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INTRODUCCION

Actualmente la propiedad intelectual es un area en crecimiento. Diez afios
atrds pocas firmas de abogados tenian departamentos especializados en
esta area; los casos de derecho de autor eran llevados por pequefias firmas.
Hoy en dia las grandes firmas de abogados tienen un departamento exclusivo
constituidos por abogados expertos para resolver los conflictos de propiedad
intelectual y areas afines a ésta.

Los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituyen un bien
juridico de naturaleza incorpGrea, protegidos por una via distinta del derecho
de propiedad comun sobre cosas materiales.

Para algunos autores los derechos de autor han sido ubicados en el campo
de los derechos de propiedad debido a que consideran que los mismos
entran en el grupo de los derechos de propiedad inmaterial. Otros tratadistas
ubican esta clase de derechos como unas concesiones o privilegios dada su
naturaleza temporal de vigencia, pero les niegan el caracter de propiedad o

de derechos reales.

El Derecho de Autor es un instrumento legal que proporciona al creador de
un trabajo artistico, literario o cientifico contentivos de informacién e ideas el
derecho para controlar el uso de esta obra; la cual se protege
automaticamente desde el momento en que el autor crea dicha obra en un

soporte tangible.

Es de hacer notar que solo se protegen las palabras mediante las cuales un
escritor expresa hechos e ideas; el Derecho de Autor no protege los hechos e

ideas por si mismas, éstas son libres de ser usadas por cualquiera.

Se confiere al autor el derecho de reproduccion que consiste en hacer copias
de una obra intelectual protegida, el derecho de distribucién que consiste en
vender o distribuir de otra manera copias de la obra al publico, el derecho de
hacer adaptaciones a su obra u obras derivadas de la misma, el derecho de



comunicacion en virtud del cual una pluralidad de personas pueda tener
acceso a la obra sin previa distribucion de ejemplares de cada una de ellas.

Junto con las facultades patrimoniales se encuentran las facultades
personales o morales que consisten en el derecho que tiene el autor de
decidir el momento y la forma de divulgacion de su obra, el derecho de
paternidad, que se le reconozca la autoria de la obra fruto de su ingenio, es
decir, el derecho a que se le vincule con su obra; el derecho a la integridad
gue consiste en la facultad que tiene el autor de exigir el respeto a la
integridad de la obra e impedir cualquier deformacion, modificacion,
alteracion o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legitimos
intereses 0 menoscabo de su reputacion; el derecho a modificar su obra,
siempre y cuando respete los derechos adquiridos por terceros y el derecho a
retirar la obra del comercio por cambio en sus convicciones morales, previa
indemnizacién de los dafios y perjuicios a los titulares de los derechos de

explotacion.

Las infracciones de Derecho de Autor ocurren cuando una persona que no es
el titular del derecho intelectual explota uno o0 mas de los derechos exclusivos

del autor de la obra sin su permiso.

En general las legislaciones de propiedad intelectual otorgan a los autores
cuyos derechos exclusivos han sido lesionados los remedios judiciales y
extrajudiciales segun el caso para que los utilicen después de ocurrida la
infraccion, inclusive pueden solicitarse medidas preventivas para evitar que
se produzca la infraccién; asi como para preservar las pruebas pertinentes

relacionadas con la presunta violacion.

En el juicio ordinario las acciones que cabe ejercer son en principio las civiles
con el fin de pedir una indemnizacion por el ilicito cometido, algunas veces
también se ejercen acciones penales de acuerdo con el grado de violacién
del derecho de autor. Muchas veces mas que una reparacion economica del
dafo que se le ha causado lo que le interesa al autor o titular de la obra es

gue se le reconozca su autoria sobre la obra.



A medida que se desarrolla y expande la terminologia moderna en la
comunidad internacional se acentla la necesidad de proteger mediante

eficaces sistemas legales los derechos intelectuales.

La divulgacion de las obras por Internet es el acontecimiento mas reciente
gue plantea nuevas controversias en relacion con la propiedad intelectual,
debido a que a través de Internet se puede obtener la copia idéntica de las

obras, con la misma calidad que en la imprenta y en un menor tiempo.

Hoy en dia es habitual a través del ciberespacio bajar o descargar un libro,
descargar un programa de computacion, escuchar o grabar musica, etc. Las
obras se digitalizan, se manipulan, se copian y se distribuyen en Internet

pudiendo ser consultadas en cualquier parte del mundo.

La rapida expansion de Internet como medio de comunicacion y transmision
de contenido, asi como su utilizacion en el medio comercial a través del
comercio electronico, ha generado la aparicion de nuevos escenarios y
situaciones los cuales exigen una revision de las normas juridicas vigentes.
Uno de los males de que adolece el Internet es que hace peligrar gravemente
la originalidad y calidad del trabajo que infinidad de personas realizan para la

red.

Se trata de una materia cuyos litigios tienen generalmente una naturaleza
trasnacional. La explotacion de la propiedad intelectual se lleva a cabo
mediante reproducciones de obras, comunicaciones publicas, distribuciones y
transformaciones. La falta de restricciébn de tales métodos de explotacion a
una determinada frontera hace dificil determinar a qué tribunal debera

someterse el litigio.

El desafio contemporaneo es encontrar soluciones congruentes con el
desarrollo tecnologico de la difusion de las obras que amenaza con dejarlas
sin proteccion. Lo mas importante es resolver eficazmente estas
controversias permitiendo conservar las relaciones comerciales establecidas

entre las partes.



La proteccion efectiva depende también de las instituciones que administran
el sistema y de los medios disponibles para llevarlo a la practica. Donde no
hay proteccion o si ésta no es efectiva, la pirateria y la reproduccion no

autorizada de libros es a menudo generalizada.

La mayoria de los conflictos sobre propiedad intelectual tienen caracter
internacional, contienen asuntos técnicos que hacen aconsejable su solucién
por parte de un juzgador especializado en la materia. En este sentido los
Procedimientos Alternativos de Resolucion de Conflictos, especificamente la
mediacion y el arbitraje pueden constituir una via alterna al litigio para la
solucién de este tipo de conflictos debido a que proporcionan a las partes
soluciones rapidas y efectivas, acordes con los avances de la tecnologia

digital.
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MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL
RESUMEN

Este trabajo tiene como propodsito promover el uso de los procedimientos alternativos de
resolucion de conflictos, especialmente la mediacion y el arbitraje como via de solucion de
las controversias que se presentan en la propiedad intelectual y la propiedad industrial.
Actualmente se presentan en el campo de la propiedad intelectual diversos cambios sociales
protagonizados por los progresos tecnologicos acaecidos en los tltimos afos los cuales han
aportado nuevas formas de divulgar las creaciones a través de Internet, el comercio
electronico, la radiodifusion por satélite, los discos compactos entre otros. Como
consecuencia del rapido desarrollo de las nuevas tecnologias se ha generado la comision de
un conjunto de ilicitos autorales como el registro abusivo de nombres de dominio en
Internet, la descarga de musica y programas de computacion por esta via sin hacer ningin
pago por los mismos; la pirateria de las obras gréaficas, sonoras, audiovisuales, la
transmision y retransmision a distancia sin autorizacion de las creaciones artisticas,
literarias y los demas bienes juridicos tutelados por la propiedad intelectual.

Los mecanismos alternativos de resolucion de conflictos ofrecen formas rapidas y efectivas
que facilitan la resolucion de los conflictos de propiedad intelectual y la propiedad
industrial. Dentro de sus caracteristicas principales se encuentra su informalidad,
voluntariedad, confidencialidad, posibilidad de las partes de seleccionar los arbitros o
mediadores especializados en la materia lo cual les ahorra tiempo y dinero.

El objeto de esta investigacion consiste en aplicar la mediacion y el arbitraje como vias de
solucion de conflictos de la propiedad intelectual y la propiedad industrial los cuales se
adaptan mejor a la naturaleza internacional que caracteriza a estos conflictos.

Se establece como base legal en primer lugar nuestra Constitucion vigente donde el Estado
reconoce y protege la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Dentro de los
principales Acuerdos que rigen en esta materia se encuentran: El Convenio de Berna
(1982), la Convencion Universal del Derecho de autor (1952). En relacion a la normativa
vigente sobre propiedad industrial se encuentran la Decision 486 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, el Arreglo de Niza relativo a la clasificacion internacional de los
productos y servicios para el registro de las marcas modificado en 1979.

Del analisis se concluye que el principal aporte de la aplicacion de la mediacion y el
arbitraje en los conflictos de propiedad intelectual y propiedad industrial es la posibilidad
que tienen las partes de escoger como arbitros o mediadores personas especializadas en la
materia y con experiencia previa. Por otra parte, aun cuando el beneficio de la mediacion en
todas las disputas es preservar las relaciones comerciales, esto es una ventaja en las
controversias de propiedad intelectual y propiedad industrial por las asociaciones de
negocios que a menudo existen entre las partes.

Descriptores: propiedad intelectual, propiedad industrial, derecho de autor, marcas
comerciales, nombres de dominio, modelos de utilidad, patentes e invenciones, secretos
comerciales, indicaciones geograficas, mediacion, arbitraje.

vil



CAPITULO I
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En este capitulo se realiza un estudio sobre la propiedad intelectual y sus
campos de proteccion. Se tiene como propoésito hacer un marco tedrico con
el fin de esclarecer los términos utilizados principalmente en el &mbito de la

propiedad intelectual.

Se hace referencia a la naturaleza del Derecho de Autor donde existen
diversas teorias: segun algunos estos derechos se encuadran dentro de los
Derechos de Propiedad; para otros son concesiones o privilegios del Estado
y una tercera tesis los ubica dentro de lo que pudiera considerarse derechos
personales.

Los derechos de propiedad intelectual se encuentran protegidos por una via

juridica distinta del derecho de propiedad comun sobre cosas materiales.

De acuerdo con Viflamata Paschkes, C. (1998, 9) los derechos de autor han
sido ubicados por algunos autores en el campo de los derechos de propiedad
debido a que consideran que los mismos entran en el grupo de los derechos
de propiedad inmaterial. Otros tratadistas ubican esta clase de derechos
como unas concesiones o privilegios dada su naturaleza temporal de

vigencia, pero les niegan el caracter de propiedad o de derechos reales.

Los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituyen un bien
juridico de naturaleza incorpérea, especialmente protegidos por una via

juridica distinta del derecho de propiedad comun sobre cosas materiales.

En Venezuela el derecho de autor se encuentra reconocido en la

Constitucion de 1999 con el fin de favorecer la libertad de la creacién; la



proteccion de la creacion constituye una de las materias de interés publico
para el Estado venezolano. La Ley de Derecho de Autor (1993) prevé la
existencia de la Direccion Nacional de Derecho de Autor, oficina competente
para ejercer funciones de control y vigilancia sobre las personas naturales
que utilicen obras, productos y producciones protegidas en cuanto den lugar
al goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley de Derecho de
Autor. Asimismo tiene la atribucion de servir de arbitro, cuando lo soliciten las
partes en conflicto. Por otra parte, se considera importante hacer una resefia
acerca de los conflictos que ha traido el rapido desarrollo de las nuevas
tecnologias y cédmo estas han hecho méas vulnerable el derecho de autor.

Este aspecto sera desarrollado en el transcurso de todo el trabajo.

Definicion de los Derechos de Propiedad intelectual

En los ordenamientos juridicos del mundo occidental la propiedad intelectual
comprende el derecho de autor y otros derechos vecinos, conexos o afines al

derecho de autor.

El derecho de propiedad intelectual esta integrado por una serie de
facultades, prerrogativas o posibilidades concretas de actuacion, todas
vinculadas con la persona del creador. Se encuentra constituido por
derechos de caracter personal; derechos morales que son intransmisibles e
irrenunciables, no evaluables en dinero, es decir, de ejercicio personal por el
autor y los derechos patrimoniales, que son los derechos de explotacion,
junto con el derecho de participacion y el de remuneracion por copia privada.

De acuerdo con Bercovitz Rodriguez, R. (2.003, 34) la Ley también atribuye

un derecho de exclusiva de explotacién o utilizacion a los artistas intérpretes



0 ejecutantes sobre sus actuaciones; a los productores de fonogramas sobre
sus fonogramas; a los productores de grabaciones audiovisuales sobre sus
grabaciones; a las entidades de radiodifusion sobre sus emisiones o
transmisiones; a los realizadores de meras fotografias (aquellas que no sean
obra fotografica); a los divulgadores de obras inéditas que estén en el
dominio publico sobre dichas obras, y a los editores sobre sus ediciones
siempre que puedan ser individualizadas por sus caracteristicas. La conexion
o afinidad de estos derechos con el derecho de autor tiene su origen en la

estrecha relacién que tiene el derecho de autor con la difusion de la obra.

Se trata de derechos relacionados con la difusién y explotacién de las obras,
pero también por la propia estructura y naturaleza del derecho reconocido en
cada caso a su titular. En este sentido se reconocen todos estos derechos

como propiedades intelectuales al igual que el Derecho de Autor.

Por consiguiente son derechos de propiedad sobre los bienes inmateriales y
como tales comprenden todas facultades correspondientes a cualquier clase

de utilizacion o explotacion que sea posible durante su vigencia.

Como sefialan Rodriguez Tapia, J. ; Bondia Roman, F. (1997,17) la creacion
constituye el Unico titulo valido de adquisicién originaria de la propiedad
intelectual o derecho de autor, expresiones que son sinénimas en el Derecho
Comparado. En general para gozar de los beneficios que otorga la Ley de
Propiedad Intelectual en los distintos paises no es necesario inscribir el
derecho de autor en el Registro de la Propiedad Intelectual, ni tampoco se

necesita el cumplimiento de cualquier otro requisito formal.

A modo de ejemplo podemos citar el articulo 1° del Texto Refundido de la

Ley de Propiedad Intelectual Espafiola:



“Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias,
artisticas o cientificas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o

intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro...”

De este articulo se desprende que debe tratarse de creaciones en donde
exista la intervencion humana; por tanto no son susceptibles de proteccion
las creaciones espontdneas de la naturaleza, de una maquina fuera de

control o de un animal que mancha con su pata un lienzo.

Asimismo deben ser creaciones originales, aquellas que aporten algo distinto

y se diferencien en algo de las ya existentes.

La originalidad de la obra puede ser objetiva 0 subjetiva. Es objetiva aquella
qgue permite diferenciar la creacion de las demas y es subjetiva una creacién
gque tenga su origen en una persona Yy que sea expresion de su

personalidad, talento o inventiva.

Las creaciones protegibles deben estar expresadas por cualquier medio o
soporte tangible o intangible, conocido o por conocer. No se requiere que la
obra se fije sino que se exprese. La norma no exige necesariamente un
soporte fisico, puede tratarse también de un medio perceptible como la
energia sonora, las obras musicales, las alocuciones, los discursos, las
conferencias, las explicaciones de catedra u otros medios que sean orales,
los cuales son protegibles aunque no consten por escrito en un soporte

material tangible (Rodriguez Tapia, J. ; Bondia Roman, F. 1997, 55 y sgtes).

La obra intelectual aunque susceptible de explotacién econémica y como tal
de derechos patrimoniales, se caracteriza también por la especial vinculacién
con la persona del autor. La obra es de modo permanente, un elemento de la

esfera personalisima del autor.



La primera facultad que se reconoce al autor de una obra intelectual es el
derecho de divulgacion que consiste en decidir si su obra ha de ser divulgada
y en qué forma.

El autor tiene la facultad de decidir cuando, de qué manera y en qué
condiciones divulgara su obra, decision que dependera de una amplia serie
de motivaciones o circunstancias (la propia maduracion de la obra, la
oportunidad social, econémica o politica que se estime mas favorable, la

perfeccion deseada para el prestigio del autor, etc)

Por otro lado se encuentra el derecho de inédito. La obra nace en el seno de
la intimidad del autor y aunque por naturaleza este llamada a hacerse
publica, corresponde exclusivamente al autor decidir sobre su publicacién.

También se le reconoce la facultad de revelar u ocultar su autoria, el autor
puede revelar su nombre, utilizar un seudénimo o preferir la publicacién

anénima mientras no desee revelar su autoria.

En caso de que el autor haya tomado la decisién de divulgar su obra, se
encuentra investido de una nueva prerrogativa como lo es el derecho de
paternidad intelectual. El creador tiene el derecho de proclamar publicamente

en forma directa o indirecta, su vinculacion intelectual con la obra.

Otra facultad del derecho moral consiste en exigir el respeto a la integridad
de la obra e impedir cualquier deformacion, modificacion, alteracion o
atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legitimos intereses o
menoscabo a su reputacion. Aunque los derechos patrimoniales de la obra
los adquiera otra persona, el autor tiene la facultad de exigir que se respete
la integridad de la misma y oponerse a cualquier atentado que cause

perjuicio a su honor o a su reputacion.



Asimismo el autor tiene la facultad de modificar la obra, respetando los
derechos adquiridos por terceros en virtud de la cesion de la explotacion

econdmica de la obra.

Por ultimo el derecho de arrepentimiento es otra de las facultades que
integran el derecho moral del autor y consiste en retirar la obra del comercio
por cambios de sus convicciones intelectuales o morales, previa
indemnizacion de los dafios y perjuicios a los titulares de derechos de
explotacion.

Los derechos de explotacion comprenden a su vez el derecho de
reproduccion, el derecho de distribucion (alquiler y venta), el derecho de

comunicacién y el derecho de transformacion.

Una vez que el autor ha decidido divulgar su obra, tiene derecho a recibir una
parte de los beneficios econémicos derivados de la utilizacion publica de su
obra, es decir, tiene derecho a lucrarse por el producto de su trabajo.

El autor puede otorgar a otro el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotacion en cualquier forma, en especial los derechos de reproduccioén,
distribucion, comunicacion publica y transformacién que no podran ser

realizados sin autorizacion de éste.

El derecho de reproduccién consiste en la fijacion de la obra en un medio
gue permita su comunicacion y la obtencién de copias de toda o parte de

ella.



El complemento del derecho exclusivo de reproduccién para que la
explotacion de la obra tenga realidad practica, es el derecho de distribucion
de la misma. A través del derecho de distribucion el autor tiene la posibilidad
de definir las modalidades de difusion de los ejemplares, por ejemplo en
cuanto a su numero 0 en cuanto a su area geografica.

La cesion de los derechos de reproduccion y distribucion en lo que se refiere

a las obras literarias y cientificas, da lugar al contrato de edicién.

Tenemos por otra parte el derecho de comunicacién publica que supone la
explotacion de la obra de una manera directa.

El autor no soélo tiene derecho exclusivo a explotar su obra en forma fisica a
través del derecho de reproduccion y distribucion, sino que también tiene el
derecho exclusivo a representar publicamente su obra en forma inmaterial,
es decir, a través del derecho de representacion.

Las definiciones del derecho de representacién aluden a las diversas formas
en que la obra se hace accesible al publico sin previa distribucion de
ejemplares. Comprende toda una serie de actividades que van desde el acto
de pronunciar un discurso o de declamar una poesia en publico hasta la
interpretacion de una obra musical, la exhibicion de cuadros o esculturas, la

difusién de una obra por la radio o la television, etc.

Asimismo los derechos patrimoniales comprenden el derecho de adaptacion
o transformacion; la obra creada por el autor puede sin perder su esencia o0
forma intrinseca, adoptar diversas manifestaciones o ser objeto de distintas

transformaciones.



Delimitacion del Término de Propiedad Intelectual

Segun Martinez Garcia, E. (2.002, 32) el término de propiedad intelectual es
un concepto amplio en constante evolucién, de contenido inmaterial y
econdémico y con connotaciones publicas y privadas al mismo tiempo. La
importancia de la propiedad intelectual reside en su reconocimiento publico y
aunque se trata de una propiedad privada se encuentra sujeta a numerosas
limitaciones, unas veces a favor de la sociedad y la cultura y otras a favor de

los explotadores, en cuanto son intermediarios normalmente necesarios.

Sefiala este autor que tal vez el término propiedad intelectual no sea el mas
acorde para expresar el contenido de este derecho debido a que sobre el
mismo recae un doble sefiorio: la creacidn intelectual y las facultades de

explotacion que de ella se derivan.
Es necesario deslindar la propiedad intelectual de otras figuras colindantes:
1- Propiedad Intelectual frente a Copyright

En el Derecho anglosajon el término propiedad intelectual es utilizado en
forma mucho mas amplia que la concepcidén que se mantiene en el Derecho
Continental debido a que comprende dos amplias ramas: la propiedad
intelectual y la propiedad industrial.

De acuerdo con Mogollon Rojas, I. (1997, 135) el copyright consiste en el
derecho de autor o del productor con el fin de tener un dominio sobre el
proceso de copiado o reproduccion de sus obras y de la ejecucion publica de
éstas para propositos comerciales, mediando o no su consentimiento. El
copyright esta destinado a prevenir a terceros de copiar o0 ejecutar
indebidamente una obra del ingenio humano, por el solo hecho de su

creacion y mediando su fijacion en un soporte fisico cualquiera.



Continua este autor sefialando que para el derecho general de copyright la
obra ha sido considerada como un producto del esfuerzo del hombre; tal
esfuerzo, si bien no ha de ser eminentemente superior ha de traer al mundo
real de los seres humanos un bien que no exista de antemano en la
naturaleza. Para ser acreedor del derecho de autor la persona que ha
efectuado el acto creador debe ademés producir un bien que sea ponderable
como original, es decir, que la creacion sea la expresion del pensamiento
humano, cualesquiera que sea ésta. La obra debe emanar de su creador o

creadores y de nadie mas.

Por otra parte, la propiedad industrial consiste en una expresion de arte
aplicada a la explotacién industrial, mientras que la propiedad intelectual
protege la parte estética de una creacion; es requisito previo la existencia de
la obra aunque no se registre. La proteccién de la propiedad industrial se
otorga sin que llegue a existir la obra, basta que se exprese el enunciado
normativo de la misma. La propiedad industrial integra diversos derechos que
pueden coincidir simultaneamente sobre la misma obra; todos ellos
destinados a un fin industrial como es el caso de las patentes, marcas,
disefio industrial y modelos de utilidad.

2- Propiedad Intelectual y Derecho de Autor

Debe encontrarse un equilibrio entre la vertiente espiritual y material de la
propiedad intelectual, es decir, en la faceta explotadora de la propiedad y en

la medida en que es intelectual se confirma su creacion del ingenio.

La existencia y valoracion de estos derechos morales hace reductivo el
término propiedad intelectual, pero por otra parte la existencia de unos
derechos conexos de terceros no autores, convierte en demasiado restrictivo

el término de derecho de autor. Por esta razdn resulta cominmente aceptada
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la terminologia de propiedad intelectual, por ser en cierta forma mas
integradora de estos conceptos y por tener en comun el acto de creacion y

su proteccion durante la explotacion econémica.
3- El titular del derecho de autor y el de otros derechos afines

Frente al creador de la obra en sentido estricto, la ley protege también a
otros sujetos que, si bien no tienen la condicion de autor, gozan de derechos

sobre la obra de un tercero.

Ademas del derecho moral el autor goza del derecho a explotar su obra y a
ser remunerado por el uso que hagan terceros. Asimismo goza de derechos
de naturaleza economica o patrimonial, derivados de la explotacion de la

obra.

El sefiorio que el autor o el titular de otros derechos afines pueden tener
sobre la obra, debe compaginarse a su vez con los intereses sociales y
culturales de los explotadores de la misma, intermediarios necesarios para
gue ésta llegue al publico. Los intereses de la sociedad, de los usuarios y del

autor deben estar en equilibrio. (Martinez Garcia, E. 2002, 32)

Propiedad Industrial

La propiedad industrial comprende una variedad de ramas como las patentes
e invenciones, los modelos de utilidad, las marcas comerciales, los nombres

de dominio, los secretos industriales y las indicaciones geograficas.
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Patentes

De acuerdo con la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (en lo
adelante OMPI) una patente es un documento otorgado por una oficina de
Gobierno (comunmente la Oficina de Patentes) después de presentarse una
solicitud. Dicho documento describe una invencién y crea una situacion
juridica mediante la cual la invencion (solucion nueva a un problema técnico)
sélo puede ser explotada con la autorizacién del duefio de la patente. En
otras palabras, una patente protege una invencién y otorga al duefio el

derecho exclusivo de usar su invencion por un periodo limitado de tiempo.

La proteccion de una patente significa que la invenciébn no puede ser
confeccionada, utilizada, distribuida o vendida comercialmente sin el
consentimiento de su titular. EI cumplimiento de los derechos de patente
normalmente se hace respetar en los tribunales que, en la mayoria de los
sistemas, tienen la potestad de sancionar las infracciones a la patente. Del
mismo modo, un tribunal puede declarar no valida una patente si un tercero

obtiene satisfaccion en un litigio relacionado con la misma.

Una invencion es patentable cuando tiene novedad o nivel inventivo, es
decir, cuando su conocimiento no es del dominio publico en cualquier parte
del mundo y por cualquier medio; una invencién es producto de la inventiva si
para una persona versada en la materia técnica correspondiente esa
inventiva no resulta obvia y si tiene aplicacion industrial, es decir, que el
objeto de la invencion debe tener utilidad o aplicacion en cualquier tipo de
actividad productiva.

En los EE.UU. la ley estipula que una patente puede ser otorgada a cualquier
persona para la invencion o el descubrimiento de cualquier arte, maquina,

fabricacion o composicion de materia Gtil o para cualquier mejoramiento
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nuevo y util al mismo o para un disefio cualquiera ornamental nuevo y
original para un articulo de fabricacion. En general, la patente proporciona
proteccion contra la usurpacion solo dentro de la jurisdiccion del gobierno
que la expide, por lo tanto es necesario inscribir una patente en cada pais en

donde se desea dicha proteccion.

Dibujo o Modelo Industrial

De acuerdo con la OMPI un dibujo o modelo industrial es el aspecto
ornamental o estético de un articulo. El dibujo o modelo industrial puede
consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie de un

articulo, o en rasgos bidimensionales, como los disefios, las lineas o el color.

Los dibujos 0 modelos industriales se aplican a una amplia variedad de
productos de la industria y la artesania: desde relojes, joyas, prendas de
moda y otros articulos de lujo a instrumentos técnicos y médicos; desde
electrodomésticos, muebles y aparatos eléctricos a vehiculos y estructuras
arquitectonicas; desde articulos practicos y estampados textiles a bienes

recreativos, como juguetes y accesorios para animales domésticos.

Los ordenamientos establecen como requisitos esenciales para la proteccion
de los dibujos y modelos industriales: la novedad, la originalidad, la
aplicacion o utilizacion en la industria y en relacion con éste ultimo el caracter

singular del dibujo o modelo.

Un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposicion del
publico ningun otro idéntico antes de la fecha de presentacion de la solicitud

de registro.
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La novedad a su vez descansa sobre dos pilares que son la divulgacion y la
identidad entre el disefio que se pretende registrar frente a los disefios ya

registrados anteriormente.

La divulgacion consiste a su vez en que el dibujo o modelo industrial hayan
podido ser razonablemente conocidos en el curso de las operaciones
comerciales normales por los circulos especializados del sector de que se
trate y que operen en la comunidad antes de la fecha de presentacion de

solicitud de su registro.

La originalidad consiste en que el dibujo o modelo tenga alguna forma
especial que lo distinga de los otros dispositivos 0 aparatos similares que se

encuentren en el mercado.

Secreto Industrial

El secreto industrial es toda informacion no divulgada que puede utilizarse en
una actividad productiva, industrial o comercial que es detentada
legitimamente por una persona individual o colectiva y que ademas, sea
susceptible de transmitirse a un tercero. Como sefiala Rangel Ortiz, H.,
citado por Viiamata Paschkes, C. (1998, 207) se trata de todo conocimiento
reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el

empresario, por valor competitivo para la empresa desea mantener ocultos

Por consiguiente, la esencia secreta en si de la informacion debe ser
protegida a través de medidas que preserven su confidencialidad y que

coadyuven a un acceso restringido a la misma.
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Marcas

Una marca es un signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios
ofrecidos por una empresa de los ofrecidos por otra. Para poder ser
registrada y obtener proteccion una marca debe ser distintiva y no inducir a

engafo.

Una marca registrada identifica la fuente de un producto y establece
responsabilidad por su calidad. Si a los clientes les gustan los productos, la
marca registrada permite saber lo que quieren comprar en el futuro; si no les

gustan los productos, evitaran los productos con esa marca registrada.

De acuerdo con la OMPI, el nombre de un tipo de producto no puede ser una
marca registrada, porque cada fabricante de ese producto esta libre para
utilizar su nombre. Por ejemplo, Sony, es una marca registrada bien conocida
para televisores, radios y equipos auditivos, sin embargo nadie puede tener

derechos de marca registrada para la palabra television o radio.

Existen marcas compuestas por palabras como Apple, por letras como Fiat,
por figuras como la estrella para el mercedes Benz, abreviaturas como IBM o
nombres, apellidos como la marca Ford para automoviles. También se
protegen como marcas los emblemas o elementos figurativos como el
logotipo de la compafiia Shell. Asimismo se protegen los colores de marcas,
las marcas sonoras como un jingle publicitario y en algunos paises se
protegen también las marcas olfativas para el caso de alguna fragancia

determinada.

Las marcas estan sujetas al principio de especialidad; es decir, una marca
s6lo protege los productos o servicios indicados en la solicitud de la marca.
Por ejemplo la marca “Pepe” que ha sido registrada para proteger ropa, sélo

puede ser invocada ante otra marca “Pepe” o similar para los mismos
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productos. El principio de la especialidad permite la coexistencia pacifica de
marcas idénticas para productos o servicios diversos. Asi puede existir una
marca “Pepe” para calzado y una marca para automotores, e inclusive otras

para bebidas, muebles, y asi sucesivamente.

Nombres de Dominio

De acuerdo con el Centro de Mediacién y Arbitraje de la OMPI, por nombre
de dominio se entiende la direccion de un sitio web facil de identificar y de
recordar, como por ejemplo: yahoo.com y ompi.int. Como son faciles de
recordar han pasado a ser identificadores comerciales y sustituyen cada vez
mas a las propias marcas, como el caso de amazon.com. Al utilizar marcas
vigentes en calidad de nombres de dominio, por ejemplo el caso de

sony.com, las empresas atraen a clientes potenciales de sitios.

La direccion electrénica de Internet sigue un esquema légico conocido como
localizador uniforme (URL) el cual especifica primero mediante el protocolo
correspondiente (por ejemplo: http, ftp, mailto) la aplicacién electrénica
deseada y después la direccion concreta del ordenador con el que se quiere
contactar. El nombre de dominio forma parte de la direccion electronica y
opera sobre la base de una jerarguia de términos o niveles (Domains Levels)
con un mayor o menor poder de identificacién. Un ejemplo de URL y nombre

de dominio podria ser http://www.usal.es que es la direccibn de la

Universidad de Salamanca; el comando http:// describe el protocolo de
comunicacion propio del sistema WWW sefialando que se trata de una
informacion presentada en formato hipertexto (http://), el resto de la direccién
<.usal.es> es el nombre de dominio del ordenador central de la Universidad
de Salamanca, el cual ofrece una serie de informaciones a partir de una

pagina web principal (Cascoén, F., 2.002, 41).


http://www.usal.es/
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Los nombres de dominio se clasifican en dominios primarios (top level
domain 6 TLD) y dominios secundarios (second level domain 6 SLD). En el
ejemplo anterior el “.es” constituye el nombre de dominio de primer nivel
(TLD) y la combinacién de letras “usal” correspondiente a la institucion titular
del ordenador conectado a Internet es el nombre de dominio de segundo
nivel (SLD).

Los dominios primarios (TLD) pretenden indicar en abstracto bien el caracter
0 naturaleza de la actividad o informacion prestada a través del sitio en linea
o bien la nacionalidad, domicilio o centro principal de operaciones de dicha
persona o entidad, o el territorio al cual est4 dirigida principalmente la
actividad o informacion contenida en el sitio localizado por el dominio. Los
dominios primarios (TLD) se clasifican en los dominios de primer nivel
genéricos (gTLD) y los dominios de primer nivel nacionales o territoriales
(ccTLD).

Los dominios de primer nivel genéricos (gTLD) se dividen a su vez en
abiertos o restringidos; los restringidos requieren de un titular calificado y
exigen una determinada condicién del solicitante por ejemplo el dominio .int
que se refiere a la organizacion internacional, el dominio .edu, el dominio
.gov y el dominio .mil que se refieren respectivamente a una institucion
educativa, gubernamental o militar estadounidense. A diferencia de los
dominios de primer nivel genéricos abiertos que no establecen condiciones
de ningun tipo relativas a la nacionalidad del domicilio o condicion del
solicitante, s6lo deben estar libres y pagar las tasas al momento del registro

como es el caso de los dominios .com. .net, .org.

Por otra parte los dominios de primer nivel nacionales o territoriales (ccTLD)
corresponden a cada pais y son administrados localmente por un NIC

(Network Information Center) y son utilizados principalmente por sujetos y
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entidades nacionales, residentes o establecidos en el pais o territorio de
referencia que prevean difundir su informacién o desarrollar su actividad en

linea como es el caso del dominio “.es” (Espafia), “.fr’ (Francia).

Algunos paises introducen entre su normativa de registro la posibilidad de
combinar en sus dominios de primer nivel nacionales o territoriales (ccTLDS)
el codigo descriptivo del pais correspondiente con un subominio genérico
indicativo de la naturaleza del sujeto y la actividad o prestacion que se
encuentra detrds del sitio localizado como es el caso de los dominios

.com.ar, .net.fr, .edu.au

Los dominios secundarios (SLD) identifican la fuente de procedencia o clase
de informacion o servicio proporcionados a través de un sitio web u otra
aplicacién en linea e identifican a la persona o entidad localizada en un
determinado ordenador anfitribn, o bien la informaciobn o la prestacion

ofrecida por las mismas en dicho sitio en linea.

Segun Ramirez, A. (2.001, 1) un nombre de dominio tiene la cualidad de ser
a la vez unico, portatil, global e internacional. Un dominio no solamente tiene
como funcién ubicar un computador dentro de la red sino que también
cumple funciones de mercadeo y de competencia. En este sentido pueden

distinguirse tres tipos de registros de dominios:
e Los dominios en reserva.

En la practica es bastante usual y saludable que una empresa o un particular
antes de iniciar una actividad reserve varios nombres de dominio para un
posible proyecto en el futuro, asi no los utilice. Esto puede convertirse en un
obstaculo para el mercado, ya que en este momento encontrar un dominio

gue no esté registrado es muy dificil.
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e Los dominios en defensa.

Una empresa puede reservar un determinado numero de nombres de
dominio para impedir que posibles terceros, en especial competidores o

ciberocupas, los utilicen.
e Los dominios obstaculo.

Son aquellos que pretenden impedir la entrada de competidores reservando
el nombre de dominio para que no esté disponible en el momento en que la
empresa decida su acceso a internet. Eventualmente podria intentarse una
accion por competencia desleal, y esto puede considerarse una causal para

solicitar la transferencia del dominio.

Para Ovidio Salgueiro, J. (1999, 52) los nombres de dominio son formas de
uso amigables para las direcciones en Internet. Su fin es permitir a los
usuarios la localizacién de otras computadoras en la red de una forma
sencilla y facil de recordar; los nombres de dominio corresponden a la forma
humanizada del nUmero de protocolo de Internet. Muchas veces hemos visto
qgue al navegar en la red e intentar entrar en una pagina determinada,
nuestro buscador indica que se esta conectando con una pagina que no
parece ser a primera vista la que hemos seleccionado, ya que su
identificacion viene dada por una serie de nimeros separados por puntos
gue no entendemos. Esa secuencia de numeros en la identificacion en la red
del computador es posteriormente convertido en una secuencia alfanumérica

conocida como nombre de dominio.

Dentro de las funciones mas importantes de los nombres de dominio se

encuentran:

¢ |dentificacion de un negocio.
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En el mundo de los negocios las empresas e instituciones se distinguen unas
de otras por sus razones sociales (British Airways, Libreria de Nacho, ONU,
etc), en la red, las empresas se distinguen unas de otras por sus nombres

de dominio: www.cnn.com, www.wipo.int, www.comunidadandina.org, etc.

¢ |dentificacion de bienes y servicios.

Los nombres de dominio permiten al usuario identificar los productos y
servicios ofertados por una persona similares a los ofertados por otro. Por
ejemplo la posibilidad de diferenciar  www.amazon.com y
www.barnesandnoble.com los cuales ofrecen servicios idénticos en la red

s6lo es posible mediante sistemas de nombres de dominio.
e Certeza de origen de bienes y servicios.

Un nombre de dominio puede otorgar al usuario la certeza del origen de un
producto otorgando grados de confianza; no es lo mismo bajar un software
de las péaginas de Microsoft que hacerlo de una pagina de la cual se
desconoce el origen.

La habilidad del usuario de determinar la pagina de la cual hara su compra o
el valor que dara a una informacion obtenida en la red esta directamente

ligada a la posibilidad de acceder libremente al nombre de dominio.

Principales Convenios Internacionales ratificados por

Venezuela relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual

Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y

Artisticas

El Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas

fue concertado el 9 de Septiembre de 1886; revisado en Paris el 4 de mayo


http://www.wipo.int/
http://www.comunidad/
http://www.amazon.com/
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de 1896 y en Berlin el 13 de noviembre de 1908; completado en Berna el 20
de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el
26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Paris el 24 de
julio de 1971, y fue enmendado en 1979.

Este Convenio tiene por objeto la proteccion eficaz y uniforme de los
derechos de autor sobre sus obras literarias y artisticas, apoyandose en tres
principios basicos: el principio del trato nacional, el principio de la proteccién
automatica y el principio de la independencia de la proteccion. Asimismo
establece las condiciones minimas de proteccion referidas a las obras y a los
derechos que se han de proteger y la duracién de la proteccion; contiene

ademas disposiciones especiales para los paises en desarrollo.

Las obras literarias y artisticas comprenden todas las producciones en el
campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo de
expresion, tales como libros, folletos y otros escritos; las conferencias,
alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras
dramaticas o draméatico musicales; las obras coreograficas y las pantomimas;
las composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematogréficas, a
las que se asimilan las obras expresadas por procedimiento analogo a la
cinematografia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado,
litografia; las obras fotograficas a las cuales se asimilan las expresadas por
procedimiento andlogo a la fotografia; las obras de artes plasticas; las
ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativos a la
geografia, a la topografia, a la arquitectura o las ciencias. Se protege
ademas la obra original, la traduccién, las adaptaciones, los arreglos
musicales y demas transformaciones de una obra literaria o artistica (Articulo

2 ordinales 1°, 2°. Convenio de Berna)
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Los sujetos que se encuentran protegidos en virtud de este Convenio son
los autores nacionales de algunos de los paises de la Union de Berna, por
sus obras publicadas o no; los autores que no sean nacionales de algunos
de los paises de la Unidén de Berna, por las obras que hayan publicado por
primera vez en algunos de estos paises o simultaneamente, en un pais que

no pertenezca a la Union.

Asimismo estaran protegidos en virtud del presente Convenio los autores de
obras cinematogréaficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual
en algunos de los paises de la Unidn; los autores de obras arquitectonicas
edificadas en un pais de la Unién o de obras de artes gréficas y plasticas
incorporadas a un inmueble sito en un pais de la Union (Articulo 3 del

Convenio de Berna).

Segun Antequera Parili, R. (1977, 330) la Convencion de Berna tiene como
caracteristica que los Estados miembros se constituyen en “Estado de Union”
para la proteccion de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y
artisticas, lo que supone conseguir una uniformidad de las respectivas
legislaciones nacionales en lo que se refiere a los principios protectores de la
obra intelectual y su autor. Dentro de los preceptos de mayor relevancia se

encuentran:

Las obras literarias y artisticas protegidas comprenden todas las
producciones del dominio literario, cientifico y artistico. Esta proteccion
beneficia al autor y a sus derecho habientes. Asimismo el autor tiene derecho
exclusivo de utilizacion de la obra; el contenido de este derecho abarca el
derecho de traduccién; el derecho de reproduccién; el derecho de
representacion, interpretacion o ejecucion en publico; el derecho de

transmision publica; el derecho de adaptacion o reproduccion de la obra en
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pelicula cinematografica , y de explotacion sobre la obra de cine resultante y
el derecho de elaboracion de la obra.

En caso de muerte del autor las personas e instituciones a quien la ley
confiera derechos, tienen la facultad inalienable de obtener una participacion
en las ventas de la obra de arte original o de los manuscritos originales del

autor o compositor, posteriores a la primera cesion operada por el autor.

Aun después de la cesion de los derechos patrimoniales, el autor conserva
durante toda su vida la facultad de reivindicar la paternidad de la obra y de
oponerse a su deformacién, mutilacion u otra modificacion, o a cualquier otro
atentado de la obra, perjudicial a su honor o a su reputacién. La proteccion
concedida a los autores por el Convenio se extiende durante toda su vida y

cincuenta afios después de su muerte.

Segun este Convenio toda diferencia entre dos o mas paises de la Union
respecto de la interpretacion o de la aplicacion del presente Convenio que
no se haya conseguido resolver por via de negociacion podra ser llevada por
cualquiera de los paises en litigio ante la Corte Internacional de Justicia
mediante peticibn hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a

menos que los paises en litigio convengan otro modo de resolverla.

Al igual que lo que sucede en en el Convenio de la Unién de Paris para la
proteccion de la propiedad industrial, el arbitraje no se encuentra refutado
expresamente como mecanismo de solucion de las controversias que
puedan presentarse entre dos 0 mas paises, con motivo de la aplicacion o
interpretacion del Convenio de Berna. Expresamente se refiere a la
negociacion como primer mecanismo a ser implementado para la solucién de
las diferencias derivadas del Convenio, antes de que el litigio sea planteado
por cualquiera de los paises afectados ante la Corte Internacional de Justicia.
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Convencion Universal sobre Derecho de Autor

El 6 de septiembre de 1952 se suscribié en Ginebra la Convencién Universal
sobre Derecho de Autor. En el afio 1993 fue objeto de una revision celebrada
en Paris, en la que se agregaron nuevas disposiciones relativas a los paises

en vias de desarrollo.

El origen de esta Convencion estuvo propiciado por la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura con el propdsito
de facilitar la incorporacién a un sistema internacional minimo de tutela del
derecho de autor a aquellos Estados que no formaban parte del Convenio de
Berna, y para regular las relaciones entre los paises miembros de dicho
Convenio de Berna y los que sélo fueran miembros de la Convencién

Universal.

El objeto de esta Convencidén consiste en asegurar en todos los paises la
proteccién del derecho de autor sobre las obras literarias, artisticas y
cientificas a través de una normativa que se una a los sistemas
internacionales vigentes, sin afectarlos, con el fin de facilitar la difusion de las

obras del espiritu y una mejor comprensién nacional.

Cada uno de los Estados contratantes se compromete a tomar todas las
disposiciones necesarias a fin de asegurar una proteccién suficiente y
efectiva de los derechos de los autores o de cualesquiera otros titulares de
estos derechos sobre las obras literarias, cientificas y artisticas tales como
escritos, obras musicales, dramaticas y cinematograficas y las de pintura y
grabado y escultura (Articulol. Convencién Universal sobre Derechos de
Autor).

Se establece el principio del trato nacional segun el cual las obras publicadas

de los nacionales de cualquier Estado contratante, asi como las obras
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publicadas por primera vez en el territorio de tal Estado, gozaran en cada
uno de los otros Estados contratantes de la proteccion que cada uno de
estos Estados conceda a las obras de sus nacionales publicadas por primera
vez en su propio territorio. La duracion de proteccion de la obra se regira por
la Ley del Estado contratante donde se reclame la proteccion (Articulo 4.
Convencién Universal sobre los Derechos de Autor)

De acuerdo con Antequera Parili, R. (1977, 337) cada uno de los Estados
contratantes se compromete a tomar las providencias necesarias para
asegurar una proteccion suficiente y efectiva de los derechos de los autores
o de cualesquiera otros titulares de estos derechos sobre las obras literarias,
cientificas y artisticas; el derecho de autor comprende la facultad exclusiva
de hacer, publicar, y autorizar que se haga y se publique la traduccion de su

obra.

Para la tutela internacional de una obra se requiere como formalidad que
cada ejemplar de la misma lleve el simbolo “c” rodeado de un circulo,
acompafado del nombre del titular del Derecho de Autor y de la indicacién
del afio de la primera publicacion. La duracion de la proteccion se rige por la
ley interna de cada Estado Contratante, pero en ningun caso puede ser

inferior a la vida del autor y 25 afios después de su muerte.

Por dultimo, los derechos que aseguran el amparo de los intereses
patrimoniales del autor, comprenden la facultad exclusiva de autorizar la
reproduccion de cualquier medio y la representacion y ejecucion publicas asi
como la radiodifusiébn. Sin embargo cada Estado contratante puede
establecer en su legislacion nacional excepciones a estos derechos, siempre
gue no contrarien el espiritu de la Convencion y concedan un nivel razonable
de proteccion efectiva a cada uno de los que sean objeto de excepcion
(Lipzyc, D., citado por Parili Antequera, R. 1977, 338)
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Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC)

El ADPIC dirige la proteccion y observancia de los derechos de propiedad
intelectual como una contribucion a la promocién de la innovacién
tecnologica y a la transferencia y difusion de la tecnologia, en beneficio
reciproco de los productores y de los usuarios de conocimientos

tecnoldgicos.

Segun este Acuerdo el derecho de autor abarca la expresion de ideas,
procedimientos, métodos de operacion y conceptos matematicos, pero no
esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en si. En este sentido se

otorga proteccion a la expresion y no a la idea en si.

El goce y ejercicio de los derechos intelectuales no estan subordinados a
ninguna formalidad, estan protegidos por el sélo hecho de su creacién. La
duracién de los derechos patrimoniales es de cincuenta afios después de la

muerte del autor.

Este Acuerdo consagra como derechos exclusivos (autorizar o prohibir) el
derecho de alquiler respecto de los programas de ordenador y las obras
cinematograficas, salvo que para estas Ultimas el arrendamiento haya dado
lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe en medida
importante el derecho de reproduccién. Asimismo se establecen el derecho
de distribucion para los autores, dejando libertad a los Estados Miembros a
condicionar la aplicacion del agotamiento de este derecho, después de la
primera venta o transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la
obra con autorizacion del autor y el derecho de comunicacién publica que

comprende la puesta a disposicion del publico de las obras, de tal forma que
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las personas puedan acceder a las obras en el momento y lugar que ellos

mismos elijan.

También se protegen los artistas ejecutantes, productores de fonogramas y
organismos de radiodifusion. Los artistas interpretes o ejecutantes tendran la
facultad de impedir la fijacion de sus interpretaciones o ejecuciones no
fijadas y la reproduccién de tal fijacion, la difusion por medios inalambricos y
la comunicacion al publico de sus interpretaciones o ejecuciones en directo si

se realizan si su autorizacion.

Los productores de fonogramas tienen el derecho de autorizar o prohibir la
reproduccion directa o indirecta de sus fonogramas.

Por su parte los organismos de radiodifusion tendran el derecho de prohibir,
cuando se emprendan sin su autorizacion: la fijacién, la reproducciéon de las
fijaciones y la retransmision por medios inalambricos de las emisiones, asi

como la comunicacion al publico de sus emisiones de television.
También gozan de proteccion segun este Acuerdo:

Las marcas de fabrica o de comercio. Se confiere al titular de una marca el
derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento se utilicen en el
curso de las operaciones comerciales signos idénticos o similares para
bienes o servicios que sean idénticos o similares para aquellos para los que
se ha registrado la marca, cuando ese uso de lugar a probabilidad de

confusion.

Los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean
nuevos u originales. El titular de un dibujo o modelo tendra el derecho de
impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen

articulos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia



27

del dibujo o modelo protegido, cuando estos actos se realicen con fines

comerciales.

Las patentes podran obtenerse por todas las invenciones, sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacion industrial. Una patente conferira a su titular derechos exclusivos
cuando la materia de la patente sea un producto. En este caso el titular podra
impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos de fabricacion, uso,

oferta para la venta, venta o importacion.

Cuando la materia de la patente sea un procedimiento el titular podra impedir
gue terceros sin su consentimiento realicen el acto de utilizacion del

procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importacion.

Decision 351. Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos

Conexos.

Este régimen tiene por finalidad reconocer una adecuada y efectiva
proteccion a los autores y demas titulares de derechos sobre las obras del
ingenio en el campo literario, artistico o cientifico, cualquiera que sea el
género o forma de expresion y sin importar el mérito literario o artistico ni su
destino. Asimismo se protegen los derechos conexos de los artistas
intérpretes o ejecutantes, quienes tienen el derecho de autorizar o prohibir la
comunicacién al publico de cualquier forma de sus interpretaciones y
ejecuciones no fijadas, asi como la fijacion y la reproducciéon de sus

interpretaciones o ejecuciones.

El autor o sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o

prohibir la reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento; la
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comunicacién publica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir
las palabras, los signos, los sonidos o las imégenes; la distribucion publica
de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o
alquiler; la importacion al territorio de cualquier pais miembro de copias
hechas sin autorizacion del titular de derecho; la traduccién, adaptacion,
arreglo y otra transformacion de la obra.

Convencién Internacional sobre Proteccion de los Artistas Intérpretes o

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de

Radiodifusion (Convencién de Roma).

La proteccion prevista para los artistas intérpretes o ejecutantes
comprendera la facultad de impedir la radiodifusion y comunicacion al publico
de sus interpretaciones o0 ejecuciones para las que no hubieren dado su
consentimiento, la fijacién sobre una base material sin su consentimiento, de
su ejecucion no fijada, la reproduccion sin su consentimiento, de la fijacion de
Su ejecucion; si la fijacion original se hizo sin su consentimiento, si se trata de
una reproduccion para fines distintos de los que habian autorizado, si se trata
de una fijacion original hecha con arreglo a lo dispuesto en el articulo 15
(relativo a las excepciones a la proteccion concedida por esta Convencion)
que se hubiera reproducido para fines distintos de los previstos en ese

articulo.

Los productores de fonogramas gozaran del derecho a autorizar o prohibir la

reproduccion directa o indirecta de sus fonogramas.

Los organismos de radiodifusién gozaran del derecho de autorizar o prohibir
la retransmision de sus emisiones, la fijaciébn sobre una base material de sus
emisiones, la reproduccion de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su

consentimiento, de las fijaciones de sus emisiones realizadas con arreglo a lo
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establecido en el articulo 15 (relativo a las excepciones a la proteccion
concedida por esta Convencion), si la reproduccién se hace con fines
distintos a los previstos en dicho articulo; la comunicacién al publico de sus
emisiones de television cuando éstas se efectiuen en lugares accesibles al

publico mediante el pago de un derecho de entrada.

Marco Juridico Venezolano sobre el Derecho de Autor

De acuerdo con Diaz Oquendo, R. (2.003) la legislacion venezolana sobre el
Derecho de Autor se encuentra sustentada en el reconocimiento
constitucional de ese derecho como uno de los Derechos Culturales y
Educativos consagrados en la Constitucion de la Republica Bolivariana de

Venezuela, que en su articulo 98 expresa:

“La creacion cultural es libre. Esta libertad comprende
el derecho a la inversion, produccion y divulgacién de
la obra creativa, cientifica, tecnolégica y humanistica,
incluyendo la proteccion legal de los derechos del
autor o de la autora sobre sus obras. El Estado
reconocera y protegera la propiedad intelectual sobre
las obras cientificas, literarias y artisticas, invenciones,
innovaciones, denominaciones, patentes, marcas Yy
lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones
que establezcan la ley y los tratados internacionales
suscritos y ratificados por la Republica en esta

materia.”
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Ha sido de interés fundamental para el Constituyente venezolano de 1999,
favorecer la libertad de creacion, en la que hace referencia a la Propiedad
Intelectual en general, concepto comprensivo de la Propiedad Industrial y el
Derecho de Autor. Para lograr el efectivo desarrollo y seguimiento de esa
norma constitucional, existe la Ley sobre el Derecho de Autor, en la que se
reconocen los derechos propios del autor, asi como los Derechos Conexos,
estableciendo un sistema de proteccidon de los mismos a través de acciones y

procedimientos de indole penal, civil y administrativa.

Igualmente, forman parte de la legislacion venezolana sobre el Derecho de
Autor, los Convenios Internacionales que han sido ratificados por Venezuela,
entre los cuales podemos mencionar fundamentalmente el Convenio de
Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas, la Convencion
de Roma sobre la Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusion, y al ser
Venezuela un Estado miembro de la Organizacion Mundial del Comercio,
asumio la obligacion de respetar los estandares minimos de proteccién
seflalados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC-TRIP’s), estando en la actualidad toda
la legislacién venezolana sobre la materia adecuada a las exigencias de ese

Acuerdo.

Debe hacerse especial menciébn a la pertenencia de Venezuela a la
Comunidad Andina, sistema subregional de integracién que agrupa a cinco
naciones (Venezuela, Colombia, Ecuador, Pert y Bolivia), en el que se ha
tenido un desarrollo importante en materia de Propiedad Intelectual, que
comprende el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial, representado por la
existencia de normas comunitarias de aplicacion directa y preferente en cada

uno de los paises miembros y de interpretaciones prejudiciales llevadas a
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cabo por el Tribunal de Justicia Andino, que forman parte de la doctrina
jurisprudencial que en la materia es utilizada y que conforman, junto a las
normas comunitarias adoptadas, el sistema de proteccion comunitaria de la

Propiedad Intelectual.

De acuerdo con Antequera Parili, R., citado por Diaz Oquendo, R. (2.003) al
ser reconocido el derecho de autor a nivel constitucional representa una de
las materias de interés publico para el Estado venezolano, en la medida en
que a través de su reconocimiento y proteccibn se crea el ambiente
adecuado para que las personas puedan sentirse libres de crear sabiendo
que su creacion estara protegida, y de esa forma acrecentar el acervo
cultural venezolano, que en una medida importante contribuye al
fortalecimiento de la nacionalidad y del autoestima colectivo, sin dejar de
lado que, vista la importancia econdémica de la materia, con su
reconocimiento y proteccién se da cabida y seguridad juridica a la realizacion
de inversiones en el sector, sean éstas nacionales o foraneas, lo que en
definitiva motoriza la actividad econdmica, generando prosperidad y

progreso.

Participacion del Estado Venezolano en la Tutela de los Derechos de
Propiedad Intelectual

De acuerdo con R, Diaz (2.002, 2) la realidad venezolana en los ultimos afios
en lo que concierne al Derecho de Autor, no obstante la conciencia que ha
existido a nivel de las autoridades y la poblaciéon en general, se ha visto
fuertemente afectado por el creciente fenébmeno de la pirateria, lo que ha
perjudicado de manera directa el mantenimiento de esas industrias
protagonistas de la actividad econdmica, cultural y social del pais. Ante esa

situacion, se han hecho esfuerzos importantes en consolidar un sistema de
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proteccion, que basandose en la legislacion venezolana sobre el Derecho de
Autor, vaya mas a alla de la actividad defensiva que los titulares de los
derechos sobre obras, productos y producciones puedan adelantar ante las
infracciones, representado en el ejercicio de competencia legales por parte
del Estado que lo convierten en un ente fiscalizador de las actividades
desplegadas por los usuarios generales de las obras, justificado todo ello en
el importantisimo interés publico que representa la proteccion y fomento del

Derecho de Autor.

Esta funcion de fiscalizacion del uso de las obras, productos y producciones,
se encuentra encomendada a un organismo especializado, Servicio
Autonomo de la Propiedad Industrial (SAPI), que ejerce funciones de registro
en el &rea de la Propiedad Industrial (Direccion de Registro de la Propiedad
Industrial) y del Derecho de Autor (Direccién Nacional del Derecho de Autor),
asi como esa funcion de fiscalizacion, especificamente para el area del

Derecho de Autor.

Entre las competencias que tiene la Direccion Nacional del Derecho de Autor
(DNDA), adscrita al Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual (SAPI),
organismo perteneciente al Ministerio de la Produccién y el Comercio, se
encuentra la de fiscalizar a cualquier persona natural o juridica que utilice las
obras, productos y producciones protegidas, a los fines de determinar los
hechos o circunstancias que puedan dar lugar al goce o al ejercicio del
Derecho de Autor. De esta forma, cualquier persona natural o juridica puede

ser objeto de fiscalizaciones acerca del uso de las obras, productos y
producciones protegidas, con lo que se busca lograr una de las
competencias fundamentales de la Direccion, cual es velar por el
cumplimiento de la normativa venezolana sobre el Derecho de Autor. Para el

ejercicio de la competencia comentada se credé la Coordinaciéon de
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Inspeccion y Fiscalizacion, cuya funcion principal es la de ejecutar las
directrices impartidas por la Direccion Nacional del Derecho de Autor en lo
referido a la vigilancia sobre el uso de las obras protegidas por el derecho de

autor.

Se tiene programado ampliar el espectro de estas fiscalizaciones para lograr
abarcar todos los sectores relacionados con el derecho de autor y de esa
forma cumplir plenamente con el deber de la Direccidn de fiscalizar el uso de

las obras, productos o producciones protegidas por el Derecho de Autor.

La competencia acerca de la fiscalizacién, se extiende, igualmente, a las
entidades de gestidn colectiva, que, en términos generales, son asociaciones
civiles sin fines de lucro, constituidas y conformadas por titulares de derechos
reconocidos por la legislacion de Derecho de Autor, que tienen como
objetivos fundamentales la recaudaciéon de las remuneraciones que se
generan del uso o explotacién de las obras, la distribucion de las mismas a
sus autores, compositores, productores, intérpretes, segun sea el caso, de
forma proporcional al uso o explotacibn de las obras de cada uno, la
promocién del repertorio nacional de obras, asi como el aseguramiento de
una proteccién social a los autores y artistas, que una vez constituidas son
autorizadas por la Direccién Nacional del Derecho de Autor para llevar a
cabo las funciones que constituyen sus objetivos fundamentales y son
fiscalizadas globalmente por aquélla, a través de la Coordinacién de
Inspeccion y Fiscalizacion, a los fines de velar por la correcta administracion
de los recursos que son por ellas recaudados, asi como por la debida
recaudacion y distribucion de las regalias, sin dejar de lado que esta
Direccion debe observar que las mismas respeten internamente los debidos

principios de participacion de todos los socios y de asegurar que la
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conformacion estatutaria de las mismas sea la mas adecuada para la

consecucion de sus objetivos.

Servicio Auténomo de Propiedad Intelectual

El Servicio Autdbnomo de la Propiedad Intelectual (en lo adelante SAPI), ente

adscrito al Ministerio de Produccion y Comercio.

La creacion del SAPI ha permitido unir bajo una misma organizacion la
Propiedad Industrial y el Derecho de Autor. Esta fusion ha hecho posible
agilizar y optimizar el proceso de registro, proteccion y difusion de las
creaciones del intelecto humano bajo los diversos esquemas que operan

actualmente en el Sistema Venezolano de Propiedad Intelectual.

La transformacion de la estructura organizativa del Sistema de Propiedad
Intelectual nacional, ha sido concebida en respuesta a los dindmicos cambios
del entorno y al surgimiento de nuevas estructuras y modelos econémicos y

comerciales.

El SAPI cuenta con dos direcciones operativas principales: la Direccién de
Registro de la Propiedad Industrial, encargada de administrar la concesion
efectiva de derechos a los inventores sobre sus creaciones a través de las
patentes de invencién, modelos de utilidad, disefios industriales, certificados
de obtentor, certificados de circuitos integrados y a los comerciantes sobre
signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios en el mercado,
mediante las marcas, nombres comerciales, lemas comerciales vy
denominaciones de origen; y la Direccion Nacional de Derecho de Autor,
encargada de ejercer funciones de registro, vigilancia e inspeccion sobre los

derechos de autor y los derechos conexos, en el &mbito administrativo.
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Direccion Nacional de Derechos de Autor (Venezuela)

La Direccién Nacional de Derecho de Autor (en lo adelante DNDA) es una
oficina creada en nuestro pais para ejercer funciones de registro, vigilancia e
inspeccion y las demas contempladas en la ley en el ambito administrativo,
adscrita al Ministerio de Justicia. En el Registro de la Produccion Intelectual
pueden registrarse las obras del ingenio, productos y producciones
protegidas por la Ley Sobre Derecho de Autor, ademas de los actos y

contratos que versen sobre los derechos reconocidos por la misma.

La Direccién Nacional de Derecho de Autor es competente para ejercer
funciones de control y vigilancia sobre las personas naturales que utilicen
obras, productos y producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley sobre Derecho de Autor.

Asimismo la DNDA tiene la atribucion para servir de &rbitro, cuando lo
soliciten las partes, en los conflictos que se susciten entre titulares de
derechos, entre entidades de gestion colectiva, entre estas y sus miembros, y
entre las entidades de gestion o titulares de derechos y los usuarios de
obras, productos y producciones protegidas. Las reglas que se aplican en los
casos de arbitraje sometidos a la DNDA son las mismas previstas en el

Cadigo de Procedimiento Civil para procedimiento breve.

La DNDA constituye una nueva instancia no tribunalicia, con arbitros
expertos y un procedimiento sencillo y corto, en el cual se pueden ventilar
conflictos en materia de Derecho de Autor, sin necesidad de acudir a la sede
judicial (Rodriguez, M. 1999, 1).
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Tutela de la Propiedad Intelectual

Se encuentran bajo la tutela de la propiedad intelectual los bienes
incorporales de diferentes 6rdenes como son los artisticos, literarios,
cientificos, industriales, comerciales y técnicos. La propiedad intelectual es el
espacio juridico que contempla los sistemas de proteccion para los bienes
inmateriales, de caracter intelectual y de contenido creativo, asi como sus

actividades afines o conexas (Antequera Parili & Rodriguez 2.003).

La OMPI (2.003) sefiala que el derecho de autor y sus derechos conexos son
esenciales para la creatividad humana debido a que ofrecen a los creadores
incentivos bajo la forma de reconocimiento y recompensas econdmicas
equitativas. En virtud de este derecho los creadores cuentan con la garantia
de que sus obras seran divulgadas sin tener que preocuparse por la copia no
autorizada o la pirateria. La proteccion del derecho de autor se extiende sélo
a las formas de expresion y no a las ideas, procedimientos, métodos de

operacion o conceptos matematicos como tales.

De acuerdo con Martinez Garcia, E. (2.002, 51) la proteccion legal que
pueden recibir los titulares de los presentes derechos es muy diversa y ello
pone de manifiesto el alcance de los derechos de la propiedad intelectual;
pasando por la autocomposicién de intereses, nada obsta a que se sometan
tales conflictos a una conciliacion o mediacién, con el fin de evitar que se
quiebren las relaciones comerciales entre las partes y se haga inviable

continuar con la explotacion de la obra.

Asimismo esta propiedad puede someterse a la heterocomposicion de un
arbitro o de un juez; dependiendo del tipo de conflicto y del grado de

violacién del derecho se podré elegir una forma u otra, es decir, al titular le
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corresponde optar por una proteccion penal o civil, pudiendo elegir dentro de
ésta, a su vez a la tutela arbitral o la tutela de los 6rganos jurisdiccionales.

Segun la legislacion esparfiola el objeto del arbitraje sera resolver las
controversias presentes o futuras que pudieran surgir entre autores, artistas,
interpretes, productores de fonogramas o videogramas o fotografias,
editores, entidades de radiodifusion o de gestion o titulares de derechos sui
generis basados sobre bases de datos, asi como cualesquiera creaciones u
obras dignas de proteccion por la ley, siempre y cuando versen sobre su
faceta contractual o de explotacion y no se encuentren sujetas a limitaciéon

legal alguna.

Con este fin se cred la Comision Mediadora y Arbitral de la Propiedad
Intelectual, encargada de dar una tutela arbitral privilegiada o simplemente

de mediar entre las partes.

Gestion Colectiva de los Derechos de Propiedad Intelectual

Un derecho de propiedad intelectual puede disfrutarse de manera plena
cuando el titular lo ejerce por si mismo individualmente. Sin embargo la
gestidon colectiva resulta el Unico medio eficaz para que los titulares de las
obras, interpretaciones o producciones, puedan controlar el uso de esos
bienes intelectuales, asi como recaudar las remuneraciones a que tienen
derecho por la explotacion de sus obras. Tal es el caso por ejemplo de la
ejecucion publica de las obras musicales que resulta dificil ejercerla de forma

individual y sobre todo desde la aparicién de las nuevas tecnologias.

En Venezuela existen tres entidades de gestibn como son la Sociedad de

Autores y Compositores de Venezuela (SACVEN), la Asociacion Venezolana
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de Interpretes y Productores Fonograficos (AVINPRO) y la Entidad de
Gestion Colectiva de Derechos de Autor de Artistas Visuales (AUTORARTE).

SACVEN

La Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, Sacven, es una
entidad privada, fundada el 16 de mayo de 1955, cuya finalidad es recaudar
y distribuir derechos de autor generados por la explotacion de las obras

musicales, dramaticas y dramatico-musicales.

Ademas de gestionar los derechos de propiedad intelectual de sus socios
Sacven tiene una participacion internacional donde también administra los
derechos patrimoniales de autores extranjeros. Esto es posible gracias a la
red de Convenios de reciprocidad establecidos en sociedades extranjeras,
las cuales a su vez velan por los intereses de nuestros socios en sus

respectivos territorios.

Actualmente Sacven administra los derechos patrimoniales de mas de siete
mil socios nacionales y de dos millones de autores extranjeros. En su gestion
se destacan los contratos firmados con los principales usuarios del pais, tales

como empresas de televisién por cable y organismos de radiodifusion.
AVINPRO

Asociacion Venezolana de interpretes y productores fonograficos.

Es una entidad de gestion colectiva de derechos conexos autorizada por el
estado venezolano, cuya mision es respaldar y apoyar a los productores
fonograficos y artistas intérpretes o0 ejecutantes nacionales y extranjeros

cuyas interpretaciones hayan sido fijadas en un fonograma.
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AUTORARTE

Es la entidad de gestion colectiva de derechos de autor de artistas visuales,
autorizada por la Direccion Nacional del Derecho de Autor con el objeto de
administrar, representar y defender los derechos de autor de los creadores
de obras de artes visuales; favorecer las condiciones personales, legales y
econdémicas que apoyen su actividad creadora y distribuir las regalias

generadas por el uso de sus obras.

Dentro de las funciones de Autorarte se encuentran:

e Estar al tanto de las utilizaciones de las obras, en cuanto impliquen la
explotacién de los derechos de autor de sus creadores, y celebrar
contratos con los usuarios

e Cobrar, administrar y distribuir lo que corresponde a cada artista
cuando alguna de sus obras ha sido utilizada

e Consolidar una cultura de respeto a los derechos de autor. Esta
cultura debe comenzar por los propios autores y creadores, por lo
cual se han realizado charlas y encuentros en talleres de artistas, en
el Instituto Armando Reveron, en el Centro de Fotografia del CONAC,
en las escuelas de fotografia Roberto Mata e IMAGOMUNDI y en la
Fundacion POLAR, entre otros.

Nuevas Tecnologias y el Derecho de Autor

De acuerdo con Sanchis Martinez, M. (2.004, 105) el principal efecto de la
tecnologia digital sobre los derechos de autor consiste en la posibilidad de

multiplicar las obras en la red.
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No solamente se plantea el problema de la copia ilegal de las obras sino el
poder obtener ejemplares idénticos de las mismas en forma ilimitada. A esto
se aflade el riesgo para sus titulares de ver colgada su obra en la red y ser

accesible a cualquier persona en cualquier parte del mundo.

Por otro lado los soportes clasicos de las obras literarias, artisticas,
audiovisuales, etc., se difuminan y en su lugar se convierten en un sélo
soporte universal. Es el caso del libro y su portada, del disco y su caja que
motivaban a la gente a su adquisicién y que a la vez enriquecian el placer de

Su posesion.

En consecuencia la digitalizacién de las obras produce su desmaterializacion
o la pérdida de su unidad debido a que produce en estas una modificacion,

una transformacion en relacién con su soporte.

La tecnologia que actualmente presenta problemas para la legislacion de los
derechos de autor es el almacenamiento y transmisién digital de las obras,

especificamente en los casos siguientes:

e Facilidad y ubicuidad de reproduccion: una vez que la obra se pone en
forma digital se puede reproducir facilmente, a poco costo y sin
pérdida alguna de calidad. De esta manera una sola copia de una
obra en forma digital puede abastecer las necesidades de una multitud

de usuarios.

e Facilidad de diseminacién: la presencia de redes digitales mundiales
permite la diseminacion rapida y mundial de obras en forma digital. Al
igual que la radiodifusion, las redes digitales permiten la diseminacion
a muchos individuos desde un solo punto. Sin embargo, a diferencia
de la radiodifusion, las redes digitales permiten a cada uno de los

receptores en la red continuar la diseminacion de la obra, lo cual hace
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que la propagacion de ésta aumente en progresion geométrica. Esto
aunado a la facilidad de reproduccion, significa que una sola copia
digital de una obra puede multiplicarse miles de veces en todas las

partes del mundo en pocas horas.

e Concentraciéon de valor: cantidades siempre crecientes de informacion
pueden almacenarse en un solo medio. Piratas comerciales utilizan los
discos compactos, que pueden almacenar mas de 600 megabytes de
informacion para almacenar bibliotecas enteras en programas de

computadora con un valor global al por menor de miles de ddlares.

Una vez que la obra es digitalizada es muy dificil localizarla en la red, para

ello es necesario el uso de motores de busqueda.

El surgimiento de redes de comunicaciones mundiales junto con el rapido
crecimiento del comercio electrénico que lo ha acompafiado requieren que
reflexionemos y planifiguemos nuevas maneras de proteger los derechos de
propiedad intelectual. Estas son cuestiones que no se pueden resolver sin la

cooperacion internacional.

En general los autores son reconocidos en funcion de si su obra ha sido
publicada o no y del numero de ejemplares que han vendido. Sin embargo en
el entorno digital estos criterios no estan muy claros puesto que cualquiera
puede colgar su obra en Internet. En consecuencia esto viene acompaiiado
de una desaparicion de criterios de referencia donde el lector o usuario
honesto y critico debera encontrar entre todos los sites o paginas web,
aquellas que son dignas de ser visitadas o consultadas por la calidad de la
informacion que contienen, por el crédito que se les concede y por la

pertinencia y precision de los elementos que en ellas figuran.
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Rodriguez de Castro, P. (2.002, 111) afirma que el futuro requiere mayores
medidas de seguridad debido a que se tiende cada vez mas a la utilizacién

de los instrumentos electrénicos en la vida cotidiana.

Como resumen a este capitulo es importante sefalar que el objeto de la
propiedad intelectual es proteger las creaciones del ingenio susceptibles de
ser reproducidas o divulgadas por cualquier medio o procedimiento. En
general los ordenamientos juridicos otorgan proteccion a las obras
intelectuales por el s6lo hecho de su creacién sin necesidad del cumplimiento
de ninguna formalidad. A diferencia de la propiedad intelectual, la propiedad
industrial requiere para su proteccién de un registro para existir que se hace
en cada pais; esta proteccion incluye marcas comerciales, disefios

industriales, patentes de invencion, nombres de dominio.

Para ser acreedor de la proteccién de los derechos de propiedad intelectual
la obra debe ser un bien original; la creacion intelectual debe ser expresion
del pensamiento humano, es decir, la obra debe emanar de su creador o

creadores y de nadie mas.

El derecho de propiedad intelectual estd integrado por una serie de
facultades, prerrogativas o posibilidades concretas de actuacién todas

vinculadas con la persona del creador.

Se encuentra constituido por derechos de caracter personal, derechos
morales que son intransmisibles e irrenunciables y no evaluables en dinero,
es decir, de ejercicio personal por el autor; por derechos patrimoniales que
son los derechos de explotacion, y por el derecho de participacién y el

derecho de remuneracion por copia privada.
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También se atribuye proteccion a los derechos afines al derecho de autor,
esto es a los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus actuaciones, a los
productores de fonogramas sobre sus fonogramas, a los productores de
grabaciones audiovisuales sobre sus grabaciones, a las entidades de
radiodifusién sobre sus emisiones o transmisiones, y a los realizadores de

meras fotografias.

Los conflictos de propiedad intelectual pueden someterse para su resolucion
a la jurisdiccion ordinaria o puede resolverse a través de los procedimientos
alternativos de resolucion de conflictos. Dependiendo del tipo de conflicto y
del grado de violacion del derecho se podra elegir una forma u otra, es decir,
al titular le corresponde optar por una proteccion penal o civil o puede optar
por someter su caso a los mecanismos alternativos para resolver su

conflicto.

Por ultimo se plantea el problema de las nuevas tecnologias en el derecho
de autor como es el caso de la copia ilegal de las obras que se encuentran
en la red digital y la obtencion de ejemplares idénticos de las mismas en
forma ilimitada. EI mundo evoluciona a pasos agigantados y en consecuencia
el Derecho como instrumento de ordenacién debe tener en cuenta la realidad

histérica para solucionar problemas en todo momento.

Esta evolucion nos obligo a todos y a los juristas en particular a solventar los
nuevos problemas con las antiguas normas. El jurista se ve obligado a

enfrentarse a nuevos delitos cometidos por una via distinta de la tradicional.

Es el caso de la adaptaciéon del formato tradicional de los contratos
tradicionales a los contratos electrénicos o el problema de la inscripcion de
las obras multimedia en el Registro de Propiedad Intelectual, lo cual exige

una reforma en los ordenamientos juridicos o la busqueda de medios
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alternativos a la jurisdiccion ordinaria para poder solventar los problemas que

se presentan en la actualidad.

Como conclusion a este capitulo se sefiala que hoy en dia nos estamos
enfrentando a un mundo cada vez mas técnico donde la proteccion y la
gestion colectiva de los derechos de autor estd experimentando
transformaciones importantes y las herramientas tradicionales para la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual se han visto afectadas
con la aparicion de las nuevas tecnologias las cuales permiten acceder
libremente a los contenidos creativos de los autores sin remunerar a los

mismaos.

El sector de los derechos de propiedad intelectual estda demandando un
sistema de proteccion y solucién eficaz de los conflictos sobre contenidos

creativos.

Tanto la mediaciobn como el arbitraje cumplen un papel significativo en la
resolucién de los conflictos porque muchas veces carecen de las limitaciones
del litigio. En consecuencia, las partes se estan inclinando cada vez mas al
uso de los procedimientos alternativos como medio para resolver sus

conflictos comerciales.



CAPITULO II

CONFLICTOS MAS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN EN LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

En este capitulo se realiza un andlisis acerca de los conflictos mas
frecuentes que se presentan en la propiedad intelectual en nuestro pais y

también a nivel internacional.

Hemos hecho una resefia de los conflictos tipificados en la Ley sobre
Derecho de Autor, sus sanciones de acuerdo a la gravedad de la infraccion y
las condiciones para que una conducta sea considerada delictiva de acuerdo

a esta ley.

Asimismo se hace alusion al efecto que produce el avance de las nuevas
tecnologias en el derecho de autor, especialmente el auge que ha causado el

Internet en esta Ultima década.

Se estudian los problemas de pirateria de las obras musicales,
cinematograficas y de los programas de computacion, los conflictos entre los
nombres de dominio en Internet y los signos distintivos conjuntamente con
las causas de origen y las consecuencias que presentan estos conflictos hoy
en dia.

De acuerdo con la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (2.000),
en el marco de una economia que cada vez mas se basa en los
conocimientos, la propiedad intelectual es un factor clave en las decisiones

gue se toman cotidianamente en las empresas. Practicamente todos los dias

45
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aparecen en el mercado nuevos productos, marcas y dibujos y modelos

creativos que son el resultado de una innovacion y creatividad continuas.

Las pequeiias y medianas empresas suelen ser la fuerza motriz que impulsa
dichas innovaciones. Pero no siempre se explota plenamente su capacidad
innovadora y creativa ya que muchas de estas empresas no conocen el
sistema de propiedad intelectual, ni la proteccién que ésta puede dar a sus
invenciones, marcas y dibujos y modelos industriales. Si una buena
invencibn o creacion no dispone de proteccion, la haran suya los
competidores mas fuertes que estén en condiciones de comercializar el
producto o servicio a un precio mas bajo sin tener que compensar

financieramente al verdadero inventor o creador.

Infracciones Frecuentes que se presentan en la Propiedad

Intelectual

De acuerdo con la exposicion de motivos de la LSDA si bien todas las
infracciones a los derechos intelectuales constituyen conductas que deben
ser objeto de sancion, sélo aquellas conductas de mayor gravedad requieren

de una sancién penal.

Por ejemplo la comunicacion no autorizada de una obra para obtener de
dicha explotacién un provecho econémico indebido constituye una infraccién,
sin embargo es mas grave aun la “pirateria de las obras intelectuales”,
especialmente las de grabaciones sonoras y audiovisuales, de soportes de
programas de computacion y de ediciones clandestinas de obras escritas, las
cuales ademas de lesionar los derechos legitimos e intereses de los autores

y artistas, atenta contra las importantes inversiones que realizan editores y
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productores, conspira contra las industrias culturales que estimulan la
creacion endogena y cuando se realiza en forma clandestina burla los

derechos del fisco por evasion impositiva.

Por una parte se contemplan los hechos delictivos relativos al empleo
fraudulento de un titulo o la comunicacion publica no autorizada de una obra
o de un producto protegido por la ley, asi como la distribucién no autorizada
de ejemplares de una obra o de un fonograma, y la retransmisién no
consentida de una emision de radiodifusion con una pena de prisién de seis
meses a dieciocho meses (Articulo 119). Por otro lado se castiga la pirateria,
que contempla una pena de prision de uno a cuatro afios para la
reproduccion no autorizada de las obras del ingenio, de los productos
protegidos por los derechos afines y de las producciones que conforman los
derechos conexos, asi como la introduccién al pais, almacenamiento,
distribucién, venta o puesta en circulacion de tales duplicaciones ilicitas
(Articulos 120y 121).

De acuerdo con la Ley sobre Derecho de Autor (en lo adelanteLSDA) para
que una conducta se considere delictiva en el ambito del Derecho de Autor
es necesario que se den ciertas condiciones: que se trate de un derecho
intelectual protegido por la ley, que el bien intelectual protegido se utilice sin
autorizacion del titular del respectivo derecho y sin estar amparado por
alguna de las excepciones expresamente previstas en la ley y que esté
vigente el periodo de proteccion legal, a menos que en un supuesto concreto

la ley disponga otra cosa.

Las infracciones mas comunes cometidas por los usuarios en general son las
actuaciones u omisiones con las que se desconocen los derechos
patrimoniales referidos a una obra que son susceptibles de valoracion

econémica y permiten que las obras estén insertadas en la dinamica
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comercial a favor de los titulares, que existen paralelamente a los derechos
morales. De esa forma encontramos infracciones al derecho de autorizar o
prohibir la comunicacion publica de la obra, siendo la comunicacion publica,
en términos generales, todo acto por el cual una pluralidad de personas
puede tener acceso a la obra; infracciones al derecho de autorizar o prohibir
la reproduccion de la obra que consiste, fundamentalmente, en la fijacion
material de la obra que permita hacerla conocer al publico u obtener copias

de todo o parte de ella, asi como la distribucion de la obra en el comercio.

Conflictos de Propiedad Intelectual en Internet

De acuerdo con Ovidio Salgueiro, J. (1999, 43) la proteccion de la propiedad
intelectual se obtiene mediante los derechos de autor o copyright, marcas
comerciales, circuitos integrados, patentes y obtencion de variedades
vegetales entre otras. Si el creador no tiene la posibilidad de reclamar el
beneficio econémico que se deriva de su creacion por debilidades del
sistema, el resultado serd el descenso de inversiones en el area de la
creatividad y tecnologia (desarrollo de software, actividades de investigacion,
creaciones artisticas, etc), asi como la fuga de talentos por la falta de interés

y motivacion de los creadores.

Los nuevos retos surgidos en materia de propiedad intelectual como
consecuencia de la aparicién de Internet en la vida cotidiana son entre otros,
el uso indebido de marcas registradas y la copia indiscriminada de obras
sujetas a derechos de autor, que con las nuevas tecnologias pueden ser
copiados y lanzados a la red por cualquier principiante. Una de las

preguntas mas frecuentes que se plantean no sélo los abogados sino el



49

usuario de Internet en general, se refiere a las leyes aplicables al

ciberespacio.

Segun este mismo autor, el ciberespacio consiste en una dimension
desconocida, un mundo paralelo sin leyes escritas en especifico que lo
regulen y que cada vez mas tiende a ser autorregulada por los usuarios. En
el ciberespacio no existen fronteras; la ausencia de reglas y la anarquia alli
reinante permite hacer cualquier cosa que uno se proponga. El uso indebido
de bienes u obras sujetos al derecho de propiedad intelectual tiene
consecuencias mas graves en Internet que las que tiene en el mundo real ya
que en la red puede lograrse rapidamente el esparcimiento por el mundo
entero de obras del intelecto con tres graves consecuencias: es posible que
el titular del derecho no se entere de la infraccion; aunque el titular se entere
no puede hacer nada y una vez en Internet la difusién puede ser tan rapida

que no existe posibilidad cierta de volver a la situacién inicial.

Pirateria musical

Los avances tecnolégicos han generado ciertos conflictos en el ambito de la
propiedad intelectual debido a la facilidad y rapidez con que puede ser
transmitido el material protegido por los derechos de autor; por esta razon la
sancion y el cese de las violaciones de los derechos intelectuales resulta una

tarea dificil.

De acuerdo con Flores, M. (2.002, 1) Internet se ha convertido en una forma
novedosa de explotacion de obra que con ayuda de equipos domesticos de
computo, facilita la reproduccion pirata o ilegal de obras de diversa indole,

accion que debe ser sancionada como en cualquier otro medio.

Como ejemplos de la gravedad de la pirateria musical Lugo Conde, H.
(2003) el afio 2.002 representd para la industria del disco uno de los peores
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afos de su historia. La pirateria y la descarga de musica por Internet han
provocado bajas importantes en las ventas de discos compactos.

En Estados Unidos (primer mercado fonografico del mundo, seguido por
Japon y Gran Bretafia) durante el afio 2.002 se vendieron 681 millones de
discos y casettes, 100 millones menos que en el afio 2.001. Segun la
Federacion Internacional de la Industria del disco, cinco millardos de archivos
musicales fueron intercambiados en la red, a pesar de que 700 millones

fueron eliminados por presiones legales de los grandes sellos discogréficos.

Los grandes de la industria como Warner Music, Sony Music, Universal
Music, BMG y Emi Music, en una jornada denominada Midem Net (Marco
Internacional del disco y de la Edicion Musical) se han ocupado de buscar
lineamientos sobre como impedir que las nuevas tecnologias sigan
causando estragos en el sector de la musica, asi como acabar con los sitios
que aun permiten el libre intercambio de archivos musicales. Si algo tienen

claro es que la musica sigue navegando en la red sin reglas definidas.

De acuerdo con Hill, R., citado por Martinez, F. (2.002, 10) la tecnologia
MPEG1- Layer3 (mejor conocido como MP3) que significa “Motion Picture
Experts Group” o Grupo de Expertos de Peliculas Cinematograficas, que
patrocind el desarrollo de este tipo de tecnologia ha hecho posible copiar y
transferir archivos de musica al disco duro de una computadora y una vez
que se encuentra en la memoria de la computadora, la nueva tecnologia ha
permitido y hecho atractivo la transferencia de archivos MP3 a través de
Internet. Por su alta calidad, la musica en formato digital se ha vuelto un
producto de alta demanda por los consumidores, la cual puede encontrarse
bien sea a través de la adquisicion de discos compactos cuyo contenido

puede ser almacenado facilmente en la memoria de una computadora o a
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través de sitios de Internet donde se ofrecen archivos MP3 de manera

gratuita.

En Venezuela, Diaz, A. (2.003) sefiala que la pirateria ha dado un duro golpe
a la industria sonogréafica venezolana, que entre los afios 2.000 y 2.002
despidio a 15.000 trabajadores que laboraban en las plantas fabricantes y en
la cadena de comercializacion. La venta masiva de copias ilegales perjudica
a toda la cadena de produccion y mercadeo de los discos de mdusica y

colocan a la industria del ramo contra la pared.

Si se toman todos los grupos econdémicos como los sonogréficos, TV por
cable, programas de computacién y video que se encuentran afectados por
la pirateria estamos hablando de pérdidas anuales de 162 millones de
dolares, de los que el Estado deja de percibir por concepto de impuestos 48
millones de dodlares (Informacién suministrada por Farifias, R. Director

General de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela).

Los ingresos anuales por comercializacion alcanzan 75 millardos de
bolivares, de los cuales 25 millardos de bolivares corresponden a la industria
sonogréafica pero 50 millardos quedan en la economia informal con la venta
de productos provenientes de la pirateria. Asimismo los compositores y
escritores de las letras de las musicas dejan de percibir anualmente 3,8

millardos de bolivares por derecho de autor.

En consecuencia, los agentes involucrados en la industria de la masica no se
encuentran incentivados para seguir produciendo un bien que no les va a
generar ningun beneficio y no ven compensados sus esfuerzos creativos por
lo que se niegan a seguir creando. Por otro lado los consumidores también

se ven afectados a mediano o largo plazo ya que debido a esta situacion se
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va a producir una disminucién en la cantidad de obras musicales ofertadas

en el mercado.

Martinez, F. y otros (2.002, 23) sefialan que la pirateria de la masica no es
un fendmeno reciente, sin embargo las ventajas y posibilidades que ofrece la
tecnologia informatica han agravado este problema poniendo en peligro los
derechos exclusivos y los intereses patrimoniales de los autores, intérpretes
y productores de fonogramas. En este sentido una de las mayores
consecuencias que puede ocasionar este tipo de problemas es que los
creadores de estas obras intelectuales no estén dispuestos a poner a
disposicion del publico sus creaciones.

Es necesario desarrollar campafias para educar al consumidor, de manera
gue compre productos originales y de primera calidad, alertar a la comunidad
en que un CD quemado es un producto de mala calidad que dafa los
equipos reproductores.

De acuerdo con Grimau, J. (2.003, 2) el mercado de los derechos de autor
estd demandando herramientas agiles y eficaces que permitan controlar la
difusion de los contenidos creativos y que posibiliten a los autores de los
mismos la percepcién de una remuneracién justa por la explotacion de los

Mmismaos.

Por otra parte, los titulares de los derechos intelectuales necesitan
herramientas tecnologicas agiles, que les permita participar economicamente

de las explotaciones de sus obras.

De igual manera se requiere la reforma de la LSDA donde se aumenten las
multas y se hagan mas severas las sanciones por las infracciones de los

derechos intelectuales, que se incrementen los aranceles de aduana para
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evitar el ingreso de los discos ilicitos y la materia prima que se usa para
estos.

Asimismo debe fortalecerse el sistema judicial, especificamente la Fiscalia,
las diferentes policias y la Guardia Nacional deben colaborar en la lucha

contra la pirateria.

Por su parte el Servicio Autbnomo de Propiedad Intelectual (SAPI) ha
propuesto un programa que se basa en la organizacion de los trabajadores
de la economia informal en empresas cooperativas de comercializacion. El
objetivo de este programa es que adquieran base juridica que pueda acceder
a los créditos estatales y que vendan discos originales para asi
transformarlos en comerciantes formales con el fin de que las disqueras
puedan venderles CD a créditos, porque ya tendran un régimen mercantil y

régimen de informacion financiera.

Pirateria de obras cinematograficas

Al igual que la descarga ilegal de obras musicales por internet, la pirateria de
obras cinematograficas y series de television también presenta un grave

problema a nivel mundial.

Las distribuidoras cinematogréficas estan imponiendo severas medidas de
seguridad en los pases previos a los estrenos de los grandes titulos. La
pirateria de las obras cinematograficas se califica como un robo impune y
continuado de los derechos de propiedad intelectual lo que ocurre cada dia

en las calles y en Internet.

En esta campafia antipirateria se incluye informacién sobre el alcance
econdémico de la pirateria, la pérdida de puestos de trabajo y la disminucién

de los servicios prestados a los espectadores que acuden al cine. Asimismo
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se proyectan en las salas de cines anuncios con el objeto de concientizar al
publico y sobre todo a los jovenes, en lo relativo a que colgar en la red o
descargarse por Internet obras del intelecto sin la autorizacion de sus

respectivos titulares es un delito.

Por otra parte no se descarta sancionar a los compradores de peliculas o
discos de mdusica piratas. El ciudadano debe entender que comprar

productos piratas lo convierte en complice de un robo.

Pirateria de programas de computacion

También existe el grave problema de la pirateria del software que atenta
contra los derechos intelectuales. La Compafiia Business Software Alliance
(en lo adelante BSA) que se cred en 1988 con el fin de acabar con el uso
ilegal del software, promueve programas educativos relacionados con la
pirateria y la propiedad intelectual destinados a usuarios y gobiernos. Para la
BSA la pirateria se produce cuando un individuo o entidad ofrece copias
ilegales, CD-ROM, aplicaciones descargables o niumeros de serie gratis a
cambio de dinero o mediante trueque; un individuo proporciona un producto
educativo sin autorizacion a particulares 0 empresas no autorizados; es
decir, un individuo instala o utiliza el software sin una licencia debidamente
autorizada o cuando lo hace en mas sistemas de los que esta autorizado.

Existen varias formas de pirateria del software:

e La pirateria del usuario final: el usuario final o la organizacién copian
el software en mas equipos de los que el acuerdo de la licencia

permite.

e Pirateria de carga de disco duro: los distribuidores de equipos
informaticos cargan previamente el software sin licencia en los

equipos y no suministran a sus clientes las licencias necesarias.
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e Pirateria de falsificacion y de CD-ROM: los vendedores ilegales que
con frecuencia se organizan en redes delictivas transmiten software
falso como si fuera auténtico, intentando emular el embalaje del
producto con el nombre de la empresa y las marcas comerciales

propietarias.

e Pirateria por Internet: se trata de cualquier tipo de pirateria que
implique distribucién electronica no autorizada o la descarga desde

Internet de programas de software con copyright.

La pirateria informética es uno de los principales problemas que frenan el
crecimiento de las empresas de software. En consecuencia se produce una
disminucién en los ingresos a los fabricantes de software y por consiguiente

una reduccion de los puestos de trabajo en este sector.

De acuerdo con un estudio realizado por la B.S.A. (2.001) si se consigue
reducir la pirateria del software en un diez por ciento durante los préximos
cuatro afios, la economia de los paises de Europa Occidental y Oriental
podria alcanzar una produccion adicional de 100.000 millones de délares;
ademas se podrian llegar a crear 250.000 puestos de trabajo especializados
en el sector y las distintas administraciones de estos paises recaudarian un
importe global adicional de 23.300 millones de doélares adicionales en
concepto de impuestos durante los proximos cuatro afios. El propésito de
este informe es reflejar de forma realista los beneficios econémicos que
puede obtener un pais al reforzar y aplicar las leyes de propiedad intelectual

y al educar a la poblacion en el respeto hacia esas normas.

Segun este mismo informe el cuarenta y nueve por ciento de los programas
informaticos que se utilizan en Espafia tienen un origen ilegal. Asimismo en

Asia la tasa de pirateria de software creci6 al cincuenta y un por ciento en el
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afio 2.000 de cuarenta y siete por ciento en que se encontraba, las pérdidas
alcanzadas ese mismo afio fueron de 4.100 millones de ddlares; en Estados
Unidos y Canada las pérdidas de la industria del software derivadas de la
pirateria sumaron 2.900 millones de dolares y 3.100 millones de dolares en el

Oeste de Europa.

Adicionalmente en Japon la tasa de pirateria subi6 a treinta y siete por ciento
en en el afio 2.000 del treinta y uno por ciento en que se encontraba el afio
anterior, en Corea del Sur subid a un cincuenta y seis por ciento de cincuenta
por ciento en que se encontraba, en China subio en un noventa y cuatro por

ciento de noventa y un por ciento del afio anterior.

Conflictos entre Nombres de Dominio en Internet y Signos Distintivos

De acuerdo con la OMPI, en el ambito de los nombres de dominio las
controversias se derivan en gran parte del problema de la ciberocupacion
indebida, es decir, el registro anticipado de marcas en tanto que nombres de
dominio efectuado por terceras partes. Los ciberocupas se aprovechan del
hecho de que el sistema de registro funciona por orden de solicitud y
proceden al registro de nombres de marcas, personalidades y empresas con
las que no tienen relacién alguna. Se trata del registro abusivo, deliberado y
de mala fe de un nombre de dominio en violacion de los derechos de marcas

de productos y servicios.

En efecto, segun Gonzalez, R. (2.001, 1) los “ciberocupas” son avispados
internautas que registran nombres de dominio de empresas y que cuando
éstas pretenden registrarse para aparecer en Internet, encuentran su hombre
ya ocupado y si quieren recuperarlo deben pagar una alta suma de dinero a

la persona que se les adelanto.
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Los casos de ciberocupacion sometidos al Centro de Mediacion vy Arbitraje
de la OMPI se solucionan en un periodo de cuarenta y cinco dias, estudiados
por un grupo de tres especialistas designados por la organizacion. Este
sistema puede ser utilizado por el poseedor de una marca que se sienta
perjudicado por la existencia de un dominio que considera que le
corresponde en la red. Para la utilizacion de este sistema es necesario pagar

por su uso y la demanda puede ser interpuesta a través de Internet.

En este sentido el registro de un nombre de dominio debe considerarse
abusivo cuando el nombre de dominio es idéntico o engafiosamente similar a
una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el
demandante, cuando el titular del nombre de dominio no tiene derechos o
intereses legitimos con respecto del nombre de dominio y cuando el nombre

de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En Internet no hay ningin acuerdo que permita a los organismos encargados
del registro de nombres de dominio que lleven a cabo un examen previo con

el fin de verificar posibles nombres problematicos.

En una primera etapa mientras existia una actividad comercial minima en
Internet, la mayoria de los nombres de dominio eran registrados de buena fe.
Sin embargo esto cambi6 cuando las inversiones comerciales, la publicidad y
otras actividades aumentaron en la red. Fue entonces cuando la
ciberocupacion se desarroll6 y empezé a formar parte de nuestra vida diaria
que los nombres de dominio han adquirido importancia en el ambito
comercial por lo que se ha generado un nUmero creciente de casos de

ciberocupacion indebida.

De acuerdo con Cascoén, F. (2.002, 121) un sujeto puede reproducir como

nombre de dominio el signo distintivo de un tercero para identificar y
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distinguir actividades, productos o servicios iguales, similares o totalmente
diferentes a los asociados al signo en cuestion. Es posible que con el nombre
de dominio no se persigan funciones distintivas del sujeto, actividad o
prestaciones que estan detras del mismo, sino Unicamente de direccidon
electronica en sentido técnico, pero empleando el signo notorio o
renombrado de un tercero para aprovechar reputacion y atraer a los usuarios
a la pagina web correspondiente. Asimismo puede ocurrir qgue el dominio sea
elegido ex novo y sin embargo coincida casualmente con el signo de

empresa de un tercero, en el mismo o diferente sector de actividad.

Por ultimo un sujeto puede registrar un nombre de dominio que reproduzca el
signo de empresa de un tercero no con fines comerciales, sino con la
intencidn de extorsionar a su titular ofreciendo la cesion del signo a cambio
de una importante suma de dinero u ofrecer el dominio en cuestién a
cualquier sujeto interesado en el mismo o bien con la simple intencién de
obstaculizar la posicion competitiva en la red del legitimo titular del signo y

esperar una oferta de adquisicion por su parte.

Como cierre de este capitulo es importante sefialar que el avance de las
nuevas tecnologias digitales protagonizado principalmente por Internet, ha
generado distintas infracciones en el area de la propiedad intelectual y la
propiedad industrial como es el caso de la copia ilegal de las obras; la
pirateria de las obras intelectuales, especialmente las musicales,
cinematograficas, programas de computacion y las ediciones clandestinas de
las obras escritas. Asi como el uso indebido de las marcas comerciales y el

registro abusivo, deliberado y de mala fe de nombres de dominio.

En consecuencia se han diversificado e intensificado los dafios producto del

avance de las tecnologias en la red digital. Por otra parte existen dificultades
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para ubicar fisicamente al infractor y para establecer la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales competentes para conocer este tipo de conflictos
debido a que por ser un tema reciente no existe en el ciberespacio
lineamientos juridicos que rijan la informacién que se transmite a través de la
red digital.



CAPITULO III

FORMA EN QUE SE RESUELVEN LOS CONFLICTOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

En este capitulo se realiza un estudio sobre las formas en que se resuelven
los conflictos de propiedad intelectual. Se hace referencia a los aspectos
procesales del derecho de autor en Venezuela y los elementos que lo
comprenden para luego examinar la resolucién de este tipo de conflictos a
través de la jurisdiccion ordinaria; las acciones judiciales que puede ejercer el
titular de la obra o invencibn que considere afectado los derechos

intelectuales que le otorga la ley.

Por otra parte, se estudia la mediacién y el arbitraje como una via alterna a la
jurisdiccion ordinaria para solucionar los conflictos sobre derechos
intelectuales. Los casos en los que los arbitros y mediadores preparados en
la materia pueden asistir a los abogados en la resolucién de los conflictos de
derechos intelectuales, algunas veces son los que dirigen el caso y ayudan a

las partes a llegar a un acuerdo consensual.

Como sefialamos en el capitulo anterior el auge de la tecnologia digital
presenta conflictos tanto en la legislacién nacional como internacional que
repercuten en la propiedad intelectual y en la propiedad industrial, aunado a
la dificultad de decidir cual es la jurisdiccion aplicable a un caso o conflicto
judicial ocurrido en una transaccién comercial o de otra indole realizada en el
ciberespacio (espacio virtual en Internet) por la falta de regulacion uniforme

en materia de derecho internacional privado (Cafferata, F. 2.000, 2).

De acuerdo con Barzallo & Asociados (2.001, 1) ningun Estado se ha

atribuido (hasta el momento) una jurisdiccién Unica sobre el ciberespacio; por

60
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consiguiente la via a aplicar para la resolucion de los conflictos ocurridos en
la red digital no puede ser un procedimiento judicial ordinario debido a que
todo Poder Judicial es parte de la estructura de un Estado y sus procesos

obedecen a normas y legislaciones nacionales.

La solucion de estas controversias tendria que canalizarse entonces a través
de mecanismos alternativos de solucion de conflictos como la negociacion, la
mediacion y el arbitraje los cuales responden a un sistema no adversarial

gue valora el contexto en el que ha surgido el conflicto.

El arbitraje acelerado de la OMPI y la Politica Uniforme de resolucion de
conflictos de la ICANN, en lo que se refiere a disputas sobre nombres de
dominio, el Foro Nacional de Arbitraje, la Sociedad de Profesionales en la
Resoluciéon de Disputas, el Cibertribunal Peruano y la Asociacion Espafiola
de Arbitraje entre otros funcionan como centros que establecen mecanismos

alternativos para la solucion de estos conflictos.

De acuerdo con Lynch, Brenna, R., Bianchi, R., Martino (2.000) Internet
debe estar sujeta a algun tipo de regulacion y dentro de las soluciones que

proponen se encuentran:

e La unificacion de reglas legales donde el derecho internacional
privado podria reducirse a un gran sistema de eleccion de leyes a
aplicar para la resolucion de un caso, dadas ciertas circunstancias. Se
podria pensar entonces en construir un cuerpo supranacional
articulado de reglas de eleccién aplicables a la determinacion de
cualquier derecho nacional, que sera el que regule la disputa o

conflicto originado en Internet.
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Podria acordarse que la ley del domicilio del demandante o del demandado
pudiera gobernar en cierto tipo de casos o que el domicilio de la parte que

origina la comunicacion podria gobernar.

e La unificacion de una ley sustantiva de Internet que posee la ventaja
de remover los problemas de eleccion del derecho nacional a aplicar.
Un derecho sustantivo de Internet permitira a esa “ley” mantenerse y
adecuarse con los avances tecnologicos y la cultura rapidamente

cambiante de Internet.

Segun estos autores en principio existen dos maneras de alcanzar un
derecho unificado sustantivo para Internet: las Cortes y Tribunales pueden
desarrollar con sus pronunciamientos un derecho comun de Internet o

pueden desarrollar acuerdos o tratados internacionales a tal fin.

Este derecho unificado sustantivo de Internet generado a partir de la decision
de las Cortes tendria la caracteristica de ser un derecho de sujeto especifico

y no de lugar especifico, como el derecho tradicional local y geogréfico.

Sin embargo no va a ser facil encontrar puntos de consenso entre los
distintos paises acerca de las reglas comunes para resolver conflictos
relativos a la propiedad intelectual, sobre proteccion del software o tipologias
de delitos tecnoldgicos entre otros, ya que existen intereses econémicos y
politicos significativos que se encuentran en juego tras cualquier intento de
generacion de este derecho de Internet. La Internet puede ignorar las

fronteras, pero los Estados, sus Tribunales y sus legislaturas no lo hacen.

e Reconocer a Internet como jurisdiccion propia y asignar disputas a un
Tribunal Internacional de Arbitraje de Internet o a una Corte especial
exclusiva para estas disputas. Se trata de someter las disputas que

cometidas en Internet a tribunales internacionales especiales.
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En varios paises se han planteado alternativas para la solucion de disputas
de los conflictos que se cometen en Internet fuera de los tribunales locales
que han dado lugar a la aparicion de magistrados o tribunales virtuales
especiales, que sustancien el caso a través de la misma red y lo resuelvan

por arbitraje.

Por otra parte, existe la corriente de los autores que consideran que los
Acuerdos de partes constituyen el medio mas efectivo de resolver los
problemas de derecho internacional privado en Internet. La seleccién de la
ley aplicable y del tribunal con jurisdiccidn para juzgar es determinada por un
Acuerdo de partes.

Por ejemplo en el caso de un proveedor de servicios de Internet y Usuario la
eleccion de clausulas legales puede ser facilmente incluida en los contratos
entre los Usuarios y sus Proveedores de Servicios de Internet, y entre los
comerciantes de Internet y los usuarios consumidores. Sin embargo, habria
que ver si estas clausulas son de libre eleccién por las partes o si seran

impuestas y las partes solo tendran que adherirse a ellas.

Como organismo destinado a la proteccion de la propiedad intelectual, la
OMPI ha tratado de buscar y establecer las mejores y mas adecuadas
formas de proteccion, difusion y ejercicio de los derechos emanados de las
creaciones intelectuales; para ello ha establecido un mecanismo de solucién
de controversias dinamico que cuenta con reglamentos especificos, y un
centro de mediacion y arbitraje que ofrecen una alternativa de solucion de
controversias para las partes en conflicto. Estos procedimientos se utilizan
especialmente para resolver conflictos sobre propiedad intelectual tales como
acuerdos de licencias, transacciones sobre patentes, marcas comerciales y

derecho de autor
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El mecanismo de solucion de conflictos ofrecido por la OMPI ha tenido
mucho éxito debido a que los costos de tasa de registro y de solucion de los
conflictos son reducidos en comparacion con las costas que se pagan en un
juicio ordinario y la celeridad con la que se determinan las causas en los
asuntos de propiedad intelectual. La OMPI cuenta con una lista internacional
de mediadores y arbitros especializados en los distintos campos de la
propiedad intelectual, asi como en materia de mediacion y arbitraje
(Maldonado Orias, M. 2.001, 32).

Aspectos Procesales del Derecho de Autor en Venezuela

Como sefalamos en el primer capitulo el derecho de autor tiene dos
elementos caracteristicos que son el derecho patrimonial y el derecho moral.
El derecho patrimonial o de explotacion comprende el conjunto de facultades
que le permiten al autor autorizar o no la utilizacion de su obra, por cualquier
medio o procedimiento, y de obtener por ello una remuneracion (Articulo 23
Ley Sobre Derecho de Autor, L.S.D.A).

En relacién al derecho patrimonial del autor o sus derecho habientes, la
Decision 351 (1993) establece que los autores tienen el derecho exclusivo de
realizar, autorizar o prohibir la reproduccion de la obra, la comunicacion
publica de la obra, la distribucion publica de los ejemplares o copias, la
importacion al territorio de cualquier pais, la traduccién, adaptacién y arreglo

u otra transformacion de la obra (Articulo 13).

Por otra parte, bajo la denominacion de derecho moral se integran el
conjunto de facultades que protegen la personalidad del autor en torno a su

obra (Lipzyc, D. 1993, 154). Dentro de las facultades que conforman el
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derecho moral se encuentran el derecho de divulgacion, por el cual el autor
tiene derecho de decidir si mantiene la obra inédita o la hace conocer al
publico; el derecho de paternidad que comprende el derecho de exigir que la
obra sea vinculada a su nombre o seudénimo o que la obra se divulgue como
anonima; el derecho de integridad, por el cual el autor tiene el derecho de
oponerse a cualquier deformacion o mutilacién de la obra que pueda afectar
el decoro de la misma o la reputacion del autor; el derecho de retracto o
arrepentimiento o retiro de la obra del comercio y el derecho del autor de
acceder al ejemplar que contiene su obra, aunque el soporte pertenezca a un

tercero.

Segun Rodriguez, M. (2.003) los procesos judiciales por infraccidon al derecho
de autor se dirimen esencialmente en el ambito de la jurisdiccion civil, a
través del procedimiento del juicio ordinario; aunque su duracién no es
posible definirla, un juicio de propiedad intelectual puede tomar en una media
aproximada de dieciocho meses para la obtencibn de una sentencia de

Primera Instancia y diez meses para una sentencia en Segunda Instancia.

La magnitud del costo esta definida por la complejidad de cada uno de los
casos, la dificultad que puede representar probar la infraccion, las incidencias
procesales que se presenten, y si representa una accion aislada o comporta

parte de un programa de antipirateria.

Para abordar este tipo de conflictos generalmente hay un proceso previo en
el cual se conmina al infractor a través de correspondencias y llamadas para
gue cese en su contravencion y repare los dafios causados. Sin embargo,

este proceso en la mayoria de los casos resulta infructuoso.

Como sefiala Maestre, J. (2.000, 4) es légico que el autor plagiado, sintiendo

que sus derechos le han sido lesionados y que se trata de una situacion
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injusta, se plantee la posibilidad de ejercer acciones judiciales para el

restablecimiento y reconocimiento de lo que estima suyo.

Las acciones que cabria ejercer son en principio las civiles que reconoce la
Ley de Propiedad Intelectual al creador de la obra original con el fin de pedir
una indemnizacion por el ilicito cometido. Sin embargo, mas que una
reparacién economica del dafio que se le ha causado lo que le interesa al
autor o titular de la obra es que se le reconozca la utilizacién que se hace de

su trabajo, es decir, la autoria de parte del articulo publicado.

La reforma de 1993 de la Ley de Derecho de Autor venezolana incorporé un
nuevo Titulo sobre las acciones civiles y administrativas quedando asi
solventado uno de los inconvenientes presentados por las leyes en
Venezuela relativas al Derecho de Autor como lo es contemplar acciones y
medidas expeditas para asegurar el efectivo respeto de estos derechos con

el fin de evitar la produccion de dafios a los mismos.

En este titulo se consagran diversas acciones judiciales civiles a favor de los
titulares de los derechos intelectuales, afines y conexos: la accion
declarativa, la accién inhibitoria o prohibitoria, la accion conminatoria, la

accion de remocién o destruccion y la accién de dafios y perjuicios.

La accion declarativa tiene como fin obtener un pronunciamiento judicial que
confirme la existencia del derecho alegado por el que solicita la accion. “ El
titular de uno de los derechos de explotacion contemplados en la Ley, que
tenga razon para temer el desconocimiento de sus derechos o que se
continué o se reincida en una violacién ya realizada, puede pedir al juez que
declare su derecho” (Articulo 109 L.S.D.A.). Entre los titulares que pueden
intentar el ejercicio de esta accion se encuentran el autor y sus derecho

habientes por transferencia entre vivos o mortis causa. También pueden
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ejercer esta accion conforme a la Ley Sobre Derecho de Autor el productor
de la obra audiovisual, el productor de la obra radiofonica o el productor del
programa de computacion; el patrono o el comitente en los casos en que la
obra se haya creado bajo relacion de trabajo o por encargo, el editor o
divulgador de la obra andénima, el fotégrafo, el editor de una obra que
represente el resultado de una labor cientifica y el divulgador de una obra
postuma, los artistas intérpretes o0 ejecutantes, los productores de

fonogramas y los organismos de radiodifusion o sus derecho habientes.

La accion declarativa debe basarse en el temor fundado de una infraccién al
derecho o la continuacién o repeticibn de una violacion ya realizada. Esta
accion puede proceder aun cuando la transgresion no haya ocurrido, siempre

gue exista un razonable estado de temor.

La accion inhibitoria o prohibitoria puede intentarse conjunta 0
separadamente con la accion declarativa de acuerdo con las caracteristicas
del caso concreto. Se faculta al titular del derecho intelectual para que ante el
mismo temor, violacién o reincidencia solicite al juez que prohiba al otro la

violaciéon de su derecho.

La acciébn conminatoria se dirige a obtener la aplicaciéon de una multa
cuando en el proceso instaurado con motivo de la accién inhibitoria, se
compruebe la comision de la infraccion. Dicha multa es independiente de la
condena por resarcimiento de los dafos y perjuicios causados al titular del
derecho infringido.

La accion de remocion o destruccidon tiene como fin principal obtener la
destruccion o retiro de los ejemplares o copias ilicitamente reproducidos o de
los aparatos utilizados para la reproduccion. “El titular de uno de los

derechos de explotacion previstos en esta ley y que resulte lesionado en su
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ejercicio, podra pedir al juez que ordene la destruccion o retiro de los
ejemplares o copias ilicitamente reproducidos y de los aparatos utilizados
para la reproduccién, siempre que estos ultimos no puedan ser utilizados

para una reproduccion o comunicacion diferente (Articulo 110 L.S.D.A.)

La accion de dafios y perjuicios se encuentra consagrada en el articulo 57
literal “@” de la Decision 351 (1994) segun el cual la autoridad nacional
competente podra ordenar el pago al titular del derecho infringido una
reparacion o indemnizaciéon adecuada en compensacion por los dafios y

perjuicios sufridos con motivo de violacion de su derecho.

Son competentes para conocer de los asuntos judiciales relativos al derecho
de autor y demas derechos protegidos por la ley, los Juzgados de Primera
Instancia en lo Civil, salvo en los supuestos en que el mismo texto legal
atribuya competencia a los Juzgados de Parroquia o de Municipio (Articulo
139 L.S.D.A).

Medios Probatorios en la Ley Sobre Derecho de Autor en

Venezuela

Las infracciones realizadas a los derechos intelectuales presentan la
particularidad de que los instrumentos utilizados para la comisién de los
ilicitos en la propiedad intelectual tienden a desaparecer con facilidad y por

consiguiente los medios probatorios en estos casos son efimeros.

De acuerdo con Rengel Romberg, A. (1986, 7) en el area de los derechos
intelectuales es dificil determinar y asegurar la existencia de los proventos
con la urgencia necesaria antes del juicio; en muchos casos el titular del

derecho preferird optar por la medida de embargo para asegurar las resultas
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del proceso una vez intentado el juicio principal en el cual se reclame la
indemnizacion de los dafios y perjuicios por aquella causa, invocando
también alli las reglas de embargo previstas en el Codigo de Procedimiento
Civil. Dentro de las medidas que pueden dictarse conforme a la Ley de de
Derecho de Autor se encuentran las inspecciones judiciales, experticias,

secuestro y embargo.

En la exposicion de motivos de la Ley Sobre Derecho de Autor (1993) se
establece la practica de pruebas y medidas con caracter instructorio y
anticipado, vinculadas a un proceso futuro, sin la necesidad de un litigio
previo entre las partes. Ello se hace con el fin de asegurar la prueba de la
violacion del derecho y decretar las medidas precautelativas, de caracter
urgente, necesarias para impedir que los ejemplares ilicitamente
reproducidos contindien en circulacion o para asegurar, mediante el embargo
los proventos correspondientes, al titular del derecho infringido. Por ejemplo
en el caso de que exista un fundado motivo para temer que uno o varios
testigos desaparezcan o lleguen a faltar se podra pedir que estos sean
examinados a “futura memoria” conservando asi la prueba, la cual sera

eficaz cuando sea admitida definitivamente.

De acuerdo con Pachon Mufioz, M. (1988, 127) el procedimiento probatorio y
cautelar anticipado previsto en varias legislaciones y comentado también por
la doctrina establece que esa proteccién provisoria de caracter previo
responde al caso en que tenga lugar una infraccion o cuando exista temor

racional de que ésta va a producirse.

Medidas Preventivas
De acuerdo con la legislacion venezolana, las medidas cautelares tienen

como fin evitar que se produzca una infraccion o ilicito, asi como preservar
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las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta violacion; en base a ello
se faculta a la autoridad competente para ordenar el cese inmediato de la
actividad ilicita. Segun Rengel Romberg, A. (1986, 262) las medidas
cautelares tienen como fin facilitar el resultado practico de la ejecucién
forzosa, impidiendo asi la desaparicion de los bienes que puedan ser objeto

de la misma.

Requisitos de Admisibilidad de las medidas cautelares
El Unico requisito que es notoriamente de forma para el régimen ordinario de
medidas cautelares es el de que exista un juicio pendiente o al menos

admitido.

Sin embargo, en regimenes especiales como en el caso del derecho de autor
la ley establece que sin existir un litigio en curso, el titular del derecho
infringido puede solicitar al Juez de Parroquia o Municipio que ordene la
realizacion de inspecciones judiciales, experticias o0 cualquier otra prueba
prevista en el Cédigo de Procedimiento Civil, siempre que se acomparfie un
medio de prueba que constituya, por lo menos, una presuncion grave del

derecho que se reclama (Articulo 112 L.S.D.A)).

Por otra parte, para la procedencia las cautelas tipicas civiles como el
embargo, el secuestro y la prohibicion de enajenar y gravar, se requiere la
verosimilitud del buen derecho o la presuncién grave del derecho que se
reclama (fomus bonis iuris); el juicio preliminar que realiza el juez en sede
cautelar o preventiva es so6lo una presuncion de verdad que se forma con los
elementos de autos y que no prejuzga sobre el mérito de la causa o sobre lo

definitivo. Se trata de un estatus juridico que se necesita tutelar, donde se
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tienen pruebas prima facie que hacen pensar que efectivamente esa

situacion juridica le es tutelable a la persona que solicita la medida.

El segundo requisito tiene que ver con el peligro de infructuosidad en la
ejecucion del fallo (periculum in mora). De acuerdo con el articulo 585 del
Cédigo de Procedimiento Civil el periculum in mora consiste en el fundado
temor de que la ejecucion del fallo sea ilusoria; la ejecucion del fallo puede
ser ilusoria no por la tardanza del proceso sino por actos de las partes en el
proceso o fuera de él.

Por ultimo el peligro de dafio de una de las partes frente a la otra constituye
el tercer requisito para acordar la medida cautelar y se denomina peligro
inminente de dafio (periculum in damne) de una de las partes en los

derechos de la otra.

El articulo 111 de la L.S.D.A. venezolana establece que “el juez podra
decretar el secuestro de todo lo que constituya violacion del derecho de
explotacion... el juez podréa también ordenar el embargo de los proventos que
correspondan al titular del derecho de explotacién litigioso”. La legislacion
venezolana exige para el decreto de esta medida que se acomparfie un
medio de prueba el cual constituya presuncion grave del derecho que se
reclama o que se preste caucion o garantia suficiente (a juicio del Tribunal)
con el fin de responder por los dafios y perjuicios que esta pueda ocasionarle

a la parte contra quien se dirija.

De acuerdo con Antequera Parili, R. (1994, 473) si bien el secuestro esta
referido especialmente a los ejemplares ilicitamente reproducidos de una
obra, interpretacién o produccién y de los aparatos utilizados para la fijaciéon
o duplicacion no autorizadas, también debe comprender cualquier otro objeto

que haya sido usado para la violacion del derecho moral u otro modo de
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explotacion, como por ejemplo, las matrices utilizadas para sustituir el
nombre de un autor por otro infringiendo el derecho de paternidad o para
reformar la obra infringiendo el derecho de integridad, asi como los soportes
utilizados para realizar una comunicacion publica no autorizada mediante
audio casetes, videocasetes, discos flexibles o rigidos de computacion y los
equipos necesarios para ello, violando asi el derecho de explotacién o

atentando contra el derecho de distribucion.

Por su parte, el embargo recae también sobre las ganancias 0 ingresos
obtenidos de la explotacion ilicita de la obra, interpretaciéon o produccion

protegidas por la ley.

En resumen se puede sefalar que el juez puede decretar una medida de
embargo o secuestro si la propia parte interesada acompafia un medio de
prueba el cual constituya presuncion grave del derecho que se reclama o la
violaciéon del derecho y en el caso de que el juez al practicar una inspeccion

judicial u otra prueba ordenada por él haya advertido la misma presuncion.

En general lo que justifica las providencias cautelares es la existencia de un
peligro de dafio juridico, derivado del retardo de la providencia jurisdiccional
definitiva. Estas medidas so6lo pueden decretarse cuando se acompafie un
medio probatorio el cual constituya una presuncién grave del derecho que se
reclama; dicha presuncién puede también surgir en la practica de algunas de
las pruebas que se establecen en la L.S.D.A. como son las inspecciones
judiciales, experticias y cualquier otro medio de prueba establecido en el
Caodigo de Procedimiento Civil.

Dentro de los principales Acuerdos que regulan lo relativo a las medidas

cautelares en materia de derecho de autor se encuentran: la Decision 351
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(1994) en el &rea andina que establece en su articulo 55 que la autoridad
nacional competente podra ordenar el cese inmediato de la actividad ilicita; la
incautacion, embargo, decomiso 0 secuestro preventivo de los ejemplares
producidos con infraccion de los derechos intelectuales reconocidos al autor
de la obra o invencién y la incautacion, embargo, decomiso o secuestro de

los medios utilizados para la comisién del ilicito.

También el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC), establece que los paises miembros se
comprometen a adoptar medidas expeditas y eficaces, de tipo provisional a
fin de que las autoridades judiciales puedan evitar la comision de
infracciones a cualquier derecho de propiedad intelectual, en los casos en
que cualquier dilacion en el juicio para dictar la sentencia pueda causar

graves dafios a los titulares de estos derechos (Articulo 50 y siguientes).

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor establece que las Partes
Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas
juridicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicacion del presente

Tratado.

Las Partes Contratantes se aseguraran de que en su legislaciéon nacional se
establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la
adopcion de medidas eficaces contra cualquier accion infractora de los
derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusion de recursos
agiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio

eficaz de disuasion de nuevas infracciones (Articulo 14).
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Procedimientos Alternativos de Resolucion de Conflictos

Ademas del procedimiento civil se pueden aplicar mecanismos alternativos
para la solucién de los conflictos de derechos intelectuales, sobre todo en
aquellas disputas referidas a transacciones comerciales ocurridas en el
ciberespacio donde la jurisdiccion aplicable no esta clara al no existir en esta

materia una regulacién uniforme en el derecho internacional privado.

Para Velarde Koechlin, C. (2.001) la utilizacién de la judicatura como 6érgano
de resolucion de conflictos en Internet conllevaria a un intento por parte de
los Estados a atribuirse jurisdiccion sobre areas del ciberespacio para asi

hacer prevalecer un sistema normativo.

Por otra parte, escoger al juez y la norma que deberia aplicarse seria otro
problema que finalmente culminaria en uno mayor: un Poder Judicial cuya
carga procesal del mundo real no podria permitirle el buen manejo de la

carga procesal del mundo virtual.

Asimismo se debe considerar que la via judicial responde a un sistema
adversarial que enfrenta a las partes en conflicto eligiendo entre ellas un
ganador y un perdedor, aunado a que muchas veces la sentencia dictada por
el juez reduce el caso a un problema monetario y no busca la satisfaccion de

los reales intereses de las partes.

Ante la necesidad de crear un canal de solucion para las controversias
surgidas en el ciberespacio, se propone la figura de un tercero que ayude a
mejorar la comunicacion entre las partes en conflicto; esta figura es la
mediacién, en donde las partes llegan a un acuerdo consensual con la ayuda

de un tercero (mediador), quien no puede presentar propuestas de solucién
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al conflicto. Como este mecanismo no se basa en un sistema normativo, su
aplicacion evita la busqueda de la legislacion aplicable al caso o la firma de
convenios internacionales con leyes Unicas que resuelvan conflictos, debido
a que el acuerdo mediado debe nacer de la voluntad de las partes y son

éstas mismas quienes crean la solucion de su propio conflicto.

Los programas de resolucion de conflictos como la mediacion y el arbitraje
tienen como fin ofrecer medios alternativos a la jurisdiccion ordinaria, es
decir, se trata de formas efectivas que facilitan la resolucién de los conflictos

donde los participantes logran acuerdos rapidos y eficientes.

La mediacion es una forma de negociacion asistida, caracterizada por la
intervencion de un tercero no involucrado directamente con los intereses en
conflicto, cuyo objetivo es ayudar a las partes en el manejo de la resolucién

del conflicto para que alcancen una solucién aceptada por las mismas.

En la mediacién las partes pueden cambiar las reglas aceptadas en el
proceso, reemplazar al mediador y alcanzar acuerdos temporales definitivos,
parciales o totales. La mediacion deja el control del acuerdo en manos de
las partes en conflicto y se orienta a alcanzar soluciones que satisfagan las
necesidades de ambas.

Dentro de las principales caracteristicas de la mediacion se encuentran: la
voluntariedad, la informalidad, la flexibilidad, reduccién en los costos, la

celeridad y la confidencialidad.

El arbitraje consiste en un procedimiento privado a través del cual las partes
manifiestan su voluntad de someter a uno o varios arbitros la solucién de su
conflicto, obligandose a cumplir la decision dictada por los arbitros. En el

arbitraje las partes presentan la defensa de sus intereses y derechos ante el
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arbitro quien puede decidir conforme a derecho o a equidad, de acuerdo con
lo que hayan acordado con anterioridad.

Dentro de los elementos distintivos que caracterizan al arbitraje podemos
mencionar la voluntariedad o voluntaria participacion de las partes de
someter su conflicto a arbitraje; la confidencialidad, el arbitraje permite que el
conflicto se mantenga en prudente reserva, evitando que se haga publico; las
audiencias en los tribunales arbitrales no son publicas y solamente las partes
reciben la comunicacion del laudo; la celeridad, la solucibn de las
controversias o litigios que se someten al arbitraje se obtiene con mayor
rapidez, mientras que las sentencias en los procesos sometidos a juzgados y
tribunales ordinarios se logra después del cumplimiento de una serie de
tramites que obedecen en una buena parte al caracter formalista del
procedimiento civil y el menor costo, normalmente el arbitraje resulta mas
econémico para las partes que acudir a un tribunal de justicia ordinario, no

s6lo por su costo en dinero sino por el ahorro de tiempo (Rosell, M. 2.001, 4)

De acuerdo con Manas, A. (2.000, 35) el uso de los procedimientos
alternativos en los conflictos de propiedad intelectual produce ahorro de
dinero y de tiempo para las partes.

Los conflictos comerciales son dificiles de resolver, los contratos de cesion
de derechos, infracciones de patentes u otros conflictos de propiedad

intelectual pueden ser resueltos por la via del arbitraje.

Las personas y compafiias buscan evitar la sobrecarga y altos costos que se
han venido produciendo en la Corte y en la jurisdiccion ordinaria en general.
Estos procedimientos alternativos a la vez han ganado popularidad debido a
la ventaja para las partes en conflicto de poder elegir personas con

conocimientos en conflictos técnicos o especialistas en areas que tienen que
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ver con sus conflictos. Finalmente las disputas comerciales entre partes
pueden tener cardcter internacional, los procedimientos alternativos permiten

a las partes escoger un ambito neutral para resolver su conflicto.

Los procedimientos alternativos a diferencia del litigio pueden empezar tan
pronto como las partes estén listas para resolver su conflicto, no tienen que

esperar una fecha determinada para ir a la Corte.

De acuerdo con la OMPI (2.004, 1) el arbitraje puede ser una alternativa
eficiente al litigio. Esto no quiere decir que el arbitraje sea la mejor solucion
en cada una de las disputas sobre propiedad intelectual; el litigio y otras
alternativas como la mediacion son también preferibles en ciertas

situaciones.

Para ser capaces de escoger el procedimiento que mejor se ajuste a sus
necesidades los titulares de propiedad intelectual y sus abogados deben

estar familiarizados con todas las opciones de resolucion de disputas.

En particular el arbitraje es apropiado para resolver disputas sobre propiedad
intelectual o conflictos de tecnologia. Generalmente a través del arbitraje se
resuelven disputas sobre patentes, marcas o contratos de cesion de
derechos, mejoras de contratos de programas de computacién, acuerdos
sobre explotacion de derechos (derecho de distribucion), franquicias y

coexistencia de acuerdos sobre marcas comerciales.

Este procedimiento esta abierto a cualquier persona o entidad sin importar la
nacionalidad o domicilio y puede ser sostenido en cualquier parte del mundo,
en cualquier idioma y bajo cualquier ley que haya sido escogida por las

partes.
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Cuando las partes acuerdan resolver su controversia a través de la via del
arbitraje deben considerar:

- El arbitraje consiste en un procedimiento simple neutral: varias disputas
sobre propiedad intelectual o tecnologia involucran a partes de diferentes
paises y se relacionan con derechos que son protegidos en varias
jurisdicciones. En tales casos la via del litigio bien puede involucrar una
multitud de procedimientos en diferentes paises.

A través del arbitraje las partes pueden acordar resolver disputas bajo una
ley y en un foro sencillo, evitando asi los gastos y la complejidad de un litigio
multi jurisdiccional.

- Existencia de autonomia de las partes: por ser un procedimiento privado
por naturaleza el arbitraje ofrece a las partes la oportunidad de ejercer el
control sobre la resolucibn de su controversia. Dependiendo de sus
necesidades las partes pueden seleccionar procedimientos simples o
complejos y pueden escoger la ley, lugar e idioma a aplicar al procedimiento.
- Procedimiento Neutral: el arbitraje puede ser neutral a la ley, al lenguaje y a
la cultura institucional de las partes y de esta manera evitar cualquier Corte
del pais.

- Habilidades de un experto: las partes pueden seleccionar arbitros quienes
tienen una experiencia especial en asuntos legales, técnicos o asuntos
relevantes en la solucién de disputas.

- Confidencialidad: las partes pueden mantener el procedimiento y cualquier
resultado en forma confidencial, esto permite mantener el foco sobre el
mérito de la disputa y puede ser de especial importancia en los casos de
propiedad intelectual o disputas sobre tecnologia, reputacién comercial o
secretos comerciales.

- Laudo arbitral: a diferencia de la decision del tribunal jurisdiccional el laudo
arbitral normalmente no es apelable debido a que las partes tienen la opcién

de escoger el arbitro que mejor les convenga para decidir su caso.
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Por otra parte el arbitraje puede no ser apropiado para resolver cada una de
las controversias que se presentan en propiedad intelectual, una parte puede
desear obtener un precedente publico pronunciado por un Tribunal nacional.

En los casos donde existe mala fe de una parte sobre la otra como por
ejemplo en los productos o copias ilegales de obras, los procedimientos

consensuales como el arbitraje suelen no ser apropiados.

Algunos casos sobre propiedad intelectual son manejados por arbitros y
mediadores quienes asisten a la firma de abogados en la resolucién de

estos conflictos.

En los conflictos de derecho de autor aconsejan a los clientes de la firma
sobre si la obra creada por ellos presenta las condiciones requeridas para
ser protegida y a su vez les garantiza si su obra infringe o no los derechos de
otros titulares.

El examen que realizan consiste en determinar la originalidad de la obra, de
que tipo de obra se trata (obra colectiva, obra derivada; si se trata de una

mera idea o si es una compilaciéon de obras).

En el &mbito de la propiedad industrial los arbitros y mediadores tienen el rol
de asistir a los clientes en la busqueda de marcas y patentes que hayan sido
registradas anteriormente con el fin de examinar si la marca o invencion
propuesta por el cliente puede ser objeto de proteccion. Asimismo se
encargan del control del documento de aplicacion del registro de las mismas

y del mantenimiento y renovacion de documentos.

Para el caso del registro de marcas los arbitros y mediadores asisten en la

investigacion concerniente sobre si la marca satisface las condiciones



80

requeridas para su proteccion. Adicionalmente participan en reuniones
preliminares con el titular de la marca con el fin de examinar si la Oficina de
Registro permite la comercializacion de la marca en otros paises distintos al
de origen, hacen una investigacion detallada sobre la marca propuesta por el
cliente e intervienen en las investigaciones relativas a los conflictos que

presente la marca.

Por otra parte asesoran a los clientes para que no se produzcan infracciones
sobre la solicitud de registro de su marca, estudian las acciones de la Oficina
de registro y se las comunican a los clientes. Asimismo los asesoran
sugiriéndoles estrategias en caso de que su aplicacidén sea rechazada.

Es frecuente la participacion de los arbitros y mediadores en la resolucion de

los conflictos de propiedad intelectual, por ejemplo:

En el caso de las patentes intervienen asesorando a los clientes sobre si su
invencion posee las condiciones requeridas para su proteccion estas son: la
aplicacion industrial, la novedad y la originalidad; controlan el progreso de
esta aplicacién, investigan la reputacién de la firma que promociona la

invencion.

Por ultimo en el area de los secretos comerciales tienen la direccion de las
auditorias para asegurar la confidencialidad de la informacién protegida,
asesoran a los clientes para que sigan las instrucciones relativas a los
programas de proteccion de secretos comerciales y estudian la aplicacion de
los clientes para asegurar que los materiales estan claramente marcados

como confidenciales.
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A continuacién se presentan algunos conflictos de propiedad intelectual que
han sido resueltos por mediacion y arbitraje:

1.- Caso de mediacion seguido de arbitraje ante la OMPI

Una casa de publicidad fue contratada por una compafiia de software para
el desarrollo de una nueva pagina web. El contrato requeria completar el
proyecto en un afio e incluia una clausula de mediacion y arbitraje de la
OMPI con el fin de someter las disputas previamente a mediacion y si la
transaccion no era alcanzada en sesenta dias, el caso se resolveria por la
via del arbitraje.

Después de dieciocho meses la compafiia no estaba satisfecha con los
servicios prestados por la casa de publicidad por lo que amenazd con
rescindir el contrato y pedir una indemnizacién por los dafios que le fueron
causados.

La casa de publicidad introdujo una solicitud de mediacién para resolver el
conflicto. Aun cuando las partes no pudieron llegar a un acuerdo, la
mediacién hizo que éstas se enfocaran en el mérito del asunto, transandose

posteriormente a seguir un procedimiento de arbitraje.

2.- Conflicto sobre una marca comercial resuelto por arbitraje

Un productor de software en Norte América registré una marca comercial
para comunicacién de software en USA y Canada. Un fabricante de
computadoras registré también una marca casi idéntica en paises asiaticos.
Ambas compafiias han estado metidas en varios pleitos jurisdiccionales
concernientes al registro y uso de sus marcas. Cada compafiia ha sido capaz
de prevenir a la otra de usar y registrar su marca en la jurisdiccion donde la
otra compafia ya ha registrado primero su marca.

En orden a facilitar el uso y registro de sus respectivas marcas en el mundo,
las partes concertaron un acuerdo de coexistencia el cual contiene una

clausula de arbitraje de la OMPI. Cuando la Compafiia norteamericana trato
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de registrar su marca en China, la solicitud le fue negada por el riesgo de
confusion con la marca que ya habia registrado la otra parte. La Compaiiia
norteamericana exigié a la otra parte hacer las diligencias necesarias que le
permitieran registrar su marca en China, la otra parte se negdé a este

requerimiento asi que iniciaron un procedimiento de arbitraje en la OMPI.

3.- Decision de la Corte Suprema Canadiense sobre la Arbitrabilidad de las
disputas en Propiedad Intelectual.

El caso se refiere a una disputa sobre la licencia concerniente al popular
caracter de los libros para nifios Caillou.

Durante el arbitraje en Quebec concerniente a la interpretacion propia de un
acuerdo de licencia, el arbitro encontrd que el caracter de Caillou trabajaba
sobre una propiedad en conjunto. Sin embargo la Corte de Apelacion de
Quebec afirmo6 que el laudo arbitral estaba lejos de establecer la existencia,
el rango y la validez de un trabajo registrado en donde se le habia dado la

exclusiva jurisdiccién a la corte.

La Corte de Apelacion también sostuvo que el acto de Derecho de Autor le
dio a la Corte Federal de Canada la exclusiva jurisdiccion sobre las disputas
de propiedad intelectual. La Corte también sostuvo que el arbitro no tenia
jurisdiccion sobre los asuntos de propiedad intelectual debido a la naturaleza
publica de tales derechos y al estatuto de Quebec donde se excluyen los

asuntos de orden publico de los procedimientos de arbitraje.

La Editorial Choutte la cual escribio el texto de los libros Caillou interpuso
recurso de apelacion ante la Corte de Canada donde argumentd que la
decision de la Corte de Apelacién err6 en su aproximacién sobre la

arbitrabilidad de los asuntos de propiedad intelectual, afirmando que esta



83

decision estaba en conflicto con el frecuente uso de el arbitraje como medio

de resolucion de disputas.

El artista Desputeaux respondié que el arbitro habia impropiamente
extendido los términos del arbitraje considerando el asunto de la propiedad

en conjunto.

Decision

En unanimidad los jueces de la Corte Suprema de Canada revirtieron la
decision de la Corte de Apelaciéon de Quebec y restablecieron el laudo
arbitral. La Corte sostuvo que la jurisdiccidn del arbitro estaba definida por
los términos de referencia de un acuerdo de arbitraje. En este caso aunque
las partes fallaron en establecer claramente los términos de los poderes de
los arbitros, la Corte acepto el argumento de los apelantes sobre el asunto de
la propiedad en conjunto que necesariamente envolvia la disputa sobre la

licencia.

Los acuerdos de arbitraje deben ser interpretados liberalmente. EI mandato
de un arbitro no debe estar expresamente restringido a aquello que esta
establecido en el acuerdo de arbitraje. La Corte sostuvo que el mandato de
un arbitro incluye todo aquello que esta cercanamente conectado con aquel

acuerdo.

La Corte también rechaz6 en voz alta el argumento constitucional del
demandado, en este caso del artista. El Acto de Derecho de Autor no excluye
a los arbitros de considerar asuntos sobre derechos de autor, ni le da
exclusiva jurisdiccion a la Corte Federal de Canada. La Corte sostuvo que la

decision de la Corte de Apelacion era inconsistente con la tendencia
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moderna debido a que en ambos casos la ley y la legislacion aceptan y

siempre incitan el uso del arbitraje comercial.

Tanto la legislatura en Quebec como el Parlamento Federal han reconocido
la legitimidad de los sistemas privados de resolucion de disputas por los
estatutos de arbitraje.

La Corte ademas rechazo la dependencia de la Corte de Apelacion sobre el
estatuto provincial de establecer el orden publico de los asuntos de
propiedad intelectual y por consiguiente excluir al arbitraje para la solucion de

estos asuntos.

Asimismo la Corte encontr6 que el concepto de orden publico debe ser
concretamente definido o puede poner en peligro la autonomia del proceso
de arbitraje.

La Corte Suprema también rechazé la decision de la Corte de Apelacion
sobre la naturaleza publica de los derechos de propiedad intelectual lo que

excluia la intervencion del arbitraje para la solucion de estos casos.

La Corte encontrdé que tal conclusion estaba basada sobre un erréneo punto
de vista sobre el uso de las decisiones arbitrales contra terceros. La decision
del arbitro en este caso solamente afectaria a las partes en conflicto. El
hecho de que los duefios de las patentes y los derechos de autor estan
contra todo el mundo por tener un derecho exclusivo sobre ellos no significa
que las disputas que envuelven tales derechos no pueden ser propiamente
objeto de arbitraje.

Finalmente la Corte revirti6 lo que encontré la Corte de Apelacion en lo

concerniente a la revisién judicial de los laudos arbitrales.
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4.- Conflicto sobre nombre de dominio resuelto por la Comision de Arbitraje y
Mediacion de la OMPI

Caso: Telcel C.A. Vs. Jerm and Jhonatan Ramirez

La decision en este caso estd de acuerdo con la Politica Uniforme de
Resolucién sobre Nombres de Dominio y con las reglas de la Politica de
Resolucion sobre Nombres de Dominio, aprobadas por la Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporacion de Asignacion
de Nombres de y Numeros de Internet, ICANN).

En este caso la parte demandante, Telcel C.A envid el caso al Centro de
Mediacion y Arbitraje de la OMPI el 1 de Abril de 2.002 por correo electronico
y el 8 de Abril fue entregado en papel.

Hechos

1.- Telcel C.A. es una compafiia en Venezuela registrada desde 1991; ha
estado asociada con Bellsouth Corporation durante diez afios.

2.- Telcel C.A. ha prestado servicios integrales de comunicacion, teniendo
actualmente mas de 3,5 millones de suscriptores entre telefonia fija, celular y
acceso a Internet. Telcel, también conocida como Telcel Bellsouth mantiene
en Venezuela diversas marcas Telcel.

3.- Telcel C.A. tiene licencia en Venezuela para usar la marca Bellsouth
desde 1999; se evidencia a través de folletos y videocasetes, propagandas
en radio y televisiobn que Telcel C.A. ha pagado costosas campafas de
publicidad buscando una posicibn determinante en la industria de
telecomunicacion.

4.- El demandado Jerm and Jhonatan Ramirez registré el nombre de dominio
telcelbellsouth.com en el afio 2.000
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Argumentos del demandante

- El nombre de dominio es idéntico o similar respecto a la marca Telcel sobre
la cual el demandante tiene derechos. El nombre de dominio en disputa
reproduce en una nueva forma la marca Telcel, a la cual afiade la marca
Bellsouth con quien Telcel mantiene una relacion de sociedad.

- Siendo Telcel reconocida como prestigiosa firma en Venezuela, la Unica
intencion del demandado al proceder a registrar el hombre de dominio
telcelbellsouth.com es obtener un inadecuado e injusto beneficio a expensas
del demandante, reenviando autométicamente a cualquier usuario de Internet

que entre en la pagina “telcelbellsouth.com” hacia su propia pagina

WWwWw.carrerita.com, comportamiento que es claramente ilegal usando la
marca Telcel.

- Telcel es una marca altamente reconocida en Venezuela, accionista de
Bellsouth, la cual tiene también un importante nivel de reconocimiento en el
contexto internacional dentro de la industria de la telecomunicacion.

- No hay posibilidad de que el demandado pueda decir que tiene algun tipo
de cualidad o interés legitimo respecto del nombre de dominio Telcel .

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y usado de mala fe por
el demandado, quien registrd6 el nombre de dominio para beneficio de otra
pagina web.

- Por ultimo, el demandado se beneficia del reconocimiento y la notoriedad
de la marca Telcel, para usarla como un cable conductor con el fin de traer la
atencion final hacia sus intereses comerciales materializados en la pagina
<carrerita.com>.

Argumentos del demandado

El demandado ha fallado en su contestacién y por lo tanto estd en mora, no
ha contestado a los alegatos especificos y contenciones del demandante

contra el nombre de dominio registrado.
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La falta del demandado indica que los alegatos del demandante son por si
mismos suficientes para que el panel proceda a decidir en su favor. Sin
embargo la Politica de la ICANN no permite llegar a una conclusion
semejante debido a que el demandante debe probar cada uno de los tres

elementos que son presentados.

Discusion

El demandante ha establecido derechos en Venezuela con la marca Telcel.
No hay otra persona en Venezuela que pueda aplicar razonablemente para
el registro de la marca comercial Telcel Bellsouth a excepcion del
demandante o para la licencia de la Corporacion Bellsouth. No es esencial
para este caso que la Corporacion Bellsouth no aparezca como parte en este
procedimiento porque ha sido evidenciada la licencia de la marca Bellsouth al
demandante y porque una simple comparaciéon entre el nombre de dominio
en disputa y la marca Telcel muestran que el nombre de dominio es

confusamente similar a la marca del demandante.

Derechos e intereses legitimos

En Junio de 2.002 el panel independientemente traté de establecer una
conexién a Internet con la pagina a la cual corresponde la direccion del
nombre de dominio telcelbellsouth.com. Esta conexion autométicamente

reenvia a la pagina Web www.carrerita.com con un mensaje de que existe un

error para encontrar la pagina telcelbellsouth.com. Esto significa que el

demandado no esta haciendo un uso de buena fe.

Para concluir es preciso sefalar que la solucion de controversias suscitadas
en torno a la propiedad intelectual es alcanzada normalmente a través de los

sistemas judiciales nacionales.
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Muchas veces las partes se sienten mas confortables en un proceso judicial
regulado por reglas procesales con la posibilidad de ejercer recursos si no

estan satisfechas con la decision del juez.

Sin embargo, aun cuando los casos de propiedad intelectual se resuelven a
menudo por la via de la jurisdiccion ordinaria, someter los conflictos de
propiedad intelectual a los tribunales muchas veces resulta costoso y lleva
tiempo para el publico quien tiene interés en que se resuelvan de forma

rapida.

A diferencia del litigio, dentro de las principales caracteristicas de la
mediacién y el arbitraje se encuentran la rapidez en la solucién de los
conflictos y la reduccién de los costos en los procedimientos. A menudo los
conflictos de propiedad intelectual contienen asuntos técnicos cuya solucion
debe someterse a personas expertas y con experiencia previa, familiarizadas
con el lenguaje técnico y poco formal que se utiliza en estos asuntos. Para
estos casos la mediacion y el arbitraje se adaptan mejor para la solucién de
estos conflictos debido a que las partes tienen la posibilidad de escoger
profesionales especializados y con experiencia previa en conflictos de

propiedad intelectual.

También se debe reconocer que algunos conflictos s6lo pueden resolverse
por la via judicial, como es el caso por ejemplo del autor cuya obra ha sido
objeto de plagio, es normal que sintiendo que sus derechos le han sido
lesionados, se plantee la posibilidad de ejercer acciones judiciales para el

restablecimiento y reconocimiento de lo que estima suyo.

Tanto la via judicial como los procedimientos alternativos a la jurisdiccion

ordinaria son vias efectivas de solucion de conflictos que deben ser
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estudiados previamente. Para ser capaces de escoger el procedimiento para
la resolucion de sus conflictos, tanto los titulares de derecho de autor como
sus abogados deben estar familiarizados con todas las opciones de

resoluciéon de controversias.



CAPITULO IV

CONSIDERACIONES SOBRE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

En los capitulos anteriores se estudiaron los conflictos mas frecuentes que
se presentan en la propiedad intelectual e industrial y las vias para solucionar
estos conflictos. En el presente capitulo se examinan las consideraciones de
los distintos autores acerca de las formas de proteccién de la propiedad
intelectual, asi como las medidas y técnicas de proteccidon de las obras del

intelecto.

Segun Antequera Parili, R. (1997, 1) la proteccién internacional de los
derechos intelectuales, al menos en lo que se refiere a los signos distintivos,
las invenciones industriales y las obras literarias o artisticas, se inici6 a
finales del siglo pasado con la aprobacién de las Convenciones de Paris y el
Convenio de Berna, las cuales reconocen un conjunto de derechos minimos
que deben ser respetados por los paises miembros. Sin embargo estas
convenciones no contienen previsiones que permitan obligar a los Estados,

en forma coercitiva a cumplir con los compromisos alli contraidos.

Los derechos de propiedad intelectual otorgan al creador el derecho
exclusivo de utilizar su creacion durante un determinado periodo y dentro de
un determinado territorio; por lo general es el Estado el que reconoce esta
proteccion. El desarrollo de los nuevos métodos de difusion de las obras
intelectuales gracias al rapido avance de las nuevas tecnologias ha
determinado la necesidad de extender la proteccion de los derechos

intelectuales en el ambito que se trate con el fin de estimular y recompensar
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el trabajo creativo de los autores y garantizar su explotacion justa y viable
(Silva Ripetto, S. ; Cavalcanti, M. 2.003).

Es necesaria la existencia de un marco juridico armonizado en materia de
derechos de autor y derechos afines y el establecimiento de un nivel elevado
de proteccion de la propiedad intelectual e industrial; esto genera un mayor
grado de seguridad juridica y en consecuencia un aumento en la inversion de

actividades de creacion e innovacion.

Aun cuando la proteccion de los derechos intelectuales no requiere de la
definicibn de nuevos conceptos, es necesario adaptar las actuales
normativas de la propiedad intelectual e industrial con el fin de responder
adecuadamente a las realidades econOmicas tales como las nuevas formas

de difusion y explotacion.

Sin una armonizacién a nivel comunitario las actividades legislativas dirigidas
a reexaminar las normativas de estos derechos para hacer frente a los
desafios tecnolégicos puede crear diferencias significativas de proteccion v,
por ende, restringir la libre circulacion de los servicios o productos que
incorporen obras protegidas o se basen en ellas, dando lugar a una nueva
fragmentacién del mercado interior y a incoherencias de orden legislativo
(Directiva del Parlamento Europeo relativa a la armonizacién de

determinados aspectos de derechos de autor, 2.001)

Segun Silva Ripetto, S. y otros (2.003), es posible que la armonizacion
internacional de las politicas relativas a los derechos de propiedad intelectual
produzca cambios en las relaciones comerciales mundiales. Sin embargo la
demanda de una proteccion juridica en general contra la imitacion desleal de
creaciones, invenciones, marcas y nombres debe considerarse fruto de la

revolucion comercial. Una proteccion adecuada de los derechos de
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propiedad intelectual reduce las distorsiones del mercado y los obstaculos
del comercio internacional, en particular el comercio de mercancias
falsificadas y mercancias piratas. Los derechos de propiedad intelectual e
industrial facilitan un marco para una competencia libre y justa, protegiendo
ademas a los consumidores al permitirles elegir previo conocimiento e

informacion entre los bienes y servicios disponibles.

De acuerdo con Torres, M. (2.001, 9), diversos paises han hecho un gran
esfuerzo por modernizar, actualizar y adecuar sus leyes sobre derecho de
autor a los parametros internacionales, a través de la adhesion y ratificacion
de los diferentes tratados y acuerdos internacionales sobre la materia como
lo es el Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y
artisticas, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el Tratado de Derecho de
Autor y el Tratado sobre Interpretacién y Ejecucion de Fonogramas de la
OMPI. Hoy debemos promover una legislacién que atienda las necesidades
de nuestra regiébn en materia de acceso a la educacion, a la cultura y a la
informacién, pero que a la vez contribuya a fortalecer la produccion
intelectual local y favorecer el crecimiento de las industrias culturales de la

region.

La Conferencia Diplomatica celebrada en diciembre de 1996 bajo los
auspicios de la OMPI llevé a cabo la adopcién de dos nuevos Tratados,
como son el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado sobre
la Proteccion de los Interpretes y Ejecutantes de Fonogramas. Estos
Tratados actualizan de forma significativa la proteccién internacional de los
derechos de autor y derechos afines a éstos y mejoran los medios para
combatir la pirateria a nivel mundial. Una de las contribuciones mas

significativas de estos dos tratados es el derecho de los autores, artistas,
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intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas de autorizar la
transmision directa de sus obras, interpretaciones o ejecuciones fijadas y
fonogramas segun sea el caso, bien sea por medios alambricos o por medios
inalambricos; de tal manera que el publico pueda tener acceso a dichas
obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas desde el lugar y en el

momento elegido individualmente por ellos mismos.

El Tratado sobre Derecho de Autor (en lo adelante TDA) deja intacto el
concepto actual de derechos exclusivos y contiene disposiciones nuevas en
los acuerdos internacionales de propiedad intelectual sobre adiciones
tecnologicas a la proteccion de la propiedad intelectual, las cuales tienen por
objeto estimular el desarrollo de las redes digitales haciéndolas seguras para
el aprovechamiento de obras registradas como propiedad intelectual y

facilitando la autorizacion para dicho aprovechamiento.

Para Peters, M.(1998, 3), en virtud del TDA los paises deben poner en
practica recursos legales contra la evasion de medidas tecnoldgicas que
emplean los propietarios de derechos para salvaguardarlos. Asimismo, los
paises deben proveer recursos legales contra las personas que borran o
alteran la informacion sobre el manejo de los derechos que el duefio de la

propiedad intelectual haya adjuntado a la obra.

En opinibn de este autor el TDA reconoce que los propietarios de los
derechos no pueden depender solamente de medidas tecnoldgicas para
proteger sus obras, ya que una persona empefiada en tener acceso a una
obra puede burlar cualquier dispositivo técnico. Aun cuando el concepto
actual de los derechos de propiedad intelectual sigue siendo apropiado, es
necesario para el ejercicio util de los mismos dentro de los avances de la era
digital complementar su proteccion con garantias legales que pueden ser

proporcionadas a través de medidas tecnoldgicas.



94

Por otra parte, el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion de
Fonogramas establece explicitamente derechos exclusivos de reproduccién
a favor de los intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas;
asimismo se les reconoce el derecho de autorizar la transmision directa de
sus obras, de sus interpretaciones o0 ejecuciones de fonogramas y de
autorizar la puesta a disposicion del publico de sus obras asi como el
derecho exclusivo de alquiler comercial sobre sus interpretaciones o

ejecuciones fijadas en fonogramas.

De acuerdo con la OMPI, durante la preparacién del Tratado de Derecho de
Autor y el Tratado sobre Interpretacion o Ejecuciébn de Fonogramas se
reconocio que, en un medio digital, todo nuevo derecho en relacion con los
usos digitales de las obras requeria para ser realmente efectivo, el apoyo de
normas relativas a medidas tecnologicas de proteccion o de informacion

sobre la gestion de derechos.

Se obliga a las partes contratantes a proveer proteccion legal adecuada y
remedios eficaces contra la accion de eludir las medidas usadas para
proteger los derechos de los autores, intérpretes o ejecutantes y productores
de fonogramas sobre sus obras, interpretaciones y ejecuciones y fonogramas

respectivamente.

Medidas tecnoldgicas aplicadas para proteger las obras

intelectuales

De acuerdo con la Comision de las Comunidades Europeas (1998) uno de
los medios con que cuentan los titulares de los derechos de propiedad

intelectual para luchar contra la usurpacion de marcas y la pirateria es la
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utilizacion de dispositivos técnicos que protejan y certifiquen la autenticidad
de sus productos o servicios. Estos dispositivos pueden adoptar la forma de
hologramas de seguridad, medios Opticos, microcircuitos, sistemas
magneéticos, cddigos biométricos, tintas especiales y etiquetas microscopicas
los cuales facilitan la persecucion y represion de actividades ilicitas; gracias a
ellos puede seguirse la pista de la utilizacion ilicita de obras, productos y
servicios por lo que los transgresores pueden ser perseguidos y localizados

de forma eficaz.

Segun Marks, D. ; Turnbull, B. (1999, 7) actualmente las tecnologias de
proteccion de ejemplares estan repartidas entre dos categorias generales:
las medidas que controlan el acceso al contenido y las medidas que

controlan las copias del contenido.

Las medidas tecnoldgicas de control del acceso como la codificacion, tienden
a plantear situaciones bien definidas con respecto a la aplicacion de leyes
contra la elusion de las mismas. Si el contenido estd codificado, un
dispositivo de lectura o grabacién puede pasar el contenido codificado sin
descodificarlo, o puede descodificarlo para que el usuario final pueda
acceder a él y verlo. Para llevar a cabo la descodificacion es necesario que el
dispositivo lleve a cabo una accion afirmativa que desbloquee el control del
contenido y lo haga accesible; la descodificacién sin autorizacién es una

accion de elusion.

Las tecnologias que controlan la copia del contenido, como los indicadores
de control de copias, plantean cuestiones mas complejas con respecto a la
aplicacion de las leyes contra la elusién. Ello se debe a que el
funcionamiento satisfactorio de dichas tecnologias suele depender de una

respuesta del dispositivo de lectura o de grabacion.
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En el caso de la codificacion, si el dispositivo de lectura no responde
afirmativamente para desbloquear O descodificar el contenido este
permanece codificado y protegido; sin embargo en el caso de los indicadores
de control de copias, si el dispositivo no busca y responde afirmativamente a
los indicadores el contenido no esta protegido y puede ser objeto de una

copia no autorizada.

Para Emery, M. (2.000, 1) existen varios sistemas técnicos para la proteccion
de los derechos de los autores y titulares en la red digital como el encriptado
que es un término que se utiliza generalmente para describir un proceso
mediante el cual los textos y las obras de audio y visuales se codifican
utilizando complejos algoritmos matematicos para hacerlos indescifrables a
quien carezca de las llaves para abrir el cddigo; las contrasefias o passwords
son identificaciones asignadas a individuos integradas por una serie de
nameros, letras o palabras que permiten a un grupo comunicado en red
evitar el acceso de terceros a sus comunicaciones; las firmas digitales se
basan en “llaves” ubicadas una en la entrada y otra en la salida del
computador que cuando coinciden verifican la identidad de la persona que
mandd el mensaje; las marcas de aguas digitales utilizadas inicialmente en el
mercado multimedia para las fotografias e imagenes de video tienen gran

importancia en la proteccion de los sonidos grabados.

Diversos sistemas permiten a los titulares verificar la autenticidad de la copia
de una imagen o, de un video o de un sonido grabado, cuyo valor es su
efecto disuasorio porque al conocer que la informacion estd embebida
invisiblemente en alguna parte de la obra pirata puede no arriesgarse a
copiarla. Otros sistemas de verificacion consisten en que el hardware de
reproduccion no baja el contenido que carece de la marca de agua y el de

los sobres electronicos; este es un programa codificado que envuelve el
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software a ser transmitido y que sélo pueden ser abiertos utilizando la llave
privada que corresponde al titular del derecho, estos sobres permiten al

usuario que tiene la llave adecuada, examinar el contenido, pero no copiarlo.

La mayoria de estos sistemas requieren la instalacion en computadoras de
un software especial que actla como un notario electrénico, controla la
identidad del usuario, protege los derechos intelectuales del contenido y se
contacta con el sitio donde el usuario efectuara el pago y si todo esta en
orden desencripta la obra digital. Estos medios técnicos de proteccion
pueden destinarse tanto a la gestion colectiva de los derechos de propiedad
intelectual en la red, como asegurar el respeto de los derechos exclusivos.

En el area de la industria musical, Martinez, F. ; Morales, C. (2.002, 42)
sefala que la tecnologia debe observarse desde dos perspectivas como son
el estado actual del desarrollo de artefactos tecnologicos que permiten la
reproduccion de las obras protegidas, como los quemadores de discos
compactos o el desarrollo del formato MP3 que es un formato capaz de
comprimir la musica para poder enviarla mas facil y rapidamente a la red, de
manera que pueda ser copiada en el disco duro de una computadora, donde
la musica puede ser reproducida a través del sistema de audio con una

calidad similar a la de un CD y distribuida a terceros.

La segunda perspectiva consiste en los avances tecnoldgicos destinados a
impedir la reproduccién de tales productos intelectuales a través de los

sistemas de codificacion y la creacidon de discos compactos no reproducibles.

Entre estos avances podemos citar la fabricacién de discos compactos que
no pueden ser reproducidos, lo que haria inutil el empleo de aparatos como
guemadores de discos compactos, asi como la elaboracion de copias en las

computadoras y, con ello su distribucion a través de Internet; la codificacion
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de la informacién a través de codigos de manera que se obligue a los
usuarios a adquirir una clave o llave que permita realizar el proceso de
descodificacion con el fin de obtener el acceso al material protegido, asi

como transmitir la informacion de una manera mas segura.

Otra forma de impedir las reproducciones no autorizadas de las obras y
actividades artisticas es mediante la inclusion de limitaciones en la obra,
como por ejemplo el poner a disposicion del publico una fraccion de la obra
musical o permitir Unicamente una cantidad limitada de utilizaciones de la

obra.

Por udltimo, otra forma de proteccion de las obras a través de las medidas
tecnolégicas es la identificacion de las obras musicales a través de sistemas
como las marcas de agua, que si bien no impiden la reproduccién de las
obras musicales brindan informacién sobre el titular de los derechos e

inclusive sobre el lugar de distribucion.

La proteccion de los derechos de propiedad intelectual es un elemento
esencial de la politica econdmica de los Estados Unidos; tal proteccion
estimula la investigacion, la innovacién tecnologica y la creatividad al
permitirles a personas y compariias que disfruten de los beneficios de sus

esfuerzos creativos.

El enfoque estadounidense en cuanto a la protecciéon de la propiedad
intelectual en el extranjero consiste en tratar, mediante acuerdos Yy
organizaciones que las normas internacionales de proteccion sean mas
elevadas y mejorar la proteccion y aplicacién de acuerdos y leyes a través de
negociaciones bilaterales con sus socios comerciales. Las leyes comerciales
estadounidenses estipulan un examen anual de las leyes y practicas

extranjeras en materia de propiedad intelectual, que permiten al gobierno
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estadounidense responder con sanciones a la proteccion inadecuada o

ineficaz de los derechos de propiedad intelectual (2.003).

Recomendaciones para la proteccion de los derechos

intelectuales

Son varios los articulos conseguidos en Internet de autores expertos en esta
area, y talleres o seminarios sobre propiedad intelectual en los que se
refieren a nuevas formas para proteger los derechos intelectuales frente al
desafio que plantea el desarrollo de las nuevas tecnologias. A continuacion
se realiza un resumen de las recomendaciones mas importantes sobre la

proteccion de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

e Debe existir un respaldo juridico que sirva para convencer al usuario
de que la descarga de informacion de la red no es de uso libre, sino
que esta sometida al derecho del autor.

e Adoptar medidas eficaces para la lucha contra la falsificacion y la
pirateria.

e Facilitar a los titulares de derechos unos medios eficaces y practicos
para ejercer las acciones de observancia del derecho de autor en la

jurisdiccion donde se produzca la infraccion.

e Establecimiento de catedras especializadas sobre los sistemas
nacionales e internacionales que protegen la propiedad intelectual con

el fin de generar una cultura de respeto de los derechos intelectuales.

e Entrenamiento de jueces y de administradores de justicia en general

asi como de los funcionarios de las oficinas nacionales de propiedad
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intelectual, lo que viene a ser una prioridad para la mejor

institucionalizacion de estos derechos.

e Fomentar la mejora de los procedimientos judiciales y los recursos y el
establecimiento de unas normas de responsabilidad factibles contra

las infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

e Promover y facilitar el acceso, el desarrollo conjunto y la transferencia

de tecnologias protegidas por los derechos de propiedad intelectual.

e Armonizacion del marco juridico relativo a la propiedad intelectual sin
perder de vista el compromiso de estos derechos con su funcién
social, educativa y cultural, con vistas a asegurar un equilibrio

adecuado entre el interés comercial y el interés publico.

e Crear un foro permanente de discusion donde expertos
gubernamentales y no gubernamentales se encuentren para
reflexionar sobre los retos que hoy enfrenta la propiedad intelectual

ante la nueva sociedad del conocimiento.

e Fortalecer las oficinas de propiedad intelectual e industrial en los
paises y contar con programas de cooperacidbn con organismos

internacionales.

Cabe destacar como conclusion final de este capitulo, que la tecnologia por
si sola no puede ofrecer una solucion al problema de proteger las obras para
gue no se realicen copias sin autorizacion y se distribuyan en diversos
entornos. Deben proporcionarse garantias juridicas concretas que refuercen
las medidas tecnoldgicas que protegen obras intelectuales, asi como un

apoyo juridico y legislativo adecuado con el fin de que se respeten.
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Con frecuencia se ha manifestado el temor de que la evolucion de las
medidas tecnolégicas de proteccion lleve a los autores vy titulares de las
obras a bloquear el contenido de las mismas; sin embargo hasta la fecha las
medidas tecnologicas de proteccion no han impedido el uso licito o la
practica licita con respecto a las obras y no ha habido muestra alguna de que
dichas medidas tengan este efecto en el futuro.

Segun documento de la OMPI (2.002) cada vez se hace mas necesario
realizar programas de capacitacion y estudio dirigidos no sélo a los
funcionarios de las oficinas nacionales de propiedad intelectual, sino también
a otros ministerios, departamentos y organismos que se encargan de vigilar
la observancia de los derechos de propiedad intelectual, a abogados tanto
del Estado como privados y a miembros de la judicatura. Esta capacitacion
podria llevarse a cabo a través de seminarios y cursos practicos nacionales,
regionales o internacionales basados en el estudio de casos de infracciones
reales o tedricas sobre la observancia de los derechos de propiedad
intelectual que muestre formas practicas de resolver problemas reales de
propiedad intelectual mediante el intercambio de opiniones entre todos los
participantes.

Ante el caracter tan complejo de las infracciones de propiedad intelectual y
de propiedad industrial se insta a la creacién de tribunales especializados en
esta area con el fin de que se puedan alcanzar soluciones eficaces y
coherentes en funcion de los costos; la efectividad de las decisiones de los
tribunales se podria aumentar mediante la creacion de una estructura de
apoyo basada en la tecnologia actual de la informacion y el establecimiento
de una biblioteca nacional de referencia dedicada principalmente a la
legislacion sobre propiedad intelectual e industrial.
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Para alcanzar resultados positivos en la lucha contra la falsificacion y la
pirateria debe producirse un aumento en la sensibilizaciébn del publico en
general y en los organismos gubernamentales sobre la importancia que tiene
la proteccion de los derechos de propiedad intelectual e industrial para el
desarrollo econémico y bienestar de los paises. Una sociedad consciente de
los derechos de propiedad intelectual generard empresas mas creativas e
innovadoras al comprender que una proteccion sélida de los derechos de

propiedad intelectual produce beneficios econdémicos.



CAPITULO V

ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE SE ENCARGAN DE
PROTEGER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL A TRAVES DE LOS
PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE
CONFLICTOS

Este capitulo se refiere a los centros internacionales ubicados en los
diversos paises que se encargan de proteger la propiedad intelectual e
industrial y que resuelven los conflictos que se presentan en esta area a
través de mecanismos alternativos; se trata de los procedimientos generales

aplicados de acuerdo a la legislacion de cada pais.

Corporaciéon para la Asignacion de Nombres y Nimeros de
Internet. Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN)

A raiz del incremento de los casos de ciberocupacion la ICANN determiné
que era indispensable crear un sistema alternativo para la solucion de los
conflictos entre marcas u otros signos distintivos registrados y nombres de
dominio. En principio se pensé que la mejor alternativa para la solucion de
estos conflictos era la via judicial, sin embargo, luego de extensos analisis se
llegd a la conclusion de que un proceso marcario puede tardar en promedio
unos tres afos, razon por la que se decidi6 que lo mejor era crear una
politica que se dedicara especificamente a resolver controversias entre

nombres de dominio y signos distintivos.
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En 1998 la ICANN creo6 la Politica Uniforme de Resolucion de Disputas sobre
Nombres de Dominio, mejor conocida como Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy a ser aplicada por Network Solutions, Inc. compafia que
hasta ese afo tuvo el control exclusivo sobre el registro de nombres de
dominio genéricos y que posteriormente fue acogida por el Centro de
Mediacién y Arbitraje de la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual.
Asimismo la ICANN autorizé a los registradores de nombres de dominio

locales para que localmente implementaran esta Politica (Castillo,S 2003).

La Politica establece principalmente los términos y condiciones en relacion
con los conflictos surgidos entre el solicitante del nombre de dominio y
terceros respecto del registro y uso de nombres de dominio en Internet. La
Politica se aplica a las controversias que surjan en los nombres de dominio
de nivel superior genérico (gTLD) establecidos por la ICANN y en todo
dominio de nivel superior que corresponda a un cédigo de un pais (ccTLD)
respecto del cual la autoridad competente haya declarado que es aplicable la
Politica; tanto la Politica como el procedimiento administrativo respectivo se
limitaran a las demandas en las que se alegue el registro abusivo de un

nombre de dominio.

Se considera abusivo el registro de un nombre de dominio cuando el nombre
de dominio sea idéntico o confusamente similar a una marca de producto o
servicio sobre la cual el demandante posea derechos o que el titular del
nombre de dominio no posea derechos o un interés legitimo respecto del
nombre de dominio y que haya registrado el nombre de dominio y que se

utilice de mala fe. Estas condiciones deben darse en forma simultanea.

En virtud de la Politica Uniforme, el demandante tiene la facultad de
interponer una demanda ante el proveedor de servicios de solucion de

controversias, en la que se debe especificar el nombre de dominio de que se
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trate, bien sea el demandado o titular del nombre de dominio, la autoridad
ante la cual se procedié al registro y las razones en las que se basa la

demanda.

Por otra parte, el demandado tiene la oportunidad de revocar esas
acusaciones; en este caso el proveedor de servicios designa a un experto al

que le incumbe decidir si es menester transferir el nombre de dominio.

Principales Aspectos del Reglamento de la Politica de la
ICANN

Si bien la propia politica contiene algunas disposiciones de tipo procesal, la
ICANN ha adoptado su propio reglamento: “Reglas de la Politica Uniforme
para la Resolucion de los Conflictos sobre Nombres de Dominio”, la cual

establece las normas del procedimiento.

El procedimiento es administrado en todos los casos por un determinado
proveedor, debidamente aprobado por la ICANN.

En el marco de su mecanismo de solucidon de controversias la OMPI cuenta
con expertos altamente calificados e imparciales y ofrece procedimientos
administrativos completos y rapidos, las tasas son menores a las que se
aplican en los procedimientos ante los tribunales. Una vez seleccionado el
proveedor por las partes, el Centro de la OMPI designhara a su vez a un
administrador del procedimiento, persona que sera responsable de todas las

cuestiones de caracter administrativo relacionadas con la controversia.

El demandante debera indicar en la presentacion de la demanda si la disputa

sera sometida y decidida por un panel de un arbitro o por uno compuesto por
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tres arbitros; al presentar la contestacion de la demanda el demandado
debera indicar si opta por el panel de un &rbitro o de tres arbitros. Si el
demandante ha elegido el panel de un arbitro, el demandado al contestar la
demanda debera manifestar si elige que la disputa sea sometida a un panel

de tres arbitros.

En el caso que el demandante o el demandado haya elegido someter la
disputa a un panel de tres arbitros, el proveedor debera designar a los tres
panelistas. Dos de ellos seran electos de entre los candidatos propuestos, a
razén de uno por cada parte y el tercer panelista debera ser designado por el
proveedor de una lista de cinco candidatos presentados por éste a las partes.

En caso de que ninguna de las partes haya optado por un panel de tres
arbitros, el proveedor debera designar un panelista de entre los arbitros que

figuran en su lista.

Los panelistas deben ser imparciales e independientes y deben informar al
proveedor antes de aceptar su designacion sobre cualquier circunstancia que
pueda dar lugar a una duda razonable sobre su imparcialidad o

independencia.

El panel debe asegurar que las partes reciban un trato igualitario y que a
cada parte se le otorgue una oportunidad justa para presentar su caso Yy

asegurar que el procedimiento es realizado con la debida celeridad.

La decision del panel debera fundarse en las declaraciones vy
manifestaciones de las partes y los documentos presentados, en un todo de
conformidad con la Politica, asi como las reglas de procedimiento y los
principios de derecho que se consideren aplicables. La decisién del panel
debe ser tomada por mayoria si se trata de un panel de tres arbitros; si

existiere una opinion de disidencia, la misma debera constar en la decision.



107

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI.

www.ompi.org)

La OMPI es una organizacion intergubernamental con sede en Ginebra
(Suiza), se cred en 1967 y su fin principal es promover la protecciéon de los
derechos intelectuales de los creadores y titulares y contribuir a que se
reconozca y se recompense el ingenio de los inventores, autores y artistas
en el mundo; asimismo la OMPI promueve la adopcion de tratados
internacionales y el establecimiento de un moderno sistema de proteccién
para el desarrollo nacional e internacional y la cooperacién administrativa

entre todos sus miembros.

Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacidén Mundial de la

Propiedad Intelectual

Fue creado en 1994 y constituye una dependencia administrativa de la
Oficina Internacional de la OMPI, su objetivo es ofrecer servicios de arbitraje
y mediacion para la solucién de controversias comerciales entre partes
privadas relacionadas con la propiedad intelectual; los procedimientos para la
solucion de controversias ofrecidos por este Centro constituyen alternativas a

los procedimientos judiciales.

La OMPI se encuentra autorizada para utilizar el procedimiento UDRP de la
ICANN para la resolucion de conflictos en materia de nombres de dominio.

El Centro es internacional, independiente y neutral y esta asesorado en el
cumplimiento de sus funciones por 6rganos compuestos por especialistas
internacionales en materia de solucion de controversias y propiedad

intelectual.
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Dentro de los procedimientos de solucion de controversias que ofrece este
Centro se encuentra la mediacién que es un procedimiento no obligatorio en
el que un tercero neutral ( mediador) ayuda a las partes a lograr una solucién
concertada de la controversia que sera satisfactoria para ambas partes; el
arbitraje que es un procedimiento en el que se somete la controversia a uno
o varios arbitros quienes adoptan una decision obligatoria sobre la
controversia y el arbitraje acelerado que es una forma de arbitraje en el que
se realiza el procedimiento arbitral y se dicta el laudo en un plazo corto. De
igual manera se establece como alternativa para la solucion de los conflictos

el procedimiento de mediacion.

El Centro de la OMPI se ha constituido en el proveedor de solucion de
controversias referentes a los registros abusivos de nombres de dominio de
mayor importancia en el escenario internacional. Este Centro fue aprobado
por la ICANN en 1999, quien desde entonces ha recibido diversos casos
relacionados con los nombres de dominio, especialmente con los gTLDs. Se
especializa en la solucibn de controversias internacionales y esta en
condiciones de resolver problemas de propiedad intelectual que surjan en el
ambito del comercio electrénico. Actualmente este Centro presta servicios de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio para los
registradores de los dominios genéricos de nivel superior como .com, .net,

.org.

A continuacién se realizara un estudio de los aspectos mas importantes
contenidos en el reglamento de mediacion y arbitraje de la OMPI, en relacién

al procedimiento utilizado para la resolucion de conflictos.
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Reglamento de Mediacion

Los Reglamentos que rigen los procedimientos de solucién de controversias
de la OMPI contienen elementos que convienen especialmente a las
controversias relativas a cuestiones de propiedad intelectual como acuerdos
de licencias y otras formas de transaccion relativas a las patentes, las

marcas, el derecho de autor o los conocimientos técnicos.

Como autoridad encargada de administrar una mediacion el Centro asiste a
las partes en la seleccién del mediador, fija sus honorarios en consulta con
las partes y con el mediador; administra los aspectos financieros de la
mediacién mediante la obtencion del depoésito de cada parte que cubra el
costo estimado del procedimiento; en caso de que la mediacion tenga lugar
en la sede de la OMPI pone a disposicion de las partes una sala de reunion y
salas privadas, y en caso de que la mediacion se realice en otro lugar asiste
a las partes para encontrar locales adecuados; de igual manera asiste a las
partes a organizar la prestacion de cualquier otro servicio de apoyo como

servicios de traduccion, interpretacion o secretariado.

El Centro de mediacion ofrece servicios especializados para la mediacion de
controversias en materia de propiedad intelectual y controversias relativas a
transacciones y relaciones comerciales en torno a la explotacion de los

derechos de propiedad intelectual

Inicio de la mediacion

El punto de partida en una mediacion es el acuerdo de las partes para
someter su conflicto a mediacion, tal acuerdo puede figurar en el contrato
gue rige la relacion comercial entre las partes o podra ser establecido en

relacion con una controversia en particular una vez que ésta haya surgido.
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Cuando las partes han acordado someter su controversia a mediacion, el
procedimiento comienza en el momento en que una de las partes envia al
Centro la peticibn de mediacion la cual debe contener las informaciones
esenciales sobre la controversia, incluyendo los nombres de las partes y de
sus representantes y cualquier otra informacion que permita ponerse en
contacto con ellas; un ejemplar del acuerdo de mediacién y una breve
descripcion de la controversia; ello permite al Centro conocer quienes estan

implicados y cual es el objeto de la controversia.

Nombramiento del Mediador

Una vez recibida la peticion, el Centro se pondra en contacto con las partes
con el fin de comenzar el procedimiento de nombramiento del mediador,

salvo que las partes lo hayan elegido.

El Centro asistira a las partes en la identificacion y eleccion del mediador
proporcionandoles una lista con los nombres y datos biograficos de los

posibles candidatos.

Contactos iniciales entre el mediador vy las partes

Una vez nombrado el mediador éste procede a realizar una serie de
entrevistas preliminares con las partes con el objetivo de establecer el
programa de trabajo; en este sentido indica a las partes la documentacién

gue le deben proporcionar antes de la primera reunion.

Primera Reunién

En la primera reunion el mediador establecera con las partes las reglas del

procedimiento de mediacion, examinara la documentacion adicional que es
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conveniente que las partes le proporcionen y la necesidad eventual de la

intervencién de expertos.

Las partes pueden realizar consultas privadas con sus consejeros y expertos

con el fin de examinar ciertas cuestiones o estudiar soluciones posibles.

Reuniones siguientes

En las reuniones siguientes se procederd a recopilar todas las cuestiones
relativas a la controversia, asi como la identificacion de las cuestiones
litigiosas; se realizard el examen de los intereses respectivos de las partes
donde explican las posiciones que mantienen respecto de la controversia, se
buscaran soluciones susceptibles de satisfacer los intereses de las partes y
se procederda a evaluar las soluciones posibles tomando en cuenta los

intereses y las soluciones propuestas por las partes.

Aungue no toda mediacion desemboca en un acuerdo, sin embargo se
deberia alcanzar una solucién toda vez que una parte considere que existe
una posibilidad de solucién que esté mas conforme con sus intereses que

cualquier otra solucion que resulte de un procedimiento arbitral o judicial.

Costas de la Mediacion

El costo consiste en la tasa de registro del Centro, que equivale al 0,10% del
valor de la mediacion y estara sujeto a una tasa maxima de registro de
10.000 dolares. El segundo componente consiste en los honorarios del
mediador los cuales suelen calcularse por hora o por dia y varian en funcion

de las circunstancias de la controversia.
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Reglamento de Arbitraje

Solicitud de Arbitraje

El demandante enviara la solicitud de arbitraje al Centro y al demandado;
esta solicitud debera incluir los nombres y direcciones de las partes junto con
sus respectivos teléfonos asi como cualquier otra referencia a los fines de
realizar la comunicacién con las partes, una copia del acuerdo de arbitraje, y
una breve descripcion de la naturaleza y de las circunstancias de la
controversia incluyendo una indicacion sobre los derechos y bienes
involucrados, del objeto que se demanda y en lo posible de la cuantia de la
demanda.

Una vez que comience el arbitraje le corresponde al Centro asegurarse de
que el procedimiento arbitral se desarrolle sin dificultades y que el Tribunal
Arbitral se constituya en la manera establecida. En esta etapa el Centro
tramita los escritos y otras comunicaciones cursadas por las partes hasta el

establecimiento del Tribunal.

Nombramiento de arbitros

Cuando se haya de nombrar un solo arbitro y las partes no hayan llegado a
un acuerdo respecto de un procedimiento de nombramiento, el arbitro tnico
sera nombrado Unicamente por las partes. Si el nombramiento del arbitro no
se efectla dentro del plazo acordado por las partes, el Centro procedera a su

nombramiento.

Cuando se hayan de nombrar tres arbitros y las partes no hayan convenido
un procedimiento de nombramiento, éstos seran nombrados en la forma
siguiente: el demandante nombrara un arbitro en su solicitud de arbitraje y el

demandado nombrara un arbitro treinta dias después de haber recibido la
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solicitud de arbitraje; los dos &rbitros nombrados nombraran el tercer &rbitro
quien ejercera las funciones de arbitro presidente.

Todos los éarbitros que hayan sido nombrados antes de aceptar su
nombramiento deberan revelar a las partes cualquier circunstancia que
pueda dar lugar a una duda en cuanto a su imparcialidad o independencia o

confirmara por escrito que tal circunstancia no existe.

Laudos y otras decisiones

El Tribunal Arbitral decidird sobre el fondo del litigio de conformidad con el
derecho o las reglas de derecho elegidas por las partes. Si las partes no
efectlan esa eleccion, el Tribunal aplicara el derecho o las reglas de derecho

gue considere apropiadas.

La Ley aplicable seré la Ley de Arbitraje del lugar del arbitraje, a menos que
las partes hayan acordado expresamente la aplicacion de otra ley de
arbitraje.

Efecto del Laudo

De conformidad con este Reglamento las partes se comprometen a cumplir
con el laudo sin demora y renuncian a su derecho de ejercer cualquier
recurso de apelaciéon o recurso ante un tribunal de justicia o cualquier otra
autoridad judicial en la medida en que esa renuncia pueda efectuarse en

forma valida en virtud de la ley aplicable.

Tasas del Centro

Se han de pagar al Centro dos tipos de tasas; una tasa de registro calculada
con referencia al importe objeto de la controversia, pagadera por el

demandante en el momento de someter la peticion de arbitraje y una tasa de
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gestidén, calculada igualmente con referencia al importe objeto de la
controversia, pagadera por el demandante respecto de la demanda y por el

demandado respecto de cualquier contrademanda.

Lugar del arbitraje

El lugar del arbitraje determina la ley que regira en el procedimiento arbitral.
En virtud del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, las partes determinan de
comun acuerdo el lugar del arbitraje; en caso de que las partes no lleguen a
un acuerdo el Centro decidira el lugar del arbitraje, tomando en cuenta las

observaciones formuladas por las partes y las circunstancias del mismo.

Foro Nacional de Arbitraje (National Arbitration Forum)

El foro nacional del arbitraje es uno de los primeros abastecedores de la
resolucion del conflcto de nombres de dominio en Internet. Es el
abastecedor mas grande de la resolucion del conflicto de nombres de

dominio en Norteamérica.

La resolucion de conflictos sobre nombres de dominio se lleva a cabo a
través de la Politica Uniforme de Corporacién para los Nombres y Numeros
Asignados (ICANN).

El foro nacional de arbitraje estimula a las partes en conflicto para que
utilicen la via de la mediacién para resolver su controversia. Para la solicitud
de la mediacién la parte interesada podra enviar su peticiéon de mediacién al
Foro, quién enviara una copia de la peticion de mediacion a la otra(s)
parte(s) con el fin de determinar su interés en resolver su conflicto por

mediacion.
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A continuacion se presenta un breve estudio sobre el procedimiento de
mediacion para la resolucion de conflictos utilizado por el Foro Nacional de
Arbitraje.

Sumisién de las partes a la Mediaciéon

Peticion de Mediacion

A la peticion de mediacién se deberan adjuntar nombres, teléfono, correo
electronico u otra informacion que se considere importante para contactar a
las partes o representantes autorizados, una copia del acuerdo en donde se
manifieste la voluntad de ambas partes de someter su conflicto a mediacion,

y una declaracién breve de la naturaleza del conflicto.

Designacion del mediador

Salvo que las partes hayan seleccionado por adelantado un mediador, el
Foro les designard un mediador neutral e independiente y les enviara a las
partes el nombre del mediador, su experiencia profesional detallada y los

honorarios de éste.

El mediador debe ser aceptado por ambas partes quienes tienen un lapso de
cinco dias para notificar al Foro su aceptacién. En caso de no aceptar al
mediador designado deben notificarlo al Foro demostrando que éste tiene
algun interés en el resultado del procedimiento, que tiene relacion con alguna
de ellas o0 que este incurso en alguna otra causal que pueda perjudicar a las

partes.

En caso de ser aceptado por las partes el mediador debe aclarar que no
tiene ningun interés en el resultado del procedimiento de mediacién y que no

tiene ninguna relacion con las partes.
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Administracion del procedimiento de mediacion

Comunicacién

El Foro coordinara la comunicacion entre las partes, a menos que éstas lo
prefieran de otra manera.; los costos por las comunicaciones o notificaciones

realizadas seran compartidos equitativamente por las partes.
Declaracion preliminar de la mediacion por las partes

Cada una de las partes debera presentar una declaracion preliminar donde
establezcan la naturaleza y estado actual del conflicto, los aspectos que
deben resolverse, los intereses de las partes y cualquier otra informacion que
consideren importante con el fin de ayudar al Foro y al mediador a
determinar la complejidad y el tiempo requerido para la mediacion propuesta.
Esta declaracion no sera compartida con las otras partes involucradas en el
conflicto; sino so6lo sera utilizada para determinar la complejidad de la
mediacién y para identificar el grado de especializacion que debe tener el

mediador.

Rol del mediador

La funcién del mediador es promover y facilitar la resolucion voluntaria de las
diferencias entre las partes; el mediador no tiene ninguna autoridad para

imponer una solucién ante las partes.

Una vez que el mediador acepte el cargo, entrard en contacto con las partes
0 Sus representantes por separado y recopilara colectivamente la informacion
detallada que necesite para prepararse para la mediacion; el mediador

respetard el deseo de las partes relativo a la confidencialidad del
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procedimiento de mediacion. El mediador puede entrar en contacto con las
partes antes de iniciar el proceso de mediaciéon con el fin de discutir el caso.

Acuerdo de Mediacion

Si el acuerdo mediado es alcanzado por las partes en las sesiones iniciales
de mediacion éstas deben comunicarlo al Foro quien determinara los gastos
realizados, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.

Si el acuerdo es alcanzado durante el procedimiento de mediacién las partes
0 Sus representantes conjuntamente con el mediador deben elaborar un
documento con los puntos acordados en la mediacion; este documento sera
firmado por las partes y sus representantes concluyendo de este modo la
mediacién; dicho documento deberd permanecer confidencial entre las
partes, sus representantes y el mediador. El mediador debe informar al Foro

que el acuerdo ha sido alcanzado, sin revelar los detalles del acuerdo.

En caso de que las partes no hayan podido alcanzar un acuerdo, la disputa
podra ser aceptada mutuamente por ambas partes bajo cualquier otra via; en
este caso el mediador puede proponer otras vias alternativas para resolver la

controversia o puede declarar que no tiene solucion.

Centro Colombiano del Derecho de Autor (CECOLDA)

El Centro Colombiano de Derecho de Autor constituye una asociacion
colombiana, sin fines de lucro y de naturaleza civil, con capacidad juridica

para contraer obligaciones, ejercer derechos y formar un patrimonio.

Constituido en 1990, se ha dedicado a promover el estudio y la investigacion,

con el fin de lograr un mejor conocimiento y una efectiva protecciéon de los
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derechos de autor y de los derechos conexos, asi como la efectiva
proteccion de los mismos, a través de una coordinada labor con especialistas

y entidades publicas o privadas vinculadas al tema.

Este Centro también se encarga de coordinar, mejorar y unificar la proteccion
de los derechos de autor y derechos conexos; fomentar su estudio en las
universidades, asi como el desarrollo y aplicacibn de las convenciones
internacionales vigentes; sostener un Centro Nacional que brinda informacion
y asesoramiento y facilita a todos los miembros la estructuracion de las
reformas proyectadas y aprobadas en la Republica de Colombia y en el
exterior y mantener un Centro de Arbitraje y Conciliacion que dirima los
conflictos que se suscitan en materia de derechos de autor o derechos

conexos.

Direccion Nacional de Derecho de Autor (Colombia)

La Direccion Nacional de Derecho de Autor es una unidad administrativa, con
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente,
adscrita al Ministerio de Interior y de Justicia. El ambito de las funciones de la
Direccion Nacional de Derecho de Autor comprende todo el territorio
nacional, teniendo su domicilio principal en la ciudad de Bogota.

A la Direccion Nacional de Derecho de Autor le compete el disefio, direccion,
administracion y ejecucion de las politicas gubernamentales en materia de
derechos de autor, llevar el registro nacional de las obras literarias y
artisticas, asi como ejercer la inspeccion y vigilancia sobre las sociedades de
gestion colectiva de derecho de autor o derechos conexos. La accién

institucional de la Direccion Nacional de Derecho de Autor involucra el
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estudio y proceso de expedicion de la normatividad autoral de Colombia, asi
como la adhesién a los principales convenios internacionales sobre

proteccion del derecho de autor y los derechos conexos.

Asimismo, la Direccion Nacional de Derecho de Autor participa activamente
en todos los procesos de negociacion comercial de Colombia a nivel bilateral

y multilateral en los cuales se discuten temas de derechos de autor.

Su misién consiste en fortalecer la proteccion de los titulares de derecho de
autor y derechos conexos, inculcar la nocién de derecho de autor como un
nuevo concepto de rigueza que genera empleo y proteger la creacion de las
obras literarias y artisticas.

Es importante agregar que dentro del desarrollo de sus funciones y
particularmente en lo establecido en el articulo 2 literal “g” del Decreto 1278
(1996); la Direccion Nacional de Derecho de Autor tiene la facultad de
“‘intervenir por via de conciliacion o arbitraje en los conflictos que se
presentan con motivo del goce o ejercicio del derecho de autor y que sean
sometidos a su consideraciéon...”. Sin embargo, segun Rios, W.
(Vicepresidente del Centro Colombiano del Derecho de Autor en Colombia)
este centro de solucién de controversias no ha entrado a funcionar debido a
que requiere de un reglamento que establezca el procedimiento para la

resolucién de estos conflictos que a la fecha no se ha expedido.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo publico
descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio y con autoridad

legal para administrar el sistema de propiedad industrial en México. Su
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mision consiste en proteger juridicamente la propiedad industrial mediante el
otorgamiento de patentes, registro de marcas y atencion a las infracciones en
materia de comercio, asi como la promocion y difusion del sistema de
propiedad industrial, brindando orientacion y asesoria a los particulares para

fomentar el desarrollo tecnolédgico, comercial e industrial del pais.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial surge de un Decreto publicado
en 1993 en el Diario Oficial de la Federacion Mexicana. A partir de 1994, en
virtud de las reformas que se hicieron a la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es
autoridad administrativa en la materia por lo que se le confieren en la Ley de

Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

e Otorgar proteccion a través de patentes, registros de modelos de
utilidad y disefios industriales, registros de marcas, avisos comerciales
y publicacion de nombres comerciales; autorizar el uso de

denominaciones de origen y proteger los secretos industriales.

e Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad
industrial y que constituyan competencia desleal, asi como aplicar las

sanciones correspondientes.

e Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las
mejores técnicas y la difusion de los conocimientos tecnoldgicos
dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de
tecnologia para coadyuvar a la actualizacion tecnologica de las
empresas mediante la divulgacion de acervos documentales de
informacion  tecnolégica contenidos en medios electrénicos,
microfilmes y papel, asi como de la situacion que guardan los

derechos de propiedad industrial en el extranjero.
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Promover la cooperacion internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas

del registro y proteccion legal de la propiedad industrial en otros

paises.

Por otra parte La Direccion Divisional de Promocion y Servicios de
Informacién Tecnoldgica del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, tiene como objetivos contribuir el establecimiento de una
nueva cultura de propiedad industrial entre los distintos sectores del

pais, asi como difundir los beneficios que ésta ofrece.

Una de las tareas de la Promocién del IMPI, se basa en la
capacitacion de recursos humanos, que consiste en fomentar entre las
personas, empresas e instituciones de investigacion o ensefianza
superior, el conocimiento y alcance de esta proteccidén para incentivar
la creatividad y la proteccién de las invenciones y los signos distintivos

en beneficio de las actividades industriales y comerciales.

Por ello, la Direccion Divisional de Promocion y Servicios de
Informacién Tecnoldgica, dentro de sus actividades, lleva a cabo
seminarios y talleres de propiedad industrial en donde se abordan
diferentes tdpicos que enfatizan la importancia de la proteccién de las
invenciones, el papel que desempefian las marcas en el comercio, el
combate a la pirateria y competencia desleal, asi como la utilizacion
de la informacion tecnolégica como herramienta para la

competitividad, entre otros temas.
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Instituto Nacional de Derecho de Autor (México)

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, de acuerdo con la Ley Federal de
Derecho de Autor Mexicana (1996) es una autoridad administrativa en

materia de derechos de autor y derechos conexos (Articulo 208 y siguientes).

Dentro de las funciones del Instituto Nacional de Derecho de Autor se
encuentra proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creacion de
las obras artisticas y literarias, llevar el registro publico del derecho de autor,
mantener actualizado su acervo histérico y promover la cooperacion
internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y

proteccion del derecho de autor y derechos conexos.

Asimismo el Instituto Nacional de Derecho de Autor tiene facultades para
realizar investigaciones respecto a presuntas infracciones administrativas,
solicitar a las autoridades competentes la practica de visitas de inspeccion,
ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la
violacién al derecho de autor y derechos conexos, imponer las sanciones
administrativas que sean procedentes, y las demas que le correspondan en
los términos de la presente Ley, sus reglamentos y demas disposiciones

aplicables.

La Ley Federal de Derecho de Autor en su articulo 217 establece un
procedimiento de avenencia a través del arbitraje como una alternativa a la
via judicial a la que pueden acudir aquellas personas que consideren que le
son afectados los derechos protegidos por esta Ley (articulo 1°). El
procedimiento administrativo de avenencia se substancia ante el Instituto, a
peticion de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto
surgido con motivo de la interpretacibn o aplicacion de esta Ley y sera

llevado a cabo conforme a lo siguiente:
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Se iniciard con la queja, que por escrito presente ante el
Instituto quien se considere afectado en sus derechos de autor,
derechos conexos y otros derechos tutelados por la presente

Ley;

Con la queja y sus anexos se dara vista a la parte en contra de
la que se interpone, para que la conteste dentro de los diez

dias siguientes a la notificacion;

Se citara a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que
de no asistir se les impondr4 una multa de cien veces el salario
minimo general diario vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se
llevara a cabo dentro de los veinte dias siguientes a la presentacion de

la queja;

En la junta respectiva el Instituto tratara de avenir a las partes
para que lleguen a un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la
junta de avenencia puede diferirse las veces que sean
necesarias a fin de lograr la conciliacion. El convenio firmado
por las partes y el Instituto tendra el caracter de cosa juzgada y

titulo ejecutivo;

Durante la junta de avenencia, el Instituto no podra hacer
determinacién alguna sobre el fondo del asunto, pero si podra

participar activamente en la conciliacion;

En caso de no lograrse la avenencia, el Instituto exhortara a las
partes para que se acojan al arbitraje establecido en el Capitulo

Il de este Titulo;
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e Las actuaciones dentro de este procedimiento tendran el
caracter de confidenciales y, por lo tanto, las constancias de las
mismas solo seran enteradas a las partes del conflicto o a las

autoridades competentes que las soliciten.

De acuerdo con articulo 219 de la Ley Federal de Derecho de Autor en el
caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por esta
Ley, las partes podran someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual
estard regulado conforme a lo establecido en este Capitulo, sus
disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Codigo de

Comercio.

De acuerdo con el articulo 220 de esta ley las partes podran acordar

someterse a un procedimiento arbitral por medio de:

I. Clausula Compromisoria: El acuerdo de arbitraje incluido en un contrato
celebrado con obras protegidas por esta Ley o en un acuerdo independiente
referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre

ellos, y

II. Compromiso Arbitral: El acuerdo de someterse al procedimiento arbitral
cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes al

momento de su firma.

El grupo arbitral se formara de la siguiente manera: cada una de las partes
elegirda a un arbitro de la lista que proporcione el Instituto, cuando sean mas
de dos partes las que concurran, se deberadn poner de acuerdo entre ellas
para la designacion de los arbitros; en caso de que no haya acuerdo, el
Instituto designara a los dos arbitros, y entre los dos arbitros designados por
las partes elegiran, de la propia lista al presidente del grupo.
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El procedimiento arbitral podra concluir con el laudo que lo dé por terminado
o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste. Los laudos se dictaran
por escrito, seran definitivos, inapelables y obligatorios para las partes;
deberan estar fundados y motivados, y tendran el caracter de cosa juzgada y

titulo ejecutivo.

Dentro de los cinco dias siguientes a la notificacion del laudo, cualquiera de
las partes podra requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al Instituto
y a la otra parte, que aclare los puntos resolutivos del mismo, rectifique
cualquier error de célculo, tipografico o cualquier otro de naturaleza similar,
siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo. Los gastos que se
originen con motivo del procedimiento arbitral correran a cargo de las partes.
El pago de honorarios del grupo arbitral serd cubierto conforme al arancel

gue expida anualmente el Instituto.

Network Information Center (NIC)

Los Centros de Informacion de la Red como NIC Chile (www.nic.cl), NIC Peru
(www.nic.pe), NIC México (www.nic.mx), entre otros son autoridades
responsables de la asignacién y registro de nombres de dominio en su propio
pais; cada uno de ellos tiene sus procedimientos especiales para la
resolucién de disputas. Cada NIC es autbnomo, algunos como el de Perq,
Chile y México han establecido procedimientos propios, otros como
Venezuela y Guatemala se han adherido al procedimiento de la Politica
Uniforme de Resolucion de Disputas de la ICANN y otros como Argentina,
Paraguay Yy Bolivia tienen que recurrir a la justicia ordinaria con los

inconvenientes que eso implica (Ovidio Salgueiro, J. 2.003).

Muchos de los registradores locales han conformado su propio centro de

solucion de controversias; y otros se han sometido y remitido a los ya
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aprobados por la ICANN. Sin embargo unos y otros se someten a la Politica
de Resolucion de Disputas de la ICANN y la han adoptado como propia.

Cibertribunal Peruano

El Cibertribunal Peruano es un Organo de resolucion de conflictos y
controversias ocurridas en Internet y por el uso de éste. Es competente para
evaluar las controversias relacionadas con el comercio electronico, la
contratacion electrénica, los contratos informaticos, la propiedad intelectual e
industrial, los derechos de autor, el marketing en Internet y actos de

competencia desleal en la red.

La finalidad del Cibertribunal Peruano es constituirse en una via alternativa
eficaz de resolucion de conflictos mediante la institucionalizacion de la
conciliacion y el arbitraje. Las resoluciones o acuerdos conciliatorios
proferidos por esta instancia tienen caracter de cosa juzgada, es decir,
producen todos los efectos de una sentencia firme.

Una vez presentada la solicitud de arbitraje, el Cibertribunal Peruano opera
como un Centro de Arbitraje entre las partes donde la comunicacién entre los
representantes del mismo se desarrolla mediante correo electrénico. Las
audiencias de arbitraje se realizan utilizando en algunos casos el correo
electrénico y en otros se aplicaran sesiones de chat y de video conferencia

entre las partes en conflicto y el Tribunal.

Se usaran sistemas de encriptacion que aseguraran la confidencialidad de
las comunicaciones. Si la solicitud de arbitraje es presentada por una sola
parte, se publicara en la Pagina Web del Cibertribunal Peruano una resefia
de la solicitud o demanda para alentar la respuesta de la contraparte.
Finalizado el caso, se publicara en la Pagina Web del Cibertribunal Peruano

un resumen de la resolucién unicamente con el fin de crear precedentes.
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En el caso de la conciliacién, una vez presentada la solicitud, el Cibertribunal
Peruano opera como un ente Conciliador entre las partes. En caso de que
las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio (o de llegarse a un acuerdo

conciliatorio parcial), actia en un segundo nivel como un Tribunal Arbitral.

La comunicacion entre los representantes del Cibertribunal Peruano se
desarrollard mediante correo electronico. Las sesiones de conciliacion se
realiza utilizando en algunos casos el correo electrénico y en otros se
aplicaran sesiones de chat y de video conferencia entre las partes en
conflicto y el Tribunal; se usaran sistemas de encriptacion que aseguraran la

confidencialidad de las comunicaciones.

Si la solicitud de conciliacion es presentada por una sola parte, se publicara
en la Pagina Web del Cibertribunal Peruano una resefia de la solicitud o
demanda para alentar la respuesta de la contraparte. Finalizado el caso, se
publicara en la Pagina Web del Cibertribunal Peruano una sumilla de la

resolucién unicamente con el fin de crear precedente.

Acuerdo de la Organizacion Mundial de Comercio (OMC)
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio

Segun documento de la OMC (2.003), el grado de proteccién y respeto de los
derechos intelectuales variaba de acuerdo a la legislacién de los diversos
paises, pero a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor
importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de
tensiones en las relaciones econdmicas internacionales. En este sentido se
consideré que la manera de crear mas orden y previsibilidad era resolver

sistematicamente estas diferencias y establecer nuevas normas comerciales
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convenidas internacionalmente en la esfera de los derechos de propiedad

intelectual.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionado con el Comercio constituye un intento de proteger estos
derechos en los distintos paises y someterlos a normas internacionales
comunes. Su objetivo consiste en velar por que existan normas adecuadas

de proteccidn en todos los paises miembros.

Asimismo, el Acuerdo establece que los gobiernos miembros estan obligados
a establecer en su respectiva legislacién nacional procedimientos y recursos
para garantizar eficazmente el respeto de los derechos de propiedad
intelectual. Este Acuerdo esta disefiado para dirimir controversias entre los
paises miembros de la OMC y lograr un consenso negociado, las partes
pueden convenir voluntariamente en recurrir a otros medios de solucién de
diferencias, como los buenos oficios, la conciliacion y el arbitraje (Articulos 64

y siguientes).

Por dltimo se concluye que existen diversos centros que se encargan de
promover el estudio y la investigacion de los derechos de propiedad
intelectual con el fin de lograr un mejor conocimiento de los mismos en los
miembros de la sociedad de manera de obtener una efectiva proteccion de
estos derechos. Muchos de estos centros cuentan con procedimientos
propios para la resolucién de los conflictos que se presentan en la propiedad
intelectual e industrial aplicando mecanismos alternativos como la mediacion
y el arbitraje, mientras que otros se remiten al procedimiento aprobado por la
Politica de Resolucion de Disputas de la Corporacion para la Asignacion de

Nombres y Numeros de Internet (ICANN).



CAPITULO VI

VENTAJAS DE RESOLVER LOS CONFLICTOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS

El objetivo de este capitulo consiste en evaluar las ventajas que ofrece a las
partes la aplicacion de la mediacién y el arbitraje como mecanismos de
solucion de los conflictos de propiedad intelectual. Asimismo se hace
referencia a los factores que deben tomar en cuenta las partes cuando
deciden resolver un caso de derecho de autor a través de los procedimientos

alternativos de resolucion de conflictos.

Los conflictos de propiedad intelectual pueden resolverse haciendo uso de la
via judicial; sin embargo muchas veces su solucion es alcanzada a través de
los mecanismos alternativos como la mediacion y el arbitraje debido a que
éstos se adaptan mejor a la naturaleza internacional de estos conflictos. El
incremento del interés en la aplicacion de la mediacion y el arbitraje como via
de resolucion de los conflictos surge por la insatisfaccion de las partes por
las costas del proceso, los retrasos y la duracién excesiva de los litigios. A
diferencia de la via judicial los mecanismos alternativos se caracterizan por
su informalidad, la voluntariedad de las partes la cual es piedra angular en la
mediacién y el arbitraje, la confidencialidad y la posibilidad de escoger
mediadores o arbitros especializados en el tema proporcionando a las partes

involucradas en el conflicto un ahorro de tiempo y de dinero.

Muchas veces el incremento de los conflictos entre comerciantes o
empresarios se ven agravados cuando se dan entre partes que tienen una
nacionalidad distinta y estan regidos por sistemas juridicos distintos y como

es logico cada parte desea que el conflicto sea sometido a los tribunales de

129
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su pais de origen lo cual provoca una natural preocupacion a la otra parte
involucrada al tener que someterse a tribunales desconocidos. Para Rosell,
M. (2.001, 2) al no existir otros tribunales que los publicos de cada pais y
siendo estos inadecuados para la resolucion de disputas sobre transacciones
comerciales internacionales, el arbitraje es visto como el medio més idéneo
para la resolucion de estos conflictos por su celeridad, confidencialidad y

economia de costos.

En este orden de ideas, Rojas, |. (2.000, 18) sefiala que las disputas
concernientes a la violaciébn de contratos de licencias sobre propiedad
intelectual, convenios de distribucion, competencia desleal, robo de secretos
industriales, licencias sobre una marca comercial y la validez y titularidad de
un derecho de autor suponen una serie de hechos de contenido juridico, asi
como de informacion privilegiada de técnicas comerciales o de mercadeo,
cuyos poseedores 0 propietarios no desean que las disputas en que se ven

involucrados sean expuestos a la publicidad de un juicio ordinario.

Beneficios de utilizar la mediacion en los conflictos de

propiedad intelectual

La clave para valorar la mediacibn como una via de solucién de disputas
consiste en entender que en la mediacion el control de la solucion esta en
manos de las partes; que éstas por si mismas crean su propia solucion. Las
partes no se encuentran constreflidas por los argumentos de su oponente
como demandante y demandado tal como sucede en el juicio ordinario o por
los hechos que definen la disputa formalmente sino que a diferencia de la

jurisdiccién ordinaria en la mediacién las partes se enfocan en sus
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necesidades e intereses reales los cuales a menudo no son reflejados en un

juicio formal de disputas de propiedad intelectual.

Al someter su conflicto a mediacion las partes no renuncian a su derecho de
acudir a la via judicial; por el contrario si las partes no logran ponerse de
acuerdo éstas son libres de resolver su conflicto a través de otras vias como

el arbitraje o el juicio ordinario.

De acuerdo con Anway, S. (2.002, 1) las disputas sobre derecho de autor
pueden ser resueltas en forma mas apropiada utilizando la via de la
mediacién debido a que ésta disminuye en gran medida los altos costos
financieros que se derivan de un litigio ordinario sobre asuntos de propiedad
intelectual y mantiene las relaciones comerciales y la reputacién de las
partes, naturales o juridicas, involucradas en la disputa; permite a las partes
seleccionar mediadores expertos en asuntos sobre derechos de autor y evita
soluciones ambiguas o adversas hacia una de las partes, que podrian

derivarse de juicios ordinarios.

Uno de los principales aportes de los procedimientos alternativos de solucién
conflictos en la propiedad intelectual es la posibilidad que tienen las partes
involucradas en el conflicto de escoger mediadores o arbitros especializados
en la materia y con experiencia previa en asuntos técnicos que a menudo
contienen los conflictos de propiedad intelectual. Esto les ahorra tener que
gastar tiempo y dinero en llevar expertos al proceso para ensefiar a los
jueces y donde se corre el riesgo de que éste dicte una decision equivocada
por dejarse llevar por las apariencias y no estar familiarizado con los

aspectos contenidos en la Ley Sobre Derecho de Autor.

Para Luppino, P. (2.000, 2) los conflictos informaticos de contenido técnico
cuyo lenguaje es muy especifico y poco formal, se contraponen al habitual
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lenguaje legal y formal que se utiliza en los juicios ordinarios. Por otro lado
en este tipo de conflictos las pruebas generalmente son efimeras; el
ritualismo y las caracteristicas propias de los procesos judiciales hacen
imposible verificar la prueba en el lugar y momento oportunos debido a que
la misma se destruye con el tiempo o estan expuestas a que se le hagan
modificaciones. Este autor concluye que la justicia y la informética parecen
andar por vias distintas y a una velocidad diferente, y aun cuando se
avanzara en la justicia tradicional ésta no pareciera ser apta para resolver
determinados asuntos, bien sea por la imposibilidad material de comprender,
por la falta de legislacion, por la dificultad de probar los ilicitos cometidos o
por su lento desarrollo frente al rdpido avance de las nuevas tecnologias de

las ciencias informaticas.

De acuerdo con una evaluacion realizada en Marzo de 2.003 a los Servicios
de Mediacion Tecnolbgica entre los beneficios de la mediacién en disputas
referidas a temas de alta tecnologia se encuentran el ahorro significativo de
tiempo y dinero, comparado con un juicio ordinario; el control de las partes
sobre el acuerdo mediado, debido a que éstas pueden coordinar con el
mediador una solucién que no implique un perjuicio para una de las partes;
esto es muy importante en litigios sobre materias de alta tecnologia, donde
las partes no corren el riesgo de que el juez mal interprete ciertos términos

gue no le resulten familiares.

Otra de las ventajas de la mediacion es que mantiene y en algunos casos
refuerza las relaciones comerciales; cada empresa quiere mantener a sus
clientes y una demanda judicial puede alejar a cierta parte de su clientela,
incitandola a no honrar sus compromisos economicos. La mediacion puede
eliminar la insatisfaccion de algunos clientes, asegurar sus pagos y asentar

las bases para futuras negociaciones, es decir, ademas de resolver los
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problemas, la mediacién puede fomentar el surgimiento de nuevos negocios

como acuerdos de servicios, asociaciones y ventas.

La mediacion también ofrece a las partes la posibilidad de tener el control
sobre los costos del proceso, ya que en los sistemas privados de mediacion

lo usual es pactar los honorarios de antemano con el mediador

Los asuntos de propiedad intelectual en general son costosos si se resuelven
por la via del litigio; buena parte del costo viene dado por la preparacion del
juicio, el volumen de las pruebas, los testimonios de profesionales expertos
que intervienen en el juicio; lo que se podria evitar si las partes llegaren a un

acuerdo por la via de la mediacion.

El mediador debe guardar secreto profesional de todos los hechos o
circunstancias que hayan llegado a su conocimiento a través de la
mediacién; nadie mas que las partes debe saber lo que ocurre en el proceso
de mediacion, ello preserva su reputacién, mantiene la disputa fuera de las
criticas del publico en general y constituye una importante ventaja en los
conflictos de propiedad intelectual en los que se ven involucrados secretos
comerciales que contienen informacién técnica confidencial; lo que se diga
en el proceso de mediacibn no puede ser usado en un futuro litigio.
Igualmente es confidencial el resultado de la mediacién, lo que impide una
publicidad dafiosa o la divulgacion de un precedente como ocurre en la

jurisprudencia.

Por ser la mediacion un proceso en donde se requiere la cooperacion de
ambas partes, su caracter informal y su brevedad permiten que en ciertos
casos la relacion entre las partes se preserve en gran medida, esto es una

ventaja importante en las disputas sobre propiedad intelectual por las
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asociaciones de negocios que a menudo existen entre las partes (Anway, S.
2.003).

Como una via para evitar que se alteren las relaciones contraidas con
anterioridad por las partes en virtud del conflicto surgido, la mediacion

proporciona un proceso amigable para la resolucion de su conflicto.

De acuerdo con Plant, D. (1999, 19) un mediador facilita la comunicacién y la
negociacion con el fin de que las partes encuentren la solucion a su disputa;
el mediador trata de ayudar a las partes a entender sus propios intereses y
necesidades asi como los de su adversario y las ayuda a obtener una
solucién que las beneficie a ambas. Las partes pueden lograr una solucion a
su problema tomando en consideracién sus realidades econdmicas y la

importancia de preservar su relacion.

Ventajas de la aplicacion del arbitraje en los conflictos de

propiedad intelectual

De acuerdo con Niblett, B. (2.003) el caracter de las controversias de
propiedad intelectual hace que éstas puedan ser resueltas con mayor
propiedad por la via del arbitraje mas que por el litigio. Los conflictos sobre
propiedad intelectual a menudo tienen caracter internacional ya que debido a
la naturaleza intangible de esta propiedad hace que ésta sea facilmente
transportable y pueda ser transmitida por teléfono o enviada por satélite o por
la red de un computador. Los convenios multilaterales como el Convenio de
Paris y el Convenio de Berna estan diseflados para proteger

internacionalmente los derechos de propiedad intelectual e industrial.
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El arbitraje es un proceso consensuado en el que terceras personas
resuelven las disputas dentro de ciertos parametros que han sido acordados
con anterioridad; las partes han consentido en resolver su disputa utilizando
un tribunal de arbitraje. A diferencia del juicio ordinario, las partes pueden
disefiar e implementar su propio tribunal, pueden escoger sus arbitros, los
temas que quieren someter al arbitraje, el lugar, los procedimientos, los

honorarios y la forma del arreglo o soluciéon de la disputa (Plant, D. 1999, 14)

El sometimiento de las partes de un negocio o controversia para ser resuelto
por la via del arbitraje, elimina las dificultades que se presentan en el
comercio internacional en materia de jurisdiccion. En efecto, como las
personas que intervienen en las relaciones comerciales de este orden
pertenecen generalmente a distintas soberanias, surge la cuestidon sobre si el
conflicto deberd someterse a los Tribunales del domicilio del demandado o a
los del territorio donde nacié la relacién juridica, o a los jueces del Estado
donde se encuentran los bienes materia de la controversia, etc. Aun cuando
tales obstaculos podrian resolverse mediante la adopcion de normas de
Derecho Internacional Privado o también mediante la armonizacion de las
legislaciones, algunas organizaciones internacionales y tratadistas en la
materia han sugerido que en ausencia de tales vias de solucién, el mejor
camino es el arbitraje, porque en el compromiso o en la clausula arbitral, las
partes pueden determinar o prever las normas y tribunales a que se

someteran en el futuro (Echeverria, R, 2.000, 20).

En este mismo orden de ideas Rosell, M. (2.001) sefala que el arbitraje
resulta una via idénea para la resolucion de conflictos sobre transacciones
comerciales internacionales por las ventajas que ofrece: celeridad en la
solucion de las disputas, los asuntos son tratados con la maxima

confidencialidad por parte de los arbitros, oportunidad de escoger verdaderos
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profesionales con experiencia y prestigio reconocido en diversos campos, los
conflictos son resueltos con total imparcialidad y neutralidad y Ila
obligatoriedad de ejecucion de la decision dictada por el arbitro pudiendo ser
objeto de ejecucion forzosa en caso de incumplimiento. Si el proceso de
arbitraje es aplicado en forma apropiada éste ofrece a las partes un maximo
de autonomia, minima intromision por parte de los juzgados, seleccion por
las partes de arbitros con experiencia en el area de la propiedad intelectual,
posibilidad de elegir la aplicacion del derecho sustantivo de fondo,
informalidad procesal y ejecucion del laudo arbitral como una sentencia

judicial.

Otra ventaja del arbitraje como lo sefala Plant, D. (1999, 30) es que los
fallos en el arbitraje, a diferencia de los juicios en la Corte, son facilmente
ejecutados en muchos paises bajo la proteccién de la Convencion de Nueva
York sobre reconocimiento y ejecutabilidad de sentencias arbitrales

extranjeras.

El arbitraje proporciona efectividad en la ejecucion de la decision; es
importante sefialar que en el arbitraje internacional la tendencia actual se
dirige a la posibilidad de ejecucion de los laudos arbitrales sin necesidad de
un previo procedimiento de exequatur mediante la presentacién del fallo a un
juez nacional, quien sélo controlara que dicho fallo haya sido dictado de
acuerdo con las reglas establecidas por su pais de origen y que cumpla con
los requisitos que debe llevar el fallo arbitral nacional para ser ejecutable.

Segun Niblett, B. (2.003) un rasgo distintivo en las disputas de derecho de
autor es que éstas se refieren a menudo a materias técnicas sumamente
especializadas que solo pueden ser adjudicadas a una persona con

conocimientos en dicha area; esto se hace manifiesto en los casos de
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patentes cuya caracteristica reside en un tema reciente de alta tecnologia, en
programas de computacién o en disputas sobre secretos comerciales.

En estos casos la ventaja del arbitraje reposa en que el tribunal que sea
escogido posea el conocimiento técnico para que sea capaz de apreciar la
complejidad del tema; las partes pueden seleccionar un tribunal que esté
familiarizado con la materia técnica en disputa para que pueda evaluar y

recibir con mayor facilidad la evidencia presentada.

El juez debe ser capaz de mantener un dialogo provechoso con el experto
llevado al juicio, utilizar su mismo lenguaje técnico y entender la complejidad

del tema.

Otra de las ventajas que el arbitraje ofrece es la confidencialidad la cual se
hace necesaria cuando se trata de asuntos sobre derechos de autor, temas
sobre secretos comerciales o cuando se trate de asuntos relativos al método
de uso de una patente sobre ciertas tecnologias o una lista de clientes cuyo

conocimiento publico daria ventajas al competidor.

En el arbitraje sélo las partes involucradas necesitan conocer lo que esta
ocurriendo, de manera de preservar la reputacion de las mismas; las disputas
permanecen secretas en momentos criticos para alguna de las partes y la
solucion negociada es confidencial por lo tanto no puede ser utilizada como

jurisprudencia en litigios futuros.

Al igual que en la mediacion en el arbitraje las partes son enteramente libres
de escoger a un arbitro o varios arbitros con competencia y experiencia y
dispuesto a hacer el mejor arreglo para resolver la disputa. Los conflictos
sobre patentes donde la propiedad reside en una materia original, los
conflictos relativos a programas de computacion y las disputas que

involucran secretos comerciales los cuales no deben ser divulgados al
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publico se ajustan mejor para ser resueltos por la via del arbitraje. Como
sefala Howell, A. (1996, 1) los conflictos relacionados con competencia
desleal que implique la violacion o uso indebido de un signo distintivo o de
una patente o cualquier derecho similar y en el que no exista ninguna
relacion contractual previa entre las partes, podria ser sometido también al
conocimiento de los &rbitros, siempre que las partes asi lo decidan luego de

surgido el conflicto.

En el arbitraje las partes seleccionan de forma voluntaria a un tercero
(neutral) para que atienda su caso, quien debe tener experiencia, estar
dispuesto a ayudarlas cuando lo necesiten, con voluntad para emprender un
proceso arbitral y capaz de entender el asunto de que trata la controversia;
las disputas de propiedad intelectual requieren que el arbitro tenga habilidad
para tratar asuntos técnicos como por ejemplo software, biotecnologia,
variedades vegetales y marketing; un entendimiento en la practica de la

industria también es importante.

En el arbitraje, las partes escogen uno o varios arbitros para que logren una
decision en relacion con la disputa; el procedimiento arbitral se desarrolla de
manera formal, al igual que un juicio ordinario hasta lograr una decisién cuyo
cumplimiento es obligatorio. La naturaleza obligatoria de este dictamen
arbitral puede parecer una desventaja de este sistema de resolucion de
conflictos, pero hay que recordar que para dirimir su disputa las partes han
seleccionado a la persona que de acuerdo a sus credenciales es la mas
competente para entender la complejidad de su controversia, mientras que
en un tribunal ordinario por mas experimentados que sean los jueces, no
existe garantia de que el juez seleccionado sea el mas idoneo para entender

ciertas tecnologias y sus peculiaridades (Grove, P. 2.002, 3).
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En estos casos un Tribunal Arbitral familiarizado con los asuntos técnicos
tiene la ventaja de que puede evaluar las pruebas, tener un dialogo
provechoso con un experto que intervenga en el proceso arbitral utilizando el
mismo lenguaje técnico que comprenda los términos confidenciales de estos
asuntos que hacen que el arbitraje sea un mecanismo efectivo de resolucion
de disputas. Mientras que en el litigio las partes deben llevar expertos al
juicio para ensefar al juez sobre los asuntos técnicos contenidos en los
conflictos de propiedad intelectual, el juez por no conocer la Ley sobre
Derecho de Autor puede guiarse por las apariencias y dictar un fallo
equivocado. Los jueces a pesar de poseer una amplia cultura juridica no
estan en condiciones de conocer los usos y practicas comerciales en los

asuntos de propiedad intelectual.

En este orden de ideas Echeverria, R. (2.000, 59) sefala que ante una
concurrencia nutrida de publico, el juez menos ecuanime se torna exigente y
justo ante la sensata opinion publica que observa de cerca sus actividades.
Sin embargo, la publicidad de los asuntos que se discuten en el foro es
considerada perjudicial por las personas interesadas en la controversia,
deseandose que aquellos asuntos mas delicados no sean mostrados en su

realidad mas cruda al publico.

En una disputa la buena reputacion de compafias o industrias importantes
puede perderse facilmente, por esta raz6n para muchas compafias la
naturaleza privada de los procedimientos alternativos es de vital importancia;
no es aconsejable que la disputa de una compafia con otra o con un cliente

se ventile al publico.

Otra ventaja del arbitraje es que las partes pueden definir el proceso y
controlarlo, pueden escoger el lugar de reunion y la posibilidad de establecer

reglas sencillas y seguras para la resolucién de cada caso.
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De acuerdo con Plant, D. (1999, 18) la informalidad es otro atributo positivo
del arbitraje; es decir, la posibilidad de reunirse en cualquier lugar. El dejar
atras el local legal del sistema judicial es una ventaja en las disputas de
propiedad intelectual ya que los arbitros pueden estar mejor equipados que

las cortes para dictar soluciones practicas.

Para Vaillant, F. (2.001, 53) una de las mayores ventajas que ofrece el
arbitraje es que la solucion de los conflictos por esta via es pacifica, menos
combativa que el litigio y por lo tanto reduce el sentimiento de violencia
derivado del enfrentamiento entre partes que se percibe cuando la
controversia se ventila ante un juicio ordinario. El arbitraje en cierta medida

ayuda a disminuir el caracter conflictual o la litigiosidad de la controversia.

Limitaciones de los mecanismos alternativos de resolucion

de conflictos

Mientras que en una Corte se tiene la autoridad de ordenar a las partes
someter su asunto a una jurisdiccion para ser juzgado en un procedimiento
judicial, no hay medios que obliguen a las partes a resolver su disputa a
través de los procedimientos alternativos. Estos procedimientos son
asumidos comunmente como una via de resolucion de disputas so6lo en el

contexto de las relaciones contractuales.

Segun Roque, C.; Gobbi, M. Padilla, R. (1997, 219) el juicio ordinario genera
la obligacion para el demandado de comparecer y contestar la demanda
judicial, so pena de ubicarse en una situacion desfavorable de rebeldia. En la
mediacién las partes resuelven su conflicto y alcanzan un acuerdo por esta

via si ambas asi lo desean. Si bien la voluntariedad se presenta también en
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la mediacion como una ventaja, los conflictos surgen cuando alguna de las

partes se encuentra renuente a ejecutar cualquier soluciéon negociada.

En las Cortes donde se ordena la mediacion, las partes pueden ser forzadas
a presentarse en las sesiones de mediacion, pero no pueden ser obligadas a
participar en ésta, ni mucho menos para alcanzar un acuerdo. Las partes son
libres de aceptar o no la propuesta de mediacién debido a que los acuerdos

mediados no son obligatorios (Droulers, D. 2.001, 18).

De acuerdo con Anway, S. (2.002, 13) existen varios mitos relacionados con

el uso infrecuente de la mediacién en las disputas de Derecho de Autor:

Los abogados frecuentemente suponen que a los clientes no les satisface la
idea de someter su controversia a un proceso de mediacion y
consecuentemente se abstienen de recomendarles esta via como una

alternativa al litigio.

Existe en general una aversibn de los abogados por los procesos de
mediacion la cual se deriva de la falsa percepcion de que resolver disputas a
través de la mediacion refleja la pobre habilidad de los abogados en ganar un
caso o que reduce su forma practica general de representacion en litigio. Por
esta razén la mayoria de los abogados cuyos ingresos provienen del
producto de su trabajo en los tribunales pueden percibir la mediacion como
una amenaza a su medio de vida debido a que piensan que mientras mas
conflictos se resuelvan a través de los procedimientos alternativos la

demanda de sus servicios se va a ver disminuida.

Asimismo existe el mito de que las partes deben revelar informacién
confidencial durante el proceso de mediacién; en consecuencia en una
controversia de derecho de autor las partes pueden estar renuentes de

mediar por miedo a que la parte contraria pueda usar el proceso de
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mediacién para conseguir informacion, o como una tactica dilatoria. Se tiene
la creencia de que si el conflicto no se resuelve por mediacion y existe la
necesidad de acudir al litigio, la informacion revelada en el proceso de
mediacion puede ser utilizada por una de las partes para planificar una

defensa mas efectiva en el juicio ordinario.

Los disputantes pueden creer que aunque las conversaciones en un proceso
de mediacion son generalmente confidenciales una de las partes puede

revelar informacién del adversario en un juicio.

Otro argumento que se sefala en este sentido es que la justicia no puede ni
debe ser reducida a un proceso de negociacién. Aunque las partes estén
preparadas para vivir bajo los términos de los negocios y aun cuando estén
preparadas para convivir en una sociedad de forma pacifica se puede estar

condicionando la justicia y los asuntos a ser evaluados por el Estado.

Las partes al acordar resolver su controversia por mediaciéon deben tomar en
cuenta una serie de factores como la naturaleza no obligatoria de la
mediacién y la voluntariedad de comprometerse en mediacion. Las partes
son libres de acatar 0 no los acuerdos mediados debido a que estos no son
obligatorios. Estas caracteristicas y otras que estudiaremos a continuacion
son vistas por algunos autores como limitaciones de la mediacion que
pueden convertirse en inconvenientes para las partes al momento de acordar

someter su conflicto para que sea resuelto por esta via.

El mediador no tiene autoridad para imponer su decision. Cuando acuden a
la mediacién, las partes asumen el riesgo de que a pesar de haber invertido
su tiempo, dinero y energia al final del proceso su conflicto no ha sido
resuelto; sin embargo, esta no resulta una gran desventaja porque en un

proceso de mediacion se puede determinar rapidamente si esta va a
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funcionar o no y en caso negativo las partes pueden retirarse y someter su

conflicto a otra via de soluciébn como el arbitraje o el litigio.

Otra de las desventajas de la mediacion se manifiesta cuando una de las
partes tiene mayor poder financiero, intelectual o emocional; en este caso la
otra parte estaria en una posicion de desventaja a menos que el mediador
pueda evaluar cuidadosamente el acuerdo mediado y asegurarse de que es

justo.

Por otro lado existe una incertidumbre sobre la terminacion del conflicto a
diferencia de lo que ocurre en los procesos adjudicatorios en los que se llega
a una sentencia definitiva o a un laudo en el caso del arbitraje, aun cuando
no se satisfagan los intereses y necesidades de ambas partes y haya un
ganador y un perdedor. Como sefiala Roque, C. y otros (1997) la mediacién
no garantiza que el conflicto sea resuelto, lo que puede prolongar la situacion
de incertidumbre que acompafa a todo conflicto.

Asimismo existe también la dificultad en la mediacion para delimitar el
conflicto debido a que las partes pueden expresar en el proceso de
mediacién cuestiones que no tengan una relacion directa con el conflicto
planteado, por consiguiente es probable que una mediacion planteada por un
determinado reclamo terminen manifestandose otras cuestiones que afectan

a las mismas partes.

Lovenheim, P. (1996, 1.2) sefala que aunque la mediacion ha ganado
popularidad muchos no entienden como funciona por lo que resulta mas facil
decir no a la mediacion que preocuparse por aprender algo nuevo. Las

partes pueden preferir la oportunidad de pelear en la Corte.

En relacion con el arbitraje aun cuando son varias las ventajas que se

atribuyen a la seleccion de un arbitro o varios arbitros para la resolucion de



144

disputas de propiedad intelectual, existen sin embargo aspectos
controversiales que ponen en duda la posibilidad de dirimir este tipo de
conflictos a través del arbitraje; uno de ellos es el factor del orden publico
especialmente cuando los ambitos de la propiedad intelectual atenten contra

los derechos de terceras personas.

En general en la mayoria de las legislaciones de los distintos paises se
establece que los asuntos que afectan el orden publico deben ser resueltos
por la via judicial y no a través de procedimientos privados. Por ejemplo en
materia de propiedad intelectual los casos referidos a la validez de las

patentes o sus infracciones no pueden ser resueltos por arbitraje.

Por ultimo, Plant, D. (1999, 19) sefiala que algunas de las ventajas del
arbitraje son dificiles de alcanzar, particularmente en lo concerniente a las

disputas de propiedad intelectual.

En los conflictos de propiedad intelectual se requiere un alivio que podria ser
alcanzado por otra via distinta del arbitraje, las partes pueden necesitar tener
un precedente legal emanado de la Corte, una o ambas partes pueden
querer garantizar la solucién de su disputa con reglas procesales como
testimonios de personas que determinen la verdad de los hechos alegados,
si el arbitraje es construido de una manera no satisfactoria para las partes o
no es manejado en forma correcta el proceso arbitral puede tomar su propia
vida y convertirse en un proceso costoso, las partes pueden no entender el
arbitraje y asumir que todos los arbitros no hacen mas que dictar soluciones
salomoénicas, la parte que pierde puede sentirse mas confortable después de
perder en una Corte con sus abogados, el litigio como suplemento del
arbitraje puede ser inevitable, el laudo arbitral y su ejecucion pueden ser
dudosos en algunos temas, las diferencias culturales pueden llevar a las

partes a no tener confianza en la institucion arbitral, en sus reglas, en la lista
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de arbitros, otras alternativas para solucionar las disputas pueden ser mas

apropiadas como por ejemplo la mediacion.

Puede concluirse que la mediaciéon y el arbitraje se insertan en la sociedad
como mecanismos alternativos a la jurisdiccion ordinaria. Aunque la
aplicacion de estos mecanismos presenta algunas limitaciones para resolver
los conflictos de propiedad intelectual, a menudo la mediacion y el arbitraje
se ajustan mejor para resolver los conflictos de propiedad intelectual
principalmente por su naturaleza internacional, sobre todo en los conflictos
relativos a transacciones internacionales ocurridos en la red digital donde se
dificulta aplicar la via judicial por no existir otros tribunales que los publicos
de cada pais, por la posibilidad de las partes de escoger arbitros o
mediadores expertos en asuntos sobre derecho de autor con experiencia
previa en cuestiones técnicas cuyo lenguaje se contrapone al habitual
lenguaje legal que se utiliza en los juicios; tanto la mediacion y el arbitraje
preservan la reputacion de las partes al mantener la disputa fuera de las
criticas del publico lo que es una ventaja importante porqgue muchas veces
los conflictos de propiedad intelectual contienen informacion técnica

confidencial.

Por otra parte, las legislaciones de distintos paises sobre propiedad
intelectual, han ido expandiendo el radio de accion de la mediacion y el
arbitraje en materia de propiedad intelectual con el fin de resolver mejor los
pleitos privados y comerciales, asi como para proteger las relaciones juridico-
econdémicas que se dan en los contratos de una duracion prolongada y de
tracto sucesivo que suponen los convenios relativos al ambito de la

propiedad intelectual.



CAPITULO VII
CONCLUSIONES

1) Muchas de las controversias que actualmente se estan presentando en el
area de la propiedad intelectual se originan por la comision de delitos
distintos de los que se encuentran regulados en los ordenamientos juridicos.
La propiedad intelectual es un area que esta en crecimiento producto de las
nuevas formas de reproduccidon y distribucion de las obras intelectuales
originadas por la revoluciéon de las nuevas tecnologias, especialmente la

denominada tecnologia digital.

2) Ante esta situacion se estan demandando nuevas herramientas juridicas
gue ayuden a proteger las obras del ingenio que se estan divulgando sin la
autorizacion correspondiente del titular o de sus derechohabientes. Los
juristas se ven en la necesidad de aplicar viejas normas a delitos no
regulados en los ordenamientos juridicos. En este sentido, es importante que
se reformen los sistemas judiciales para sancionar estas conductas delictivas
y que igualmente exista una colaboracién por parte de los organismos

gubernamentales.

3) Debido a sus caracteristicas particulares la aplicacion de los
procedimientos alternativos en los conflictos de propiedad intelectual
constituyen un medio rapido y efectivo en la resolucion de este tipo de
controversias. La principal ventaja tanto de la mediacion y el arbitraje es su
adaptacion para la solucion de controversias de naturaleza internacional

como sucede a menudo en los casos de propiedad intelectual e industrial.

146
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4) Asimismo como se estudié en este trabajo la mediacién y el arbitraje
poseen otras ventajas que ayudan a que los conflictos de propiedad
intelectual se resuelvan de una forma satisfactoria, como son:

a) su informalidad, debido a que estos procedimientos solo comienzan
cuando las partes se sienten preparadas y han acordado mutuamente
iniciarlos, b) no se establecen otras reglas que las que determinen las
mismas partes; c) su confidencialidad lo que muchas veces es esencial sobre
todo en los conflictos sobre secretos industriales donde las empresas
involucradas no les conviene que su caso sea divulgado para no perder su
reputacion; d) las partes pueden escoger los arbitros y mediadores con los
gue desean trabajar; e) en el caso del arbitraje los arbitros que dictaran el
veredicto de su caso, con la ventaja de que pueden elegir personas expertas
y preparadas quienes entienden el lenguaje técnico y poco formal que

muchas veces se utiliza en estos conflictos, lo que les ahorra tiempo y dinero.

5) Es importante sefialar que por las caracteristicas estudiadas la mediacion
y el arbitraje resultan muchas veces un mecanismo efectivo para la solucién
de controversias de propiedad intelectual sobre todo en los conflictos

surgidos en el ciberespacio donde no existe una regulacion uniforme.

6) Sin embargo, existen conflictos que sélo pueden ser resueltos por la via
judicial como por ejemplo el caso de un autor cuya obra ha sido objeto de
plagio, quien sintiendo que sus derechos le han sido lesionados y que se
trata de una situacion injusta recurra a la jurisdiccion ordinaria con el fin de
ejercer acciones judiciales para obtener la indemnizacion de los dafos y
perjuicios que se le han causado, asi como el reconocimiento de su autoria

sobre la obra.
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7) Aun cuando la aplicacion de la mediacion y el arbitraje para la resolucion
de diversos conflictos comerciales ha aumentado en el ambito mundial,
todavia estos mecanismos son criticados debido a la desconfianza que
existe en las partes de aplicarlos porque se cree que son una estrategia
para dilatar el proceso judicial, no se tiene seguridad en que lo que se
acuerde tenga fuerza para ser ejecutado posteriormente y muchas veces las

partes prefieren ir a juicio para obtener una sentencia definitivamente firme.

8) Finalmente como se analiz6 en este trabajo tanto la via del litigio como la
via del arbitraje y la mediacion resultan idoneas para aplicarlas en los
conflictos de propiedad intelectual e industrial. No obstante, por su misma

naturaleza resultan mas aptas para resolver mejor unos casos que otros.
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