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El Foro de la OMPI para Jueces de Propiedad Intelectual se cre6 en respuesta a la demanda
de los Estados miembros de propiciar el dialogo entre los jueces y brindarles capacitacion y
apoyo para que puedan afrontar mas adecuadamente los retos que origina el creciente
namero de cuestiones novedosas que estdn emergiendo en el ambito de la propiedad
intelectual (PI). El objetivo del foro es establecer una plataforma de intercambio de
informacion y préacticas sobre cuestiones de interés comun entre jueces de distintos paises
y, al mismo tiempo, identificar diversas estructuras judiciales dentro de los marcos juridicos y
economicos nacionales.

La sesion inaugural del foro tuvo lugar en la sede de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, del 7 al 9 de noviembre de 2018.

El foro se estructurd en diez sesiones plenarias, en las que se contd con la activa
participacién del publico, y en las que se examinaron los siguientes temas:

- La funcién judicial en el desarrollo del derecho de la propiedad intelectual y el valor del
dialogo transnacional,

- Sesiones independientes sobre nuevas cuestiones en los ambitos de las patentes, las
marcas y el derecho de autor;

- Especializacion en propiedad intelectual de los tribunales y los sistemas judiciales;

- Recursos para infracciones de la propiedad intelectual cometidas a través de Internet;

- Discrecion judicial en los enfoques en materia de recursos;

- Fortalecimiento de capacidades en el ambito judicial;

- Lafuncién judicial en la evaluacion de las consideraciones de interés publico en el
ambito de la propiedad intelectual.

El formato de las sesiones se concibi6 con el fin de potenciar el dialogo entre los cuatro
panelistas y el moderador y los asistentes del publico y propiciar la continuacion de la
discusion y la creacion de redes al margen del foro.

Participaron como moderadores o panelistas 33 jueces procedentes de los siguientes
paises: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Camerun, Canada, China, Costa Rica,

El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
Ghana, India, Japén, Letonia, Libano, México, Paises Bajos, Perd, Reino Unido, Republica
de Corea, Serbia, Sudéfrica, Suiza, Tailandia y Uruguay.

Con el fin de fomentar un didlogo abierto entre homélogos, la participacion en el foro se
limité a miembros del poder judicial y, en su caso, a miembros de 6rganos cuasijudiciales de
solucion de litigios de PI. En total, participaron en el foro 119 jueces de 64 paises.

En el foro se aplicé la Regla de Chatham House: los participantes podian utilizar
libremente la informacion intercambiada durante los debates, pero no podian revelar la
identidad ni la afiliacién de los panelistas ni de ningun otro participante. Los participantes
hablaron a titulo personal, manifestando sus propias ideas y opiniones y no
necesariamente las de la Secretaria de la OMPI ni las de sus Estados miembros.

El foro se celebro en seis idiomas (espafiol, arabe, chino, francés, inglés y ruso) con
interpretacion simultanea.
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El foro se preparé bajo la direccién y orientacién de una Junta Asesora de Jueces integrada
por: Annabelle Bennett, exjueza, Tribunal Federal de Australia, Sydney (Australia)
(presidenta); Mohamed Mahmoud Al Kamali, Director General, Instituto de Formacion y
Estudios Judiciales, Abu Dabi (Emiratos Arabes Unidos); Colin Birss, juez, Tribunal Superior
de Inglaterra y Gales, Londres (Reino Unido); Edgardo Mateo Ettlin Guazzo, ministro,
Tribunal de Apelaciones, Montevideo (Uruguay); Klaus Grabinski, juez, Tribunal Federal de
Justicia, Karlsruhe (Alemania); Louis T.C. Harms, exvicepresidente, Tribunal Supremo de
Apelacién, Bloemfontein (Sudéfrica); Ki Woojong, juez, Tribunal Superior, Daejeon
(Republica de Corea); Marie-Francoise Marais, exjueza, Tribunal de Casacioén, Paris
(Francia); Maria Rowena Modesto-San Pedro, presidenta, Tribunal Regional de Primera
Instancia, Manila (Filipinas); Max Lambert Ndéma Elongué, presidente, Tribunal de Primera
Instancia, Yaundé Ekounou (Camerun); Kathleen M. O’Malley, jueza, Tribunal de Apelacion
del Circuito Federal, Washington, D.C. (Estados Unidos de América); Manmohan Singh,
presidente, Tribunal de Apelacién en materia de Propiedad Intelectual, Nueva Delhi (India), y
exjuez, Tribunal Superior, Delhi (India); Shimizu Misao, exjuez decano, Tribunal Superior de
Propiedad Intelectual, Tokyo (Japén); Tao Kaiyuan, jueza, vicepresidenta, Corte Popular
Suprema, Beijing (China), y Vesna Todorovi¢, jueza, Tribunal Mercantil de Apelacion,
Belgrado (Serbia).



Inauguré el foro el Sr. Frits Bontekoe, consejero juridico de la OMPI. EIl Sr. Bontekoe tomo
nota de la diversidad representada en el publico, integrado por jueces con muchos afios de
experiencia en resolucién judicial de causas judiciales relativas a la Pl y otros con una
experiencia mas reciente en ese tipo de causas. Observé que varios de los jueces que
asistieron al foro participan activamente en la potenciacion de las capacidades del poder
judicial de sus paises, ya sea mejorando los sistemas de administracion judicial o
contribuyendo a la formacién continua de jueces homélogos.

El Sr. Bontekoe describié el nuevo enfoque que la OMPI aplica a la administracién judicial de
la PIl, que combina las actividades de larga data de la OMPI, destinadas a fortalecer las
capacidades judiciales, con un enfoque méas amplio y sisteméatico de colaboracion con las
autoridades judiciales nacionales. Explicé que, para ello, se organizara cada afio una
plataforma mundial para que los jueces puedan intercambiar practicas Utiles sobre la
elaboracion y aplicacion de leyes de Pl y sobre la funcién de los jueces y su evolucion,
ademas de crear una red internacional de jueces. Sefiald, ademas, que la OMPI esta
trabajando en la creacién de un recurso de informacion en Internet, abierto y gratuito, que
facilitara el acceso a sentencias judiciales de PI.

Para concluir, el Sr. Bontekoe explico que la finalidad del foro es que los jueces participantes
puedan aprovechar las ventajas que aporta el intercambio de informacion y de puntos de
vista sobre la evolucion de la jurisprudencia y los sistemas judiciales en todo el mundo, y
sefialé que los criterios judiciales que los diferentes paises aplican a cuestiones de PI
dependen de sus circunstancias particulares, como su tradicién juridica, contexto econémico
y prioridades politicas.

El director general de la OMPI, Sr. Francis Gurry, describié el panorama internacional de la
Pl actual y el papel que ha desempefiado la OMPI a ese respecto. Sefial6 tres tendencias
persistentes durante los Ultimos diez afios: en primer lugar, el aumento de la demanda de PI
en todo el mundo, a un ritmo que supera la tasa de crecimiento de la economia mundial; en
segundo lugar, la transformacién de la geografia en que se origina PI (en 2017, mas del 60%
de todos los activos de PI procedian de Asia), en consonancia con las tendencias
demogréficas y econdmicas y otros indicadores de la produccién tecnolégica; y en tercer
lugar, la creciente complejidad de la Pl, que es un agente de cambio fundamental en la
sociedad. Ademas de la complejidad de la arquitectura nacional, plurilateral y multilateral
gue genera obligaciones en materia de PI, la complejidad del objeto de la Pl es en si misma
fundamental.

El director general presenté resumidamente la labor de la OMPI, en particular en las esferas
de los sistemas mundiales de PI, el fortalecimiento de capacidades, el mantenimiento de la
infraestructura técnica que vincula las oficinas de Pl de todo el mundo y la custodia de 26
tratados multilaterales. Se refiri6 ademas a las dificultades que se plantean actualmente en
los procesos de establecimiento de normas en todo el sistema multilateral, sefialando el
contraste entre la lentitud con que se elaboran nuevas normas y la gran necesidad de
elaborar normas internacionales como consecuencia de la globalizaciéon. La comunidad
internacional tendra que abordar importantes dificultades que ya se vislumbran en el
horizonte, dimanantes de la transformacion tecnolégica que estdn experimentando las
sociedades y economias de todo el mundo.
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A su juicio, el poder judicial serd un importante componente en el desarrollo del futuro marco
internacional que regira los derechos de Pl en la economia mundial. Muchos paises se
enfrentan a nuevas cuestiones de Pl generadas por la globalizacion de la actividad
econdémica. Al mismo tiempo, como consecuencia del vertiginoso ritmo de la transformacion
tecnoldgica, que las legislaturas no pueden seguir, las politicas van con retraso para dar
respuesta a esas nuevas cuestiones. Asi, el poder judicial va a tener un papel

fundamental -y en algunos lugares ya lo esta teniendo- en cuestiones a las que todavia no
se ha dado una respuesta de politica legislativa.

En este contexto, el director general sefialé que la OMPI puede constituir un foro de
intercambio de informacion y experiencias, una funcién importante en un mundo globalizado,
pero también diverso desde el punto de vista cultural, politico y social. Ademas, la OMPI
puede impulsar el conocimiento colectivo de la situacién de la administracion judicial de la Pl
mediante la compilacién, con la cooperacion de los tribunales nacionales, de datos
empiricos sobre las diferencias en los sistemas judiciales de todo el mundo. Por ejemplo,
datos sobre lo que significan esas diferencias en lo que respecta a la politica de Pl, el
volumen de casos de Pl y la relacion entre las solicitudes de Pl y las causas judiciales que
se dirimen en los tribunales.

El director general agradeci6 a los jueces su respuesta positiva a la nueva labor judicial de la
OMPI, y expreso su confianza en que, mediante su cooperacion, la OMPI y las autoridades
judiciales nacionales podran dar apoyo colectivo a la administracion judicial de la PI.

En su alocucién de apertura, la jueza Tao Kaiyuan, vicepresidenta de la Corte Popular
Suprema de China, expuso las experiencias de China en la proteccién judicial de los
derechos de PI. La jueza presenté las transformaciones que se han producido en China a lo
largo de 30 afios para establecer un sistema de Pl sumamente funcional, incluida la
adhesion a los principales tratados internacionales de PI, la promulgacion de numerosas
leyes y reglamentos especiales de Pl y el establecimiento de un "sistema de proteccién de
doble via" en respuesta a la situacion nacional.

Al analizar el modo en que China se ha erigido en lider mundial en materia de Pl y
tecnologia, la jueza explicd que la proteccion judicial de los derechos de Pl ha sido un
principio fundamental de la estrategia nacional del pais para fomentar la innovacion,
garantizar el desarrollo social y econémico e impulsar la competitividad internacional. La
jueza sefialé que la vision estratégica de China en la aplicacién de politicas coherentes de
Pl, y su empefio en el fortalecimiento del sistema de resolucion judicial de causas relativas a
la PI, han permitido establecer un sistema reconocido de resolucioén judicial de causas
relativas a la Pl en un espacio de tiempo relativamente breve.

La jueza expuso algunas de las actividades recientes llevadas a cabo en su pais en el
ambito de la PI, como la presentacién en 2017, a cargo de la Corte Popular Suprema de
China, del estudio sobre la proteccién judicial de la Pl en China (Outline of Judicial
Protection of IP in China (2016—2020)), en el que se determinan los principales objetivos y
las medidas necesarias para impulsar la proteccién de la Pl, como, por ejemplo: la creacion
de un sistema judicial de tribunales especializados en PI; la formulacién de normas
especificas de Pl para la compilacion de pruebas, la evaluacion de dafios y perjuicios y la
investigacion de hechos técnicos, y la elaboracion de estudios sobre una ley procesal
especifica para litigios de PI. La Corte Popular Suprema también impulsa las labores de
China para seguir desarrollando los tres tribunales especializados en Pl y 16 tribunales de PI
del pais asi como los esfuerzos que se estan invirtiendo en la creacion de un tribunal
nacional para centralizar las apelaciones relativas a las patentes y otros casos técnicos de



PI, con miras a mejorar la calidad, la eficiencia y la coherencia en resolucion de causas
judiciales. Entre las medidas que se estan adoptando para mejorar el sistema de litigios de
PI cabe citar la potenciacién de la formacion dirigida a mas de 3.000 jueces en el &mbito de
la resolucién judicial de causas relativas a la Pl y la mejora de los mecanismos de
verificacion de hechos técnicos.

La jueza sefal6 que, habida cuenta del papel cada vez méas importante que desempenia la
Pl en la economia mundial, no sorprende que también sea cada vez mayor el volumen de
litigios de PI, e inform6 de que, en 2017, el nimero de nuevos litigios de Pl tramitados en los
tribunales chinos de primera instancia aumenté considerablemente, superando la cifra de
213.000 casos, de suerte que China es el pais que contabiliza el mayor nimero de casos de
Pl en todo el mundo. Por otra parte, la jueza Tao sefiala que el creciente nimero de casos
en gue las partes proceden de otros paises pone de manifiesto el caracter cambiante de los
actuales sistemas de litigacion en materia de PI en la economia mundial.

La jueza recordo la fructifera colaboracion entre la Corte Popular Suprema de China y la
OMPI para acoger la primera clase magistral sobre resolucion judicial de causas relativas a
la PI, impartida en agosto de 2018, y sefialé que los retos derivados del actual desarrollo
cientifico y tecnoldgico son comunes a todos los sistemas judiciales, y que para abordarlos
sera necesario cooperar con los interlocutores internacionales. Esta cuestion tendra
especial importancia a tenor del ritmo y la magnitud de la transformacion que entrafia la
llamada cuarta revolucién industrial, que esta reconfigurando la forma de producir, difundir y
utilizar la innovacion, la creatividad y la informacion, y esta planteando cuestiones nuevas
gue los jueces de PI de todo el mundo tendran que considerar. Estos retos se veran
agravados por la creciente incertidumbre e inestabilidad que empiezan a observarse en el
panorama internacional.

La jueza Tao sefal6é que aunque se haya logrado un gran avance y adquirido enorme
experiencia todavia queda mucho por hacer. En su opinion, es esencial que haya una vision
global para impulsar el desarrollo, y se puede aprender mucho de los demas mediante el
intercambio y la cooperacion internacionales para seguir desarrollando sistemas de
resolucion de casusas judiciales relativas a la PI, dentro del pais y en otros paises. La
colaboracién en la esfera internacional sera una forma eficaz de impulsar la modernizacion
de la gobernanza mundial de la Pl y de crear un futuro brillante para la PI.

En esta sesidon se examind la importancia que reviste el didlogo entre los especialistas
judiciales para elaborar respuestas a problemas de PI originados por nuevas realidades,
tales como el carécter transnacional de los litigios de Pl sobre cuestiones que no son
especificas de cada pais; los litigios relativos a nuevas tecnologias; las lagunas en las
disposiciones legislativas y las dificultades de interpretacion de los estatutos que rijan y
contemplen nuevas tecnologias aun no previstas por los redactores de textos legislativos.

Los panelistas formularon observaciones sobre la importancia de aprender de otras
jurisdicciones y de compartir con otros especialistas los problemas experimentados en sus
propias jurisdicciones. Se examinaron las formas en que puede ser pertinente la
jurisprudencia internacional. Se sefialé que entender el razonamiento empleado en otras
jurisdicciones podria facilitar a los jueces el andlisis y la adopcién de decisiones, sin tener
gue adoptar o aplicar ese razonamiento. De hecho, comprender los diferentes enfoques
nacionales aplicados a esas cuestiones podria ayudar a los jueces a elaborar sus propias
opiniones adecuandolas a sus propias jurisdicciones, siendo diferentes de las sentencias de
otros paises.
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Los jueces expusieron distintas practicas para citar decisiones extranjeras en sus propias
sentencias escritas. Los litigios relativos a tecnologias avanzadas, o litigios paralelos
relativos a la misma tecnologia y los mismos litigantes en diferentes paises, se mostraron
como ejemplos de situaciones en que es mas probable que los jueces hagan referencia a
sentencias extranjeras. Los panelistas examinaron también si los jueces pueden citar o
utilizar sentencias extranjeras cuando las partes no las hayan sefialado, constatando
diferencias entre las jurisdicciones representadas. Ademas, en el debate se abordé la
funcién de los tratados internacionales de PI, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC), y las circunstancias en que se puede hacer referencia a esos tratados en las
decisiones nacionales.

Reconaociendo el interés de aprender de sentencias de otros paises, y de recurrir a las
mismas, los panelistas destacaron la importancia de determinar la manera en que la
experiencia de una jurisdiccion extranjera puede guardar relacién con la propia jurisdiccion, y
ser aplicada. Los panelistas destacaron que los jueces que se basan en sentencias
extranjeras deberian estar suficientemente familiarizados con la legislacion extranjera
aplicable para determinar si las leyes son comparables. También deberian comprender el
contexto y los antecedentes del fallo extranjero citado, asi como la situacién concreta y local
de la causa judicial de que se trate.

Por ultimo, los participantes sefalaron la utilidad general de disponer de una base de datos
de sentencias de PI de jurisdicciones de todo el mundo para suplir la dificultad de acceder a
sentencias extranjeras. Se sefialaron las dificultades a ese respecto, entre ellas la forma en
gue deberia efectuarse en cada pais la seleccion de sentencias importantes o convincentes,
asi como las cuestiones relacionadas con los idiomas en la lectura de sentencias
extranjeras. No obstante, disponer de un resumen de los casos, tal vez en inglés,
contribuiria al menos a notificar la existencia de ese fallo y a permitir su consulta, aun
cuando fuera necesario traducirlo.

En esta sesidn se presenté un panorama general de la labor de la OMPI en el @mbito de la
administracion judicial de la Pl. Se record6 que, en las Asambleas de los Estados miembros
de la OMPI de 2017, el director general anuncio el establecimiento de un nuevo enfoque
institucional para la administracion judicial de la Pl en respuesta a la creciente demanda de
los Estados Miembros de impulsar la colaboracién con, y entre, las autoridades judiciales
nacionales. Aunque la administracién judicial de la Pl incumbe a la legislacién interna, los
Estados Miembros consideran que es cada vez mas necesario intercambiar informacion y
compartir experiencias sobre problemas comunes, y prestar mayor apoyo a la creacién de
capacidad. En las respuestas que la OMPI ofrece para satisfacer esa necesidad se siguen
las orientaciones de la Junta Consultiva de Jueces de la OMPI, integrada por 15 miembros
gue representan a una amplia cobertura geografica y técnica y actian a titulo personal por
un plazo de dos afios.

Los panelistas presentaron ponencias sobre la labor del recién creado Instituto Judicial de la
OMPI, asi como sobre la labor de larga data de la Academia de la OMPI, la Division de
Fomento del Respeto por la Pl y el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI. En
conjunto, los diversos sectores de la OMPI ofrecen un amplio abanico de actividades
relacionadas con el poder judicial, a saber: programas de creacién de capacidad técnica;
foros para facilitar el didlogo judicial transnacional; cursos de ensefianza a distancia; apoyo
a la creacion de programas regulares de educacion judicial; guias de recursos sobre
cuestiones pertinentes para los tribunales, como las opciones de solucién extrajudicial de
controversias; estudios comparativos para apoyar el intercambio de experiencias nacionales



sobre temas como mecanismos de observancia y recursos juridicos; y acceso a la
informacion sobre sistemas y decisiones judiciales, ademas de nuevos repertorios de
jurisprudencia sobre observancia de la PI.

En esta sesidn se abordaron las nuevas tendencias del derecho de patentes atendiendo a
cuatro cuestiones: la patentabilidad de las nuevas tecnologias (y en particular la cadena de
bloques); la evaluacion de la actividad inventiva mediante pruebas del criterio de evidencia,;
la doctrina de los equivalentes, y las excepciones al examen reglamentario.

En primer lugar, se examinaron los limites de la patentabilidad mediante el examen de las
nuevas tecnologias y, en particular, la tecnologia de cadena de bloques. Se observé que en
los tribunales de algunas jurisdicciones ya se estan tratando los casos relacionados con la
cadena de blogues, con respecto a lo cual seria Gtil impartir capacitacion judicial. Al
examinar algunas de las formas en que los tribunales han abordado las cuestiones relativas
a la cadena de bloques hasta la fecha, se establecieron vinculos con otras cuestiones
juridicas que actualmente estan mas consolidadas, como, por ejemplo, la patentabilidad de
los métodos comerciales, sin dejar de tener en cuenta la variedad de enfoques nacionales
gue existen a ese respecto. Los participantes reconocieron los retos que plantea la
evaluacién de la patentabilidad en los casos en que se manejan conceptos sumamente
técnicos. También mencionaron las posibles aplicaciones de la tecnologia de cadena de
bloques que podrian ser de interés publico.

En lo que respecta al requisito de actividad inventiva en relacién con las patentes, los
participantes examinaron algunos de los problemas que afrontan los jueces al evaluar la
actividad inventiva, por ejemplo: las dificultades para interpretar y ponderar las pruebas
aportadas por especialistas técnicos en esferas ajenas a la competencia del juez,
independientemente de que el experto sea elegido por las partes o por el tribunal; la
correcta identificacién de un experto en la materia, y el sesgo retrospectivo, especialmente
en los casos en gue el estado de la técnica en el momento de la evaluacién esta mucho mas
avanzado que en el momento en que se presento la solicitud de patente. También se
examiné el papel que cumple el juez en la aplicacion de una norma juridica, en
contraposicion a una norma cientifica. Se expusieron diferentes experiencias nacionales en
la elaboracion de métodos juridicos para evaluar si se cumple el criterio de evidencia. Se
consider6 que una de las ventajas de establecer un método para evaluar si se cumple dicho
criterio es que establece como requisito el razonamiento juridico explicito sobre la forma de
evaluar la actividad inventiva, lo que fomenta una mayor transparencia y seguridad juridica
tanto para el poder judicial como para los titulares de patentes.

En lo que respecta a cuestiones de infraccidn, los panelistas examinaron los distintos
enfoques nacionales de la doctrina de los equivalentes al considerar la infraccion cometida
mediante productos que no quedan comprendidos en el &mbito de las reivindicaciones de
patente en el sentido literal, sino que sustituyen elementos de la reivindicacion por otros
equivalentes. Los panelistas dieron una vision general de las razones de politica que han
inducido a algunas jurisdicciones a adoptar esa doctrina, asi como de la variedad de los
métodos utilizados. Se sefialaron algunas similitudes entre los requisitos establecidos por
distintos tribunales nacionales. Ademas del andlisis juridico, se examinaron los problemas
gue podrian plantearse como consecuencia de las peculiaridades practicas de los procesos
de infraccién de patentes en una determinada jurisdiccion, como el considerable lapso de
tiempo que transcurre entre la concesion de la patente y la accién por infraccién y su
repercusion en la evolucién tecnoldgica, asi como el efecto de la modificacion de las
reivindicaciones de patente durante el proceso de presentacion de solicitudes.
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Por ultimo, se examinaron las consideraciones de politica publica relativas a la excepcion
basada en el examen reglamentario (0 excepcion de tipo "Bolar"). Los panelistas recordaron
los principios basicos del sistema de patentes en que se basa la excepcion Bolar. Estos
principios tienen por objeto equilibrar los derechos de patente con el interés publico, velando
por que el monopolio concedido al titular de la patente sea limitado en el tiempo y
permitiendo la entrada de la competencia genérica en el mercado una vez vencido el plazo
de vigencia de la patente. Se expusieron algunos ejemplos de diferentes enfoques
adoptados por los tribunales nacionales para decidir sobre casos relativos a productos
farmacéuticos genéricos, la produccién y exportacion de bienes fuera de una jurisdiccion
nacional, o su almacenamiento. Los tribunales pueden recibir solicitudes de mandamiento
judicial en los casos en que la distribucion de productos genéricos sea inminente o esté en
curso, y en los casos en que puedan estar en juego sumas de dinero muy elevadas. Las
preguntas formuladas por los asistentes se refirieron a las condiciones o los criterios que
consideran los tribunales con respecto a las licencias obligatorias para productos
farmacéuticos y la funcion de las consideraciones de interés publico en ese analisis.

En respuesta a una pregunta relativa a la identificacién de un experto en la materia, se hizo
referencia a un estudio preparado por la OMPI bajo los auspicios del Comité Permanente
sobre el Derecho de Patentes (SCP) sobre la actividad inventiva desde la perspectiva de
diferentes marcos juridicos y jurisprudencia nacional, en particular, a los tres elementos
siguientes: i) la definicion de experto en la materia; ii) las metodologias empleadas para
evaluar la actividad inventiva, y iii) el nivel de actividad inventiva (evidencia).

Esta sesion se inicié mediante el debate sobre la proteccion de las marcas no tradicionales,
examinando los diversos marcos juridicos que rigen ese tipo de proteccion en diferentes
jurisdicciones, y los problemas que han encontrado los propietarios de marcas al solicitar
esa proteccion. Los panelistas intercambiaron ejemplos de marcas no tradicionales a las
gue se ha concedido proteccién en sus jurisdicciones, como las marcas sonoras, de color,
de posicidon, animadas y olfativas, también en los casos en que los criterios para conferirles
proteccion difieren de los que se aplican a las marcas tradicionales, y las formas en que las
marcas no tradicionales han sido representadas a los efectos de registro.

Son muy variados los contextos relativos a los tipos de marcas a las que se puede conferir
proteccion en diferentes jurisdicciones. Los participantes encontraron un denominador
comun en el articulo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, que no excluye la proteccion de los
signos, siempre que permitan hacer la distincién entre los bienes o servicios de una empresa
y los bienes o servicios de otra. Se presentaron diferentes enfoques para examinar el
caracter distintivo; a ese respecto, en algunas jurisdicciones se exige el caracter distintivo
inherente de una marca, mientras que en otras es posible que las marcas adquieran caracter
distintivo mediante el uso. Los participantes examinaron también ejemplos de la naturaleza
subjetiva del caracter distintivo y su repercusion en la presentacion de pruebas de la
existencia del caracter distintivo.

Ademas, el estudio de las posturas nacionales puso de manifiesto la existencia de
legislacion comun en algunas regiones geograficas. En algunos casos, la proteccion de las
marcas se rige también a nivel regional, y no Gnicamente nacional. Se plantearon algunas
consecuencias practicas derivadas de la concesion de proteccion en el plano regional, como
métodos de prueba adaptados para demostrar la adquisicion de caracter distintivo en
multiples jurisdicciones nacionales, y la adopcion de recursos judiciales transfronterizos,
como puedan ser los mandamientos judiciales.

En la sesidn se examinaron asimismo las formas de interseccidn entre consideraciones de
interés publico y la proteccion de las marcas, con ejemplos de distintos casos en que se ha



justificado el interés publico como motivo de denegacién del registro de una marca. Los
participantes examinaron también el tratamiento que se ha dado a las marcas consideradas
ofensivas o contrarias al orden publico en diferentes jurisdicciones.

Al margen del analisis juridico, los participantes compartieron algunas experiencias en lo que
respecta a dificultades practicas en el reconocimiento de marcas no tradicionales en
jurisdicciones con distintos grados de experiencia en el &mbito de las marcas. En algunas
jurisdicciones en que la aplicacion del derecho de marcas es relativamente reciente, se ha
considerado adecuado conferir proteccion a un conjunto mas limitado de marcas en
contextos en que se tiene poca experiencia o capacidad tecnoldgica en lo que respecta a un
registro de marcas para evaluar sustantivamente las marcas no tradicionales.

Por ultimo, algunos jueces observaron que el bajo costo del registro de marcas, junto con la
proteccion a largo plazo que confiere, puede incentivar a las empresas a solicitar proteccion
de marca para marcas no tradicionales, cuando, en algunos de esos casos, puede resultar
mas adecuado solicitar proteccion en virtud de otro tipo de derecho de Pl. A ese respecto,
subrayaron la necesidad de considerar la Pl en su conjunto y la manera en que cada
categoria de derechos de Pl encaja en el sistema global.

En esta sesion se abordaron las estructuras judiciales encaminadas a lograr que la
resolucién de casusas judiciales relativas a la Pl sea mas eficiente, eficaz y accesible, en
concordancia con las caracteristicas propias de las causas judiciales de Pl y las tradiciones
juridicas nacionales. Los panelistas expusieron los enfoques que sus paises aplican a la
especializacion en PI en la funcion judicial, sefialando los pros y los contras de un amplio
espectro de estructuras, a saber: tribunales ordinarios no especializados en PI; tribunales
ordinarios con jueces especializados en Pl o cAmaras de PI; tribunales especializados en
Pl, y entidades administrativas que desempefian funciones cuasijudiciales.

Algunos paises con una larga tradicién de tribunales ordinarios han avanzado hacia la
cuasiespecializacion para hacer frente al caracter dificil y exigente de los litigios de PI
mediante el establecimiento de un tribunal de segunda instancia que examina las decisiones
de PI de los tribunales de primera instancia. Dicha medida tenia como objetivo principal
lograr coherencia. Otros expusieron la experiencia adquirida en la ejecucion de un proyecto
piloto para determinar si se obtuvo eficiencia al contar con jueces de primera instancia
cuasiespecializados en patentes, cuyos resultados preliminares indican que la principal
ventaja de concentrar la asignacion de casos de Pl en los jueces designados ha sido lograr
una mayor rapidez en la resolucion de casos en lugar de un volumen menor de revocaciones
de fallos en instancias de apelacion.

En otros paises, un namero limitado de tribunales designados tienen competencia exclusiva
para juzgar asuntos civiles de PlI, lo que permite a los jueces de esos tribunales adquirir los
conocimientos necesarios en materia de Pl y dictar fallos, en particular, medidas cautelares,
con mayor rapidez y uniformidad.

Se expusieron asimismo los distintos enfoques que se aplican en los sistemas unificados o
bifurcados en los tribunales de Pl. En los sistemas unificados, un mismo tribunal se ocupa
de los casos de infraccion y de nulidad con arreglo a los mismos procedimientos, mientras
gue en los sistemas bifurcados, la infraccion y la nulidad se determinan en distintos
tribunales y mediante procedimientos diferentes.

Los oradores presentaron diversos sistemas establecidos a fin de abordar cuestiones de
caracter técnico o cientifico, a saber: jueces con acreditacion juridica y con preparacion
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técnica; jueces con acreditacion técnica; asesores técnicos judiciales; especialistas
judiciales, y especialistas designados por las partes. Se debatieron las cuestiones
respectivas, en particular en relacién con el posible riesgo de que parezca que la funcién de
los jueces de dictar sentencias se esté delegando en los especialistas técnicos.

Algunos oradores hablaron de la importancia de las hormas de procedimiento especificas a
la PI, que pueden abarcar diferentes aspectos: jueces con competencias técnicas,
especialistas técnicos, periodos mas breves para agilizar los procedimientos, juicios en
linea, y fomento del acuerdo entre las partes mediante sistemas de conciliacion y mediacion.

En general, la coherencia, el tiempo y la eficacia en funcién de los costos asi como las
normas de procedimiento especificas a la Pl se citaron como ventajas de los tribunales o los
jueces especializados en Pl. Por otra parte, las desventajas observadas con respecto a la
especializacion fueron las siguientes: el riesgo de que los jueces especializados adopten
perspectivas excesivamente limitadas; la aplicacién de enfoques elitistas o sentencias
menos independientes; las dificultades para lograr especializarse en todas las esferas del
amplio espectro que abarca la PI; los problemas relativos a la accesibilidad del tribunal a
partes ubicadas en zonas geograficamente distantes de los tribunales de PI designados, vy,
por ultimo, las preocupaciones en materia de recursos asi como el posible aumento de los
costos para tener acceso a la justicia.

Los panelistas reconocieron también la importancia de los tribunales penales en la
resolucion de causas judiciales relativas a la Pl asi como la implantacion de tribunales
regionales que se ocupan de litigios de Pl y de sus problemas concomitantes. Ademas, en
el debate se sefiald la importancia de los mecanismos de solucion extrajudicial de
controversias, como la conciliacién, la mediacion y el arbitraje, en particular en litigios sobre
cuestiones de caracter internacional, confidencial o emocional, o en que las partes prefieren
una solucién institucional que no puede lograrse mediante el recurso a los tribunales. Se
sefalo la posible funcién del juez como “administrador de casos” para facilitar la solucién de
conflictos o establecer vinculos entre un tribunal y un érgano de solucion extrajudicial de
controversias. También sefialaron la importancia de seguir impartiendo formacion judicial en
materia de Pl para preparar a los jueces en los aspectos especificos de los litigios de PI.

En la sesién se destacé que el grado de especializacion en Pl de las estructuras judiciales
depende de las circunstancias de cada pais, lo que comprende sus tradiciones juridicas, el
papel que cumple la Pl en la economia y las estrategias nacionales y las prioridades
presupuestarias, asi como el volumen y la complejidad de los casos de PI.

En esta sesién se record6 que el derecho de autor forma parte de la vida de todos los
miembros de la sociedad, al estar en contacto con obras creativas como la musica y los
libros, y a continuacion se pas6 a examinar las distintas formas de atender en cada pais
algunas cuestiones que empiezan a plantearse en el ambito del derecho de autor digital asi
como en las exenciones de uso leal al derecho de autor.

Los panelistas sefialaron que en muchos paises se sigue debatiendo acerca del grado
optimo de proteccién de la Pl para fomentar la innovacién. Una de las esferas de debate es
la referida a la proteccion por derecho de autor para impulsar la innovacion en las industrias
de alta tecnologia. Los panelistas examinaron este tema mediante ejemplos de litigios
recientes en torno a la discusion de si el lenguaje de programacion utilizado para crear
programas informaticos esta protegido por derecho de autor, y, de serlo, en qué medida.

Se examinaron consideraciones que algunos tribunales han tenido en cuenta al evaluar la
posibilidad de conferir proteccion por derecho de autor y los elementos del uso leal, y la
forma en que se ha mantenido el equilibrio entre ambos.



En ese amplio debate también se trataron otras muchas formas en que se cuestiona la
eficacia de la legislacién de derecho de autor en el ambito digital. Por ejemplo, los primeros
intentos legislativos de regular el intercambio de archivos digitales acometidos en algunas
jurisdicciones han quedado obsoletos muy rapidamente ante el auge meteorico, e
imprevisto, de las plataformas digitales, como las plataformas de Internet de transmision de
musica en continuo. En el debate se examind la cuestion de cémo los tribunales pueden
ocuparse de ciertos aspectos de las leyes que no estan adaptados a las causas judiciales
gue se les plantean. Se sefialé que en los tratados de Internet de la OMPI! se prevé
flexibilidad en su aplicacion a escala nacional. Un ejemplo de ello es la disposicion, en el
marco legislativo, para el examen y la aprobacion de excepciones a las medidas técnicas de
proteccion.

Se expresaron distintos puntos de vista acerca de si las definiciones bésicas en la normativa
de derecho de autor, y sus limitaciones y excepciones, siguen siendo adecuadas al mundo
digital, o si es necesario ampliarlas o modificarlas para poder proteger en Internet las obras
protegidas por derecho de autor. Las diferentes tradiciones juridicas pueden tener posturas
diferentes a este respecto, en particular, entre el sistema de derecho de autor del common
law (copyright) y el continental de derechos de autor. Algunos jueces intercambiaron
experiencias en la blusqueda de soluciones a nuevas cuestiones, por ejemplo, en relacion
con obras producidas por tecnologias de impresion en 3D o la aplicacién de la excepcion por
copia privada para copias digitales mediante la interpretacion de la legislacién vigente. Los
participantes intercambiaron también informacién sobre sus diferentes enfoques nacionales
con respecto a la proteccién por derecho de autor de obras producidas mediante inteligencia
artificial. Se observaron divergencias importantes entre los marcos legislativos y los
enfoques judiciales aplicables en diferentes jurisdicciones.

Los panelistas presentaron ademas ejemplos de recursos considerados en sus
jurisdicciones en casos de infraccion del derecho de autor, como el blogueo de sitios, la
destruccion de contenidos de sitios web, y la suspension o incautacién de nombres de
dominio. Los participantes aportaron ejemplos de casos que habian sido objeto de litigio en
multiples jurisdicciones. Los elementos transnacionales de la infraccién por Internet, como
la capacidad de los sitios web infractores para trasladarse facilmente a otras jurisdicciones, o
la ubicacion de servidores o la gestién de un sitio web en otro pais, constituyen un obstaculo
al cumplimiento de las decisiones judiciales para la proteccion del derecho de autor. Al
mismo tiempo, en determinadas circunstancias, los tribunales han confirmado su
competencia para pronunciarse sobre infracciones en Internet con vinculos extraterritoriales.

En el curso de los debates emergieron algunas tendencias generales. Al describir los
enfoques de sus paises, los panelistas reflexionaron acerca de la forma en que sus
tribunales pueden considerar las fuentes juridicas y los precedentes de otros paises en el
proceso de adopcién de su propia decision con arreglo a la legislacion nacional. Por dltimo,
los panelistas sefalaron que muchas de las nuevas cuestiones examinadas remiten a las
cuestiones fundamentales del derecho de autor: ¢qué significa ser autor o creador?
Muchos sistemas juridicos gestionan sus propias mutaciones en dichas cuestiones mediante
los casos en que se dirime la creatividad y la originalidad, en qué grado es necesario que
exista el derecho de autor y los derechos conexos y qué significa. En respuesta a la
pregunta sobre las cuestiones mas apremiantes en materia de derecho de autor en los
proximos afios, los especialistas hablaron no solo de la inteligencia artificial, sino también,
mas inmediatamente, de la importancia de equilibrar los intereses de los creadores y del
sistema de derecho de autor, por una parte, y la rapida evolucién tecnolégica, por otra.

1 Se trata del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y el Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o
Ejecucion y Fonogramas.
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En esta sesion se presentaron diferentes enfoques nacionales de cuestiones relativas a
responsabilidades y recursos juridicos derivados de la infraccion de la Pl en el entorno
digital. Basandose en las experiencias expuestas por los panelistas de la sesion anterior
sobre nuevas cuestiones en el ambito del derecho de autor, los debates se centraron
principalmente en la infraccién de contenidos protegidos por derecho de autor, por ejemplo,
mediante redes de intercambio de ficheros entre especialistas homaologos o proveedores de
servicios en linea. En todos los asuntos examinados, el elemento comun fue la forma de
equilibrar los derechos de los titulares de derechos de autor y los derechos de los usuarios y
el interés publico.

Para contextualizar la cuestion, los panelistas ilustraron como el progreso tecnolégico y la
evolucién de la interaccion entre las personas, y entre las personas y las maquinas, crean
nuevos tipos de contenidos que podrian ser susceptibles de proteccion por derecho de
autor, y, en consecuencia, nuevos tipos de infraccion. Ejemplo de ello seria la proteccion de
materia digital como pueda ser el software, las bases de datos y la inteligencia artificial; las
adaptaciones de las excepciones de "copia privada" en respuesta a los cambios en los
métodos de reproduccion digital, y el disefio de 6rdenes de bloqueo de sitios para hacer
frente a diversas circunstancias complejas. Se sefialé que el entorno digital presenta una
complejidad aun mayor para los jueces, ya que dichas cuestiones no solo son novedosas,
sino que siguen evolucionando, y a menudo no hay casos precedentes a los que los jueces
puedan remitirse. Algunos jueces sefialaron ademas que, en ocasiones, la atenciéon que han
recibido sus casos ha contribuido a que se acometan labores legislativas para establecer
leyes nuevas o para actualizar las existentes.

En lo tocante a la cuestion de las responsabilidades por infraccién en Internet, los panelistas
dieron una visién general de las exenciones y las obligaciones que se aplican a proveedores
de servicios en linea como son las principales plataformas de transmisién por flujo continuo
o los sitios de comercio electronico. Se presentaron los diferentes sistemas que se utilizan
para gestionar la infraccién del derecho de autor en Internet, como el sistema de
“notificacion y retirada” y el sistema “Notice and Notice”, u otros similares. En algunos
paises se aplica una serie graduada de respuestas. En algunas jurisdicciones se permite
atribuir responsabilidad civil, e incluso penal, a la conducta de los proveedores de servicios
en linea; por ejemplo, en los casos en que un proveedor de servicios en linea incumple la
obligacion de denegar el acceso a mercancias infractoras, o en funcion de la escala de la
actividad comercial. Algunas jurisdicciones han estudiado la repercusion de los marcos
legislativos en otros paises para fundamentar sus decisiones sobre el régimen reglamentario
apropiado a su contexto nacional.

Se examinaron también los diferentes mecanismos mediante los cuales puede exigirse a los
proveedores de servicios en linea que suministren informacion que identifique a los
presuntos infractores a fin de garantizar el cumplimiento de la proteccion de los derechos de
Pl, por ejemplo, en circunstancias en que las infracciones se hayan producido de forma
anénima. Laimportancia de ese derecho de informacion puede ser mas significativa en las
jurisdicciones en las que los proveedores de servicios en linea no tienen la obligacion de
retirar el material infractor. En algunas jurisdicciones se solicitan 6rdenes judiciales o
administrativas de suministro de informacion, mientras que en otras también se contemplan
procedimientos penales. Se habld de si existe debate sobre algunos aspectos del derecho
de informacion, como la competencia de los érganos administrativos (en lugar de los
tribunales) para dictar érdenes que inciden en la informacién de carécter personal, o la forma
en que este tipo de recursos juridicos afectan al derecho a la proteccion de la intimidad.



Por ultimo, se examinaron consideraciones relativas a las 6rdenes de bloqueo de sitios,
incluidas las medidas necesarias al respecto, los métodos para asegurar su eficacia y el
equilibrio en la libertad de expresion.

En esta sesidn se examinaron distintos enfoques que se aplican a la discrecionalidad judicial
en lo que atafie a mandamientos preliminares, mandamientos finales y otros recursos
juridicos, y se sefialaron las diferencias en las practicas nacionales.

Se sefal6 que las normas legales o de los tribunales de determinadas jurisdicciones
contemplan la discrecionalidad del poder judicial para dictar mandamientos preliminares. En
otras jurisdicciones, los principios que aplican los tribunales al considerar la adopciéon de
mandamientos preliminares se derivan enteramente de la jurisprudencia elaborada por los
jueces. En algunos paises en que se prevéen determinados requisitos reglamentarios no se
contempla la discrecionalidad judicial, y la adopcién de mandamientos preliminares depende
de que se satisfagan dichos requisitos. Como ejemplos de dichos requisitos reglamentarios
cabe mencionar los siguientes: la probabilidad de éxito en cuanto al fondo, o la existencia
de indicios de delito; la existencia de un dafio irreparable o no facilmente reparable; el
criterio de proporcionalidad o equilibrio de la conveniencia. Se sefialdé que, incluso en paises
en gue se considera que los tribunales tienen plena discrecionalidad para dictar o denegar
mandamientos judiciales en cuanto que recursos juridicos equitativos, en la practica, los
factores que se tienen en cuenta al ejercer las facultades discrecionales a menudo son muy
similares a los que se exigen con arreglo a los requisitos reglamentarios en los paises en
gue no se contempla la discrecionalidad judicial.

Se presentaron asimismo diferentes opiniones sobre el alcance de la discrecionalidad
judicial, en caso de contemplarse, a disposicién de los tribunales para dictar mandamientos
finales en los casos en que se haya constatado la infraccion de un derecho de Pl valido. Se
debatié acerca de las situaciones en que se puede imponer la concesion de licencias
obligatorias en lugar de mandamientos judiciales, y se sefialé que esos casos se refieren
principalmente a aquellos en que entran en juego consideraciones de interés publico.

En la sesidén se examind asimismo la discrecionalidad judicial en otras esferas, como la
indemnizacion y la cuantificacion de dafios y perjuicios (incluidos los dafios morales y
punitivos), las érdenes de seguridad, el establecimiento de plazos para la presentacion de
escritos u otras acciones de las partes, la determinacién de posibles abusos de derechos, o
el aplazamiento de los efectos de un mandamiento judicial a fin de que el demandado tenga
tiempo suficiente para reproducir el material sin infringir las reivindicaciones de patentes de
terceros. Se sefialé que, en algunos paises, los tribunales gozan de facultad discrecional
para ordenar a la parte perdedora que dé a conocer el fallo en un determinado sitio web o
medio de comunicacion; los panelistas intercambiaron opiniones sobre las consecuencias
de esas Ordenes en la libertad de expresién. También se reconocid la discrecionalidad
judicial en el establecimiento de medidas especiales para ordenar la destruccion de
mercancias que hayan infringido derechos de Pl sin dafiar el medio ambiente.

Tras sefialar que el ejercicio de la discrecionalidad constituye necesariamente un ejercicio
de equilibrio, los panelistas pasaron a examinar la relacion entre la discrecionalidad judicial y
otros conceptos, desde el criterio de conveniencia, la proporcionalidad, las consideraciones
de interés publico, la aplicacion de multiples factores en las sentencias y la previsibilidad.

En esta sesion, los panelistas examinaron la cuestion de la formacion y el fortalecimiento de
capacidades en la esfera judicial. Se examinaron los siguientes elementos fundamentales
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de la formacién a ese respecto: la importancia de elaborar un plan de estudios en materia
judicial sobre la base de un proceso deliberativo que determine las necesidades de
capacitacion, y no que responda a demandas ad hoc; el suministro efectivo de
conocimientos con arreglo a las limitaciones de los recursos disponibles, y la importancia de
disponer de una base de datos de sentencias de Pl u otros materiales de referencia para
facilitar la recopilacién y el intercambio de conocimientos. Se sefalé que la formacion en
materia judicial, de conformidad con fundamentos de la formacion para adultos ampliamente
aceptados, debe basarse en un plan de estudios articulado y en el que se tengan en cuenta
los conocimientos, las aptitudes (por ejemplo, la comunicacién o la gestidén de casos) y las
cualidades.

En relacién con los conocimientos, los panelistas destacaron la importancia de que los
jueces conozcan no solo el marco juridico de la PI, sino también el contexto social y
econdmico en el que se plantean los litigios de PI, en particular, el papel de la Pl en el
desarrollo econémico nacional y la incidencia de las mercancias que infringen derechos de
Pl en la salud publica, la seguridad y los ingresos fiscales.

Los panelistas analizaron también la formacién en relacion con las competencias que
aplican los jueces para aprovechar los conocimientos de los especialistas técnicos
especializados en las tecnologias objeto de litigio. Entre las cuestiones planteadas en el
contexto de esa capacitacion figuran no solo el conocimiento de las normas de
procedimiento aplicables, sino también la valoracion de consideraciones éticas derivadas de
la dependencia excesiva de los especialistas técnicos y de otro tipo de fuentes.

Los panelistas expusieron algunos ejemplos de experiencias nacionales recientes relativas a
la facilitacién de acceso a informacién judicial de PI. Entre tales ejemplos cabe mencionar la
elaboracion de médulos de formacion de Pl paralelamente a la compilacion de leyes locales
de Pl y la creacién de una comunidad de jueces en Internet que trabajan o estan interesados
en la Pl mediante foros en Internet, y en otros ambitos, mediante los cuales se puedan
intercambiar sentencias o articulos académicos nacionales y extranjeros y puntos de vista.
Se propuso ademas que esa comunidad local se amplie a nivel internacional, habida cuenta
del gran nimero de retos comunes que afrontan los jueces de diferentes jurisdicciones, sin
dejar de tener en cuenta las diferencias entre el derecho y los sistemas judiciales
pertinentes.

Los panelistas examinaron asimismo la importancia de adoptar una pedagogia apropiada a
la formacion judicial en la que se tengan en cuenta las particularidades de los jueces en su
condicion de alumnos. Como elementos fundamentales de las metodologias pedagdgicas
examinadas se mencionaron los modelos de formacion de instructores y los métodos
participativos y basados en la conversacion, considerados mas efectivos que el aprendizaje
mediante la imparticion de conferencias. Se sefial6 que las bases de referencia anteriores y
posteriores a la formacion son importantes para evaluar la eficacia de los programas de
capacitacion y ponderar si se ha logrado el objetivo de incrementar el volumen de
conocimientos.

El debate permiti6é constatar que los jueces no trabajan en un vacio de conocimiento. Se
sefiald la importancia de entender la labor de los organismos multisectoriales, como las
oficinas de PI, en el ambito de la observancia de la PI, asi como el modo en que el acceso a
las practicas en otras jurisdicciones puede propiciar que los jueces muestren disponibilidad y
estudien posibles métodos cuya aplicacion en los tribunales de su pais pueda ser pertinente
y adecuada. En ese contexto, algunos jueces sugirieron que la OMPI podria desempefiar un
papel en la facilitacion de intercambios en el ambito judicial a fin de que los jueces de unos
paises puedan visitar y aprender de sus homologos en los tribunales de otros paises.



En esta sesion se siguieron desarrollando los debates sobre el interés puablico iniciados en
las sesiones anteriores, como el papel de las marcas en la proteccién de la sociedad contra
el engafio (sesion 4); la aplicacion de la doctrina del uso leal en la legislacion de derecho de
autor (sesion 6); y las consideraciones de interés publico en la adopcion de recursos
juridicos (sesioén 8).

Los panelistas examinaron los factores de interés publico que se rigen por la ley o que se
establecen mediante los principios del common law. Se constataron diversas practicas en la
definicién de interés publico; asi, algunos paises lo definen de forma amplia, de suerte que
incluya los intereses en el medio ambiente, la salud publica y la seguridad nacional; otros
paises definen el interés publico de forma mas restrictiva; otros, por ultimo, carecen de
definicién al respecto. También se intercambiaron diferentes experiencias sobre cuestiones
como la forma en que los jueces consideran el interés puablico; las esferas de la Pl en las
gue el interés publico tiene incidencia, o si los jueces tienen facultad discrecional u
obligacién de ponderar consideraciones de interés publico al dictar decisiones. Los
panelistas examinaron, por ejemplo, la forma en que los tribunales sopesan los argumentos
de interés publico aducidos como defensa en los procedimientos de infraccion a la hora de
decidir si deben dictar un mandamiento judicial, y como evaluar una defensa creible o véalida
en tales casos.

En el &mbito de las marcas, los panelistas examinaron los casos de exclusion del registro
por causas de interés publico; la autoridad del juez para proporcionar reparacion (por
ejemplo, la supresion del registro) cuando no se utiliza una marca, y la interseccién entre el
derecho de marcas y el derecho en materia de competencia desleal.

En el ambito de las patentes, se examind la funcion que cumplen las consideraciones de
interés publico en la concesién de licencias obligatorias. Se sefial6 que las licencias
obligatorias suelen limitarse a circunstancias excepcionales en las que se cumplen ciertos
requisitos, como cuando la parte que solicita la licencia ha tratado de negociar una licencia
en condiciones razonables y la concesién de dicha licencia obligatoria responde al interés
publico; o cuando se solicita una licencia obligatoria con respecto a productos farmacéuticos
gue tratan enfermedades graves para las que no existe un producto alternativo similar en el
mercado. Los participantes expusieron ejemplos de las diferentes estructuras judiciales
nacionales implicadas en la concesion de licencias obligatorias. Entre ellas cabe sefialar las
estructuras en las que un mismo tribunal se ocupa tanto de las solicitudes de licencias
obligatorias como de los procedimientos de infraccién. Otra solucién es que las dos
cuestiones se decidan en distintas instancias. Los panelistas también examinaron la medida
en que ese tipo de procedimientos independientes se interrelacionan entre si en tales
estructuras.

Entre otros ejemplos de aplicacién del interés publico en el @mbito de las patentes cabe
mencionar el ejercicio por un tribunal de la facultad discrecional para demorar la aplicacién
de un mandamiento judicial a fin de conferir tiempo para reproducir el material sin infringir las
reivindicaciones de patentes de terceros o desarrollar material sustitutivo, o para la
distribucion de existencias. Hay pocos ejemplos de esas decisiones y, por lo general, se
trata de casos en que lo que se considera material infractor es una parte muy pequefia de un
producto complejo e integrado por multiples componentes, y en los que se suele considerar
conveniente evitar excluir del mercado el producto en su totalidad. Los panelistas sefialaron
ademds que un tribunal también podria decidir la concesion de una licencia obligatoria de
patentes esenciales en virtud de consideraciones del derecho en materia de competencia.
Por ultimo, se sefialé que, en algunas jurisdicciones, las consideraciones de interés publico
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podrian guardar relacion con investigaciones preliminares sobre la patentabilidad de
invenciones consideradas contrarias a la ética.

En la sesién se sefialaron también los retos que se plantean al tratar consideraciones de
interés publico o de orden publico en contextos regionales en que, por ejemplo, la
invalidacion de un derecho de PI concedido a nivel regional por motivos de orden publico se
aplicaria inicamente en el pais en que se hubiera dictado la orden de invalidacion, y el
derecho seguiria considerandose valido en otros paises de la region.

Los panelistas sefialaron que los tratados internacionales de PI, como el Acuerdo sobre los
ADPIC, prevén deliberadamente flexibilidad a los paises para que tengan en cuenta sus
propias consideraciones de interés publico y puedan atender sus necesidades nacionales,
especialmente en relacién con el interés publico en la salud y el acceso a los medicamentos.
Se sugirié que, en ultima instancia, cabria concebir la cuestion en el sentido de determinar si
existe un interés publico identificable que prevalezca sobre el interés pablico en un sistema
de PI bien consolidado.

El Instituto Judicial de la OMPI y otros sectores pertinentes de la OMPI colaboran
estrechamente para apoyar la administracion judicial de la Pl de forma eficiente y efectiva,
con arreglo a las tradiciones juridicas nacionales y las circunstancias econdémicas y sociales
de los Estados miembros.

En el sitio web de la OMPI encontrara mas informacion sobre la labor de la OMPI en el
ambito judicial https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/index.html.
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