transcripciones que incor-
pora se encuentran debidamente referenciadas y fueron autorizadas por su titular o estin amparados por una
excepcion o limitacion al derecho de autor; y que no contiene declaraciones difamatorias contra terceros ni
contrarias al ordenamiento juridico. Asimismo, declara, tal como resulta del primer pdrrafo de este titulo,
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que los ARTICULOS enviados para su publicacién en la RIPI no han sido difundidos previamente por nin-
gtin medio grifico o digital, como asi también que no han sido cedidos los derechos de autor a cualquier otra
institucién o persona fisica y/o juridica ni que lo serdn en forma simultinea o sucesiva, comprometiéndose
a no remitir o autorizar la publicacién de los trabajos editados por la UNIVERSIDAD AUSTRAL, la UNI-
VERSIDAD DE LA SABANA y la UNIVERSIDAD PANAMERICANA por medio de otras instituciones
o personas. Excepcionalmente, luego de transcurrido un afo de la publicacion de los trabajos en la RIPL se
autoriza al AUTOR a publicar o permitir la difusién de los manuscritos originales, debiendo en tales casos
observar el deber de informar o hacer constar expresamente en las sucesivas publicaciones que dichas obras
han sido previamente difundidas en la RIPI, consignando el nimero de volumen, titulo, paginacién, DOI,
y demds datos que permitan identificarlos.

EXTRATERRITORIALIDAD Y DURACION. La presente licencia se rige por la legislacién de la
Republica Argentina y es vilida en todo el territorio nacional y en todos los demds paises, por el tiempo
mdximo de proteccién que la legislacién en materia de derechos de autor le confiera a la obra.

Esta revista y sus articulos se publican bajo la licencia Creative Commons Atribucién-NoComercial-Sin-
Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0), la cual permite al usuario descargar, compartir, copiar
y redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando dé crédito de manera adecuada,
brinde un enlace a la licencia e indique si se han realizado cambios. No autoriza el uso del contenido con
propésitos comerciales y/o que se pueda remezclar o transformar el material, sin permisos para distribuir el
material si fuera modificado.

Directrices para autores/as

Los trabajos deberdn ajustarse a las directrices que a continuacién se detallan sin excepcién. Aquellos que
no se ajusten a las recomendaciones editoriales serdn devueltos para su adecuacién antes de ser considerados
por el Consejo de Redaccién para su revision.

Los originales deberdn estar concluidos cuando se entreguen para publicar; no se podrédn introducir
modificaciones que no estén debidamente justificadas y autorizadas por el Consejo de Redaccién. Se reco-
mienda a los autores la lectura y revisién critica del texto, en particular su redaccién, sintaxis y ortografia en
nombres, siglas y datos bibliogréficos.

Instrucciones generales
Se aceptan trabajos en version electrénica en formato Microsoft Word (no se aceptardn archivos en formato
PDF).

Los articulos deben ser originales e inéditos y escritos en espafiol. En ellos deben consignarse: el titulo
del trabajo, de 4 a 8 palabras clave y un resumen de entre 200 y 300 palabras, todo tanto en espafiol, por-
tugués e inglés. Deberdn enviarse sin consignar el nombre o la firma del autor o autores, anonimizando el
manuscrito de modo tal que se preserve su identidad en todo el proceso de revision.

Asimismo, deberdn adjuntarse en forma separada los datos personales del autor o autores, pertenencia
institucional, un breve curriculum que no exceda las diez lineas y direccién de correo electrénico.

Los trabajos se recibirdn por medio del sistema Open Journal System, al cual se accede a través de este
portal. El envio debe contener todos los requisitos que solicita el sistema.

Para asegurar la integridad de las evaluaciones anénimas por pares de los envios, se hard todo lo posible
para impedir que los autores conozcan la identidad de los revisores y viceversa. Para ello, se deben com-
probar que se han seguido los siguientes pasos relacionados con el texto y con las propiedades del archivo:

* Los autores del documento han borrado sus nombres del texto y han evitado autorreferenciarse.

* En el caso de los documentos de Microsoft Office, también deberd quitarse la identificacién del autor de
las propiedades del archivo haciendo clic en las opciones que se indican a continuacién. Empezar con Archivo
en el mend principal de la aplicacién de Microsoft: Archivo > Guardar como > Herramientas (u Opciones
en Mac) > Seguridad > Eliminar informacién personal de las propiedades del archivo al guardar > Guardar.
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Articulos
Se publicardn articulos de investigacién originales e inéditos relacionados con el drea del derecho de la
propiedad intelectual e industrial, los cuales deben ofrecer aportes significativos al desarrollo de esta temdti-
ca, proporcionando criterios de andlisis e interpretacién del derecho que resulten validos y ttiles para los
lectores.

Se aceptardn articulos que traten los siguientes temas:

- Derecho de autor

- Derecho de marcas y patentes

- Transferencia y proteccién de informacién confidencial y know-how

- Contratos vinculados a la propiedad industrial e intelectual

Los articulos deberdn estar escritos para publicarlos dentro de alguna de las tres secciones de la RIPI:
a) Doctrina

b) Jurisprudencia comentada

¢) Legislacién comentada

La seccién de Doctrina presenta articulos de autores iberoamericanos con un enfoque de la ciencia del
derecho. Los articulos se refieren a temas novedosos o, al menos, con un andlisis desde una nueva perspectiva.

Extensién: de 20 a 40 pdginas, es decir, entre 9000 y 18000 palabras (tomando como referencia 450
palabras por pdgina, aproximadamente).

A modo de orientacién, se sugiere que los articulos sigan la siguiente estructura:

- Introduccién

- Desarrollo

- Conclusiones

- Bibliografia citada

- Legislacién y jurisprudencia citadas

- Anexos y/o apéndices

La seccién de Jurisprudencia comentada cuenta con el andlisis de especialistas del Derecho de la Propie-
dad Intelectual, que identifican las sentencias mds relevantes de los tribunales nacionales e internacionales.

Extensién: de 4 a 20 pdginas, es decir, entre 1800 y 9000 palabras (tomando como referencia 450
palabras por pdgina, aproximadamente).

La seccién de Legislacién comentada presenta las novedades normativas més relevantes de la regién.

Extensién: de 4 a 20 pdginas, es decir, entre 1800 y 9000 palabras (tomando como referencia 450
palabras por pédgina, aproximadamente).

Estilo

Los trabajos enviados deberdn seguir el estilo de la RIPI, que a continuacién se detalla:

* Formato
Tamafio A4 con mdrgenes de 2,5 cm en cada extremo.

* Tipografia
Titulo: Times New Roman, negrita, cuerpo 14 puntos, interlineado 1,5. Texto: Times New Roman,
cuerpo 12 puntos, interlineado 1,5.
Citas textuales de mds de 40 palabras: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.
Notas al pie: Times New Roman, cuerpo 10 puntos, interlineado a 1,5.
Subtitulos (en todas sus jerarquias): Times New Roman, negrita, cuerpo 12 puntos, intetlineado a 1,5.
Estilo de numeracién: correlativa en niimeros ardbigos (no utilizar nimeros romanos).
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* Alineacién
Todo el texto y los titulos deben estar alineados a la izquierda, sin utilizar sangrias ni tabulaciones. No
dejar espacios entre pérrafos.
Las citas textuales de mds de 40 palabras deben colocarse en pérrafo aparte con una sangria de 1,5 para
todo el parrafo.
* Se deben respetar los signos diacriticos propios de cada idioma (diéresis, acentos ortograficos, etc.), incluso
en las mayusculas. Las frases no deben comenzarse con abreviaciones ni gerundios.
* Todas las imdgenes (fotos, tablas, ilustraciones, gréficos, etc.) deben citarse en el texto, por ejemplo:
(Grifico 1) (Tabla 4).
* Los fragmentos, frases o palabras que se transcriban en idioma extranjero deben ponerse en letra cursiva.
Se excepttian los nombres geograficos, los nombres de entidades, organismos, instituciones, corporaciones,
etc.; los nombres de acuerdos, pactos o tratados, etcétera.
* Las llamadas de las notas al pie se indican en niimeros ardbigos consecutivos en superindice y, cuando
corresponda, luego de los signos de puntuacidn, por ejemplo: ,3
* En el cuerpo del trabajo no deben emplearse ni subrayados ni negritas. En caso de que sea necesario en-
fatizar una palabra, se hard entre comillas dobles.
* Abreviaciones
Se deja un espacio después de todo signo de puntuacién: A. L. Jiménez y no A.L. Jiménez.
Los acrénimos deben escribirse totalmente con mayusculas y sin puntuacién, por ejemplo: UBA (por
Universidad de Buenos Aires).
* Tablas, cuadros y graficos
Pueden ser realizados con Excel o Power Point, segiin sea necesario, y ser pegados en el archivo Word
como imagen. Ademds, deberd enviarse el archivo original donde se realizaron para poder corregirlos,
si fuera necesario.
* Tlustraciones, mapas, fotografias, dibujos
Deberdn ser pegados en el archivo Word y ademds enviados por separado en alguno de los siguientes
formatos: JPG, TIE, PNG, Al, PS en alta resolucién.

Citas y bibliografia
Para las citas y las referencias bibliogréficas, la RJA sigue el estilo de las normas APA (American Psychologi-
cal Association). Se recomienda seguir los siguientes ejemplos:

Citas
Las referencias a autores deben estar insertas en el texto y no en nota al pie.

Si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca entre comillas sin cursiva. Se sugiere seguir alguno de
estos dos ejemplos:

Las opiniones consultivas cumplen, pues, una funcién trascendente en el desarrollo de los principios de derecho
internacional de los derechos humanos, ya que, como sefiala Buergenthal (1985, p. 18), “parecen prestarse mds
facilmente que los casos contenciosos a la articulacién de principios legales generales”.

Las opiniones consultivas cumplen, pues, una funcién trascendente en el desarrollo de los principios de derecho
internacional de los derechos humanos, ya que, como sefiala Buergenthal (1985), “parecen prestarse mds fécil-
mente que los casos contenciosos a la articulacién de principios legales generales” (p. 18).

Si tiene més de 40 palabras, se coloca en pdrrafo aparte con una sangria de 1,5, sin comillas ni cursiva:

Luego de arrogarse la atribucién de no aplicar las leyes anticonstitucionales, la Corte Suprema la ejercité con
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tanta moderacién que transcurrié mds de medio siglo sin que otra ley del Congreso fuera rechazada por el
tribunal. Ello acontecié en 1857, en otro caso famoso, el de Dred Scott v. Sanford. (Bidegain, 1994, p. 127)

Las citas textuales en idioma extranjero se pondrdn entre comillas y sin cursiva.
Se recomienda a los autores evitar la autorreferencialidad, es decir, citarse a si mismo en el cuerpo del texto.

Bibliografia
Se ordena en orden alfabético de autores y en orden cronolégico cuando se citen varios trabajos del mismo
autor. Si hubiera trabajos del mismo autor con la misma fecha, se identificardn agregando una letra minus-
cula, por ejemplo: 2006a, 2006b.
Se recomienda seguir el siguiente estilo:
* Libro impreso
Apellido, N. (ano). T7tulo del trabajo. Ciudad: Editorial.
* Libro en linea
Apellido, N. y Apellido, N. (afo). Titulo del libro. Ciudad: Editorial. https://doi.org.
Apellido, N. y Apellido, N. (ano). Titulo del libro. Ciudad: Editorial. https://www.url.com.
* Libro con editor, coordinador, director
Apellido, N. (Ed.) (ano). T7tulo del libro. Ciudad: Editorial.
Apellido, N. y Apellido, N. (Coords.) (afio). T7tulo del libro. Ciudad: Editorial.
* Capitulo de libro
Apellido, N. (afo). Titulo del capitulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), Titulo del libro (pp. inicio-fin
del capitulo). Ciudad: Editorial.
Apellido, N. (afio). Titulo del capitulo o entrada. En Apellido, N. (Ed.), T7zulo del libro (xx ed., Vol. xx,
pp- inicio-fin del capitulo). Ciudad: Editorial.
* Articulo en revista
Apellido, N. (afno). Titulo del articulo. Nombre de la revista, volumen(niimero), nimero de las pdginas xx-xx.
Apellido, N. (afio). Titulo del articulo. Nombre de la revista, volumen(ntimero), niimero de las pdginas
xx-xx. hteps://doi.org.
Apellido, N. (ano). Titulo del articulo. Nombre de la revista, volumen(niimero), nimero de las pdginas
xx-xx. https://www.url.com.
* Articulo en periédico
Apellido, N. (dfa, mes, afo). Titulo del articulo. Nombre del periédico, nimero de pagina.
Apellido, N. (dia, mes, afio). Titulo del articulo. Nombre del periddico. hetps://www.utl.com.
* Diccionarios o enciclopedias
Apellido Autor o Editor, N. (Ed., cuando es editor). (Afio). Nombre del diccionario o enciclopedia (xx
ed., Vol. xx). Ciudad: Editorial.
* Tesis y doctorados
Apellido, N. (aio). T7tulo de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre de la institucidn,
Ciudad.
Apellido, N. (ano). T7tulo de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre de la institucidn,
Ciudad. https://www.url.com.
* Referencia a pdginas webs
Apellido, N. (ano). Nombre de la pdgina. https:/[www.url.com.
* Ponencias y conferencias
Apellido, N. (afio). T7tulo de la ponencia o conferencia. Nombre de las jornadas o simposio donde se
presentd. Ciudad, Pafs, fecha.
* Informes de instituciones
Nombre completo de la institucidn. (afio). T7tulo del informe. Ciudad: Editorial.
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Citas de legislacién y jurisprudencia
Las referencias a la legislacién y jurisprudencia citadas se colocardn en nota al pie (cuando sean citadas en el
texto) o luego de la bibliografia, de acuerdo a la siguiente clasificacién:

Legislacion

* Normas internacionales (pactos, convenios, declaraciones)
* Normativa comunitaria

* Leyes ratificatorias de tratados internacionales

* Constituciones

* Cédigos

* Leyes

* Decretos

* Resoluciones

* Disposiciones

Estilo a seguir:

Constitucién de la Nacién Argentina.
Constitucién de la Nacion Argentina, articulo 75, inciso 2 (0 75.2.).
Leyes

Ley 11723.

Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933.

Ley 11723 de Propiedad Intelectual, BO 30/09/1933, articulo 5.
Decretos

Decreto 245/2002.

Decreto 245/2002, BO 28/11/2002, articulo 5.
Resoluciones

Resolucién 2030/2015.

Resolucién 2030/2015, BO 12/06/2015, articulo 1.
Disposiciones

Disposicién 306/2015.

Disposicion 306/2015, BO 28/05/2015.

Jurisprudencia

* Corte Suprema (nacional, federal, provincial, internacional)
* Tribunales internacionales

* Tribunales del sistema interamericano

Estilo a seguir:
Corte Suprema de Justicia de la Nacién, Ferndndez Arias c/Poggio, 19/09/1960, Fallos 247:646.
Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Vasena Marengo, José Francisco y otra c/Rodriguez, Jorge
Mario y otra, 28/09/2004.
Cémara Federal de Casacién Penal: Di Plicido, Jorge Alberto, 22/5/2014, [FBB/7963/2013/CFC1, Re-
gistro 864/14].
Suprema Corte de los Estados Unidos, Wood v. Milyard, 566 U.S. 463 (2012).
Suprema Corte de Carolina del Norte, Bayard v. Singleton, 1 N.C. 5 (1787).
Sentencia del Tribunal Constitucional, 83/2016, 28 de abril. [Espana].
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 26/09/20006, Serie C, N° 154.
Fallos: 329:2316.
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