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RESUMEN: El comercio internacional de la propiedad intelectual
(P), promovido en gran medida por las tecnologias de la informa-
cién y el desarrollo de Internet, requiere de soluciones pragmaticas
y seguras. El Derecho Internacional Privado (DIPr) codificado es
inoperante en este contexto. Para progresar en las soluciones, es
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necesario complementar el enfoque de las fuentes fundado en los
tratados, con principios comunes elaborados por expertos. En este
sentido el soft law, por la flexibilidad de armonizacién de principios
y uniformidad de ciertas practicas administrativas, ofrece una nueva
perspectiva del DIPr. Estos instrumentos intermedios entre el derecho
y el no derecho, proveen beneficios practicos inmediatos, ademas
de garantizar el acceso a la justicia de los consumidores de Pl en el
ambito internacional.

PALABRAS CLAVE: soft law — propiedad intelectual — derecho
internacional

ABSTRACT: Current intellectual property’s international trade, pro-
moted largely by digital technology and Internet development, re-
quires pragmatic and secure solutions. Codified Private International
Law (Conflict of Laws) is irrelevant in this context. To progress in the
solution, it is necessary to add to those treaties common principles
developed by experts. Accordingly, soft law, through harmonizing
certain principles and uniform administrative practices, offers a new
perspective on Private International Law. These hybrid instruments,
provide immediate practical benefits, and ensure access to justice for
Intellectual Property consumers in the international scope.
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INTRODUCCION

La transformacién del Estado, por influjo de los procesos de integracién
econémica y la combinacién del desarrollo de las tecnologias digitales e
Internet como sistema de distribucién mundial, ha modificado las formas de
crear el derecho, y el soft law es una expresion de la adaptacién a este nuevo
contexto global. Tales cambios han alterado la concepcién tradicional de la
piramide kelseniana del sistema de fuentes. La realidad reclama inmediatez y
activismo para su adaptabilidad al nuevo entorno. Estos han forzado la irrup-
cién de técnicas de colaboracién y coordinacion que invierten los disefios
constitucionales originarios, y es obvio que el ambito territorial de actuacién
del estado debe armonizarse con la libertad de movimientos de los operadores
privados, el desarrollo tecnolégico y la expansion de los mercados financieros.
Estos nuevos escenarios evidencian la crisis de los sistemas de representacion
que dejan al descubierto el debilitamiento de la fuerza legitimadora de las
fuentes de origen parlamentario.
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En este contexto el paradigma liberal decimonénico de la autonomia de
la voluntad, proyect6 la codificacion a un rol secundario. Esta dependencia
del derecho privado a la autonomia de las partes le garantizé un grado de
adaptabilidad a los cambios. Son las partes y sus realidades dindmicas quienes
van creando el derecho, conformando sus estructuras al ritmo de las practicas
del comercio internacional.

El soft law se identificaba en su origen con normas programaticas cuyo
contenido era esencialmente formulado a través de principios y cuyo objetivo
era promover la practica de los estados en una determinada direccién. Su evo-
lucién ha permitido que algunos instrumentos alojen contenidos normativos
especificos, pudiendo llegar a ser éstos incluso mds potentes que los propios
instrumentos convencionales. A modo de simple referencia, en el drea de las
contrataciones internacionales que involucran activos de Pl, los imperativos
tecnolégicos han forzado la adopcién de soluciones agiles y flexibles, v.g. la
Recomendacién Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion de
las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet
o la Politica Uniforme son instrumentos que cumplen con el objetivo de crear
un marco juridico claro para los operadores que participan en Internet, apro-
vechando las oportunidades que ofrece el comercio electrénico.

El componente autonormativo de los dispositivos soft, los torna obligato-
rios a través del consentimiento. Por lo tanto este fendmeno adquiere efecto
vinculante entre las partes y posee la virtud de equiparar los actores estatales y
no estatales en la creacién de un marco regulador uniforme. Con la ventaja de
conferir profesionalidad, dinamica y seguridad juridica al comercio internacio-
nal de la PI, al establecer reglas comunes y proveer resoluciones coherentes,
eficaces para operar en un escenario mundial signado por la dindmica del cam-
bio y la globalidad, en las que los sistemas estatales evidencian su ineptitud.

En efecto, el soft law provee instrumentos alternativos satisfactorios en la
solucién de controversias sobre Pl y facilita las reglas para el reconocimiento
y ejecucion de las sentencias extranjeras, siendo mas amigable para los con-
sumidores. En este sentido los instrumentos del American Law Institute (ALI),
del Max Planck Institute, la Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI) y la Comision de las Naciones Unidas para el derecho mercantil in-
ternacional (UNCITRAL) aportan perspectivas pragmdticas para el desarrollo
progresivo del derecho internacional de la Pl. El resultado de esta estrategia es
la adaptacién normativa a la rdpida evolucién tecnolégica mediante principios
comunes aplicables a nivel internacional.

Para poder examinar los desafios procesales y sustanciales del soft law
y el efecto de las normas imperativas en el comercio internacional, en la PI,
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debemos precisar los conceptos centrales de la cuestion. Tanto la expresién soft
law, como PI, son ambiguas, nos detendremos previamente en las definicio-
nes, para contextualizar su alcance y analizar con mayor rigor las soluciones
propuestas.

I. SOFT LAW
1. Concepto, denominacion y caracteristicas

La expresion soft law, también denominada derecho blando, derecho
flexible o pre-derecho, es bastante imprecisa, asi como el rol que desempena
en el sistema de produccién de normas. Cabe aclarar que en su origen no
estaba asociada exclusivamente al &mbito internacional, pero ha sido en esta
esfera donde alcanzé un mayor fundamento dogmético. No obstante su con-
figuracion actual derivada del derecho internacional y, en particular, de las
organizaciones internacionales, ya era conocida en el derecho romano bajo
el nombre de lex imperfecta.

Seglin Mazuelos, el término fue acuiado por Lord Mc Nair, para generar
una distincién entre las proposiciones de lege lata y lege ferenda.' Un expresion
descriptiva de enunciados normativos formulados en términos de principios abs-
tractos que se tornan operativos a través de su aplicacién judicial. Instrumentos
heterogéneos en los que suelen concurrir el cardcter no vinculante 'y cierta
relevancia juridica tales como las resoluciones de organizaciones internacio-
nales, los instrumentos de actores no estatales y los acuerdos no normativos.

Los rasgos caracteristicos del soft law son : a) el caracter juridicamente
no vinculante, b) cierta relevancia juridica, c) buena fe, elemento presente y
dominante en las relaciones interestatales, asi como en los acuerdos que de-
rivan de las mismas, y d) no aplicabilidad de sanciones como consecuencia
de su incumplimiento. En relacién con los dos ultimos, debe relativizarse su
alcance. Aun cuando el incumplimiento de las disposiciones del soft law no
fueran sancionables mediante las formas tradicionales, existe la soft coercion?,
con sus propios canales de sancién. Por tanto, una primera consideracion que
cabria realizar es que, a pesar de ser un fenémeno controvertido, es clara su
relevancia en el ordenamiento juridico internacional.

! Dupuy, R.J. (1975): “Droit déclaratoire et droit programmatoire: de la costume sauvage a
la soft law”, en L’élaboration du droit international public, (Société frangaise pour le Droit
international, Colloque de Toulouse) p. 139, citado en MazueLos (2004) pp. 1 - 40.

2 Vid. Caamaro y CALDERON (2002) p. 263.
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La clave del soft law esta en descripcion de los fenémenos que comprende
y la sujecion al concepto de derecho que se adopte. Generalmente el término
law evoca una obligacién juridica. Lo cierto es que en el proceso de evolucién
de las fuentes, el orden juridico internacional ya no es un universo cerrado, y
los miembros de la comunidad internacional pueden acordar nuevas férmu-
las para crear derecho’, asi como para hallar soluciones en 4reas novedosas,
donde existen lagunas o en las cuales la legislacion es insuficiente, ineficaz
o se carece de consenso.

En sintesis, el soft law se caracteriza por ser un instrumento juridicamente
no vinculante y poseer cierta relevancia juridica, siendo su espacio natural de
produccion el derecho internacional, aun cuando se esté extendiendo, por su
influencia y consecuencia de las propias obligaciones de legislar asumidas
por los estados, a los derechos domésticos.

2. Naturaleza juridica, funcién y categorias

El soft law es una fuente alternativa, caracterizada por su falta de coerci-
tividad y desapego a la rigidez del principio de legalidad, indeterminada en
su contenido, alcanza a todos los actos e instrumentos juridicos sin caracter
obligatorio en sentido formal.

Desde una perspectiva analitica, el soft law posee una naturaleza hibrida
constituida por reglas y principios. El derecho se compone de un conjunto
de unidades denominadas normas, divididas en reglas y principios, en una
relaciéon de género a especie. Los principios son mandatos de optimizacién,
de contenido determinado en su antecedente pero indeterminado en su con-
secuente. El contenido abierto e indeterminado de la consecuencia juridica
del principio, es el que atribuye a la norma un caracter mas vinculado a la
optimizacién o maximizacién de resultados, que al cumplimiento taxativo
de los mismos. Caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en
diferente grado, la medida debida de su cumplimiento no sélo depende de las
posibilidades reales sino también de las juridicas (de las dispuestas en el propio
ordenamiento). En cambio las reglas son normas que sélo pueden ser cumplidas
o no.* Mandatos taxativos de contenido determinado en su antecedente y su
consecuente. No obstante, se considera que los enunciados de antecedente y
consecuente indeterminado no son principios en sentido estricto, sino direc-
trices. Una distincion, a nuestro criterio, irrelevante a los fines sub examine.

3 Vid. BARBERIS (1984) pp. 204 y ss.
4 Vid. ALexy (2002) pp. 86y 87.
5 Vid. ATienza y Ruiz (1999) pp. 5 vy 6.
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Desde una perspectiva ontoldgica, el soft law se caracteriza por contar
con presupuestos taxativos de consecuentes abiertos e indeterminados, que
reclaman la maximizacién de sus objetivos. En este sentido tiene causa y objeto
concretos, pero su finalidad es genérica, en la medida en que su desafectacién
del sistema formal de fuentes le impide contar con plenos efectos juridicos.
Por tanto, es ontol6gicamente un mandato de optimizacion, una proposicion
prescriptiva que pretende ser cumplida, pero sélo en parte.

Desde una perspectiva empirica, cada acto o instrumento soft, puede tener
una estructura de regla o de principio. En la préctica, existen instrumentos
que se articulan como reglas, estableciendo un antecedente y un consecuente
determinado, y otros simplemente con un consecuente indeterminado, que
implica un mayor grado de compromiso de sus destinatarios. Por tanto, desde
esta perspectiva el soft law comprende reglas o principios.

Desde una perspectiva formal, no se puede considerar al soft law dentro
de la jerarquia de las fuentes enunciadas en el art. 38 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. Esta norma muestra una concepcion estética bastante
alejada de la realidad, que excluye este tipo de instrumentos. Sabemos que la
creacion de las normas internacionales es un proceso complejo en términos
de consenso y lento en cuanto a su consecucion. Presupone resoluciones
adoptadas con el rango de compromiso, y por ende los estados son reticentes
a incluirlas en la agenda. En este estadio intermedio que separa a los valores
sociales emergentes de normas vinculantes, entre el hard law y el no dere-
cho, es donde se sitta el soft law, agrupdndose en las siguientes categorias: a)
Resoluciones no obligatorias de las organismos internacionales, b) Resoluciones
de actores no estatales, c) Acuerdos interestatales no normativos, d) Tratados
concluidos que no han entrado en vigor, e) Resoluciones de tribunales inter-
nacionales, f) Soft law material.

En cuanto a las funciones que el soft law cumple en el sistema del derecho
internacional podemos enunciar las siguientes: a) Como avance del hard law,
b) Como una alternativa al hard law, ¢c) Como complemento al hard law, d)
Como un pardmetro interpretativo del hard law.

Asi la calificacion del soft law se ubica como fuente del derecho en cuanto
principio general®, porque su funcién es clarificar el Derecho Internacional al
reflejar el consenso real de los actores involucrados.”

6 Vid. BArseris (1973).
7 Vid. ALonso (2002) pp. 63 - 94.
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3. Soft law en el derecho anglosajon

El sistema del derecho anglosajon, de gran influencia a partir de la se-
gunda mitad del s. XX en el derecho de PI de fuente convencional, deriva en
gran medida del Common Law, vigente en el Reino Unido de Gran Bretana
y trasladado a sus colonias.? En los Estados Unidos, por ejemplo, el sistema
de fuentes actualmente se sustenta en la supremacia de la Constitucién®, y
bajo este principio las leyes aprobadas por el Congreso y los tratados en que
el pais sea parte, suponen un esquema de la jerarquia de las fuentes, similar
al establecido en muchas constituciones posteriores inspirada precisamente
en dicho modelo.™ Para situarnos en este sistema de fuentes, y poder discer-
nir el alcance del soft law en el derecho de los Estados Unidos, debe tenerse
presente las cuatro fuentes del cual deriva: a) la Constitucién, b) las leyes, c)
los reglamentos, y d) el Common Law. Sin embargo, una ley no desaparece
automdticamente por el simple hecho de haber sido declarado inconstitucional,
sino que debe ser derogado por una ley posterior.

Ahora bien tanto en los Estados Unidos como en la mayoria de los paises
del Commonwealth se aplica el Common Law, introducido por la promulgacion
de las leyes de recepcion del derecho inglés, y en especial el proveniente de la
jurisprudencia, como ley del estado siempre que no fuese contraria a las leyes
locales o a las condiciones indigenas. Algunas leyes establecen su entrada en
vigor en la fecha de fundacién de la colonia, mientras que otras son delibe-
radamente vagas en ese sentido."" Por todo ello, los tribunales de los Estados
Unidos a menudo citan casos previos a la Independencia cuando discuten
la evolucién de un antiguo principio de Common Law." La segunda via de
recepcion del derecho inglés, son las leyes britanicas promulgadas en forma
paralela en sus colonias. Dichas leyes todavia se citan para interpretar las leyes
posteriores desarrolladas a partir de éstas.' Por lo tanto una parte sustancial del

& El profesor FriEDMAN (2004) pp. 4 -5, sefala que el Derecho inglés en si mismo nunca
llegé a ser del todo uniforme en la propia Inglaterra antes del s. XX. Como resultado, los
colonos americanos recrearon la diversidad legal inglesa en sus colonias.

9 Vid. Currie (1993) p. 44. Comentario del juez Marshall sobre el caso Mc Culloch v.
Maryland, 17 U.S. 316 (1819).

10 Vid. Constitucién Argentina de 1853 (art. 31) y aplicada en tal sentido hasta la reforma
constitucional de 1994. Asi como la evolucién de la jurisprudencia de la Corte Suprema
de la Nacién Argentina, en los casos Martin con Administracion (1963), Ekmekdjian con
Sofovich (1992), Fabrica con Comision (1993), Café con Administracién (1994).

" Vid. Price y BITNer (1969) p. 272.

2 Vid. v.g. Gomez v. Superior Court (2005) con cita de Lovett v. Hobbs, 89 Eng. Rep. 836
(1680). La Corte se basa en una serie de casos que se originan a partir del caso Lovett con
la finalidad de llegar a la conclusion de que Disneyland actuaba como transportista.

13 Se puede citar, v.g., el caso de la Ley de Fraudes (Statute of Frauds), vid. Phillippe v. Sha-
pell (1987).
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derecho anglosajon contemporaneo emana del Common Law britanico. Pero
los tribunales de los Estados Unidos raramente siguen las decisiones tomadas
en otros lugares, salvo que no exista una decision estadounidense relevante,
y siempre que los hechos y la ley aplicable a la cuestion sean casi idénticos,
y los argumentos muy convincentes.

A) CONSIDERACION DEL DERECHO EXTRANJERO

Gradualmente las apelaciones al derecho inglés fueron desapareciendo,
a medida que las cortes estadounidenses desarrollaban sus propios principios
de resolucion de conflictos.' Segin Lawrence Friedman, “la jurisprudencia
estadounidense raramente cita elementos foraneos. Las Cortes ocasionalmente
mencionan algun famoso caso o a Blackstone', pero la actual ley britanica
casi nunca recibe mencion”."®

Los defensores del originalismo o constitucionalismo estricto, como el juez
de Antonin Scalia, sostienen que los jueces no deben fundar sus decisiones
a través de los casos postrevolucionarios de sistemas legales extranjeros, aun-
que los argumentos esgrimidos sean persuasivos, con la Gnica excepcion de
los casos que interpretan Tratados Internacionales a los que Estados Unidos
haya adherido. Esta postura originalista, sostiene no sélo que la Constitucion
es la dltima fuente de la autoridad juridica, sino que el Gnico analisis valido
consiste en averiguar el sentido original del instrumento en el momento de su
creacion. Por lo tanto, las discusiones sobre aplicacién del derecho extranjero
posterior a la Constitucién son irrelevantes, puesto que no arroja luz sobre el
significado original de la Constitucién. Otros juristas, como los miembros de
la Corte Suprema Anthony McLeod Kennedy'” o Stephen Gerald Breyer'® no

" Vid. BRowN (1976) p. 686. Entre 1808 y 1828, los expedientes tramitados en los casos del
Michigan evolucionaron desde una completa dependencia en las fuentes inglesas a una
cada vez mayor relevancia de las fuentes americanas.

* Sir William BracksTong, prestigioso autor de los Comentarios sobre las leyes de Inglaterra,
en 4 volimenes (1765-), fundado en las lecciones que dictadas como catedratico en
Oxford. Sus escritos tuvieron influencia decisiva en la Constitucion de Estados Unidos.

e FRIEDMAN (2004) p. 575.

7 Através de su carrera en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Kenneby ha mantenido
ideales de conservadurismo moderado. Ha votado a favor del derecho al aborto y de
los derechos de los homosexuales. Debido a estas tendencias, el juez Kennepy ha sido
blanco de criticas de los sectores conservadores de Estados Unidos y de elogios por
parte del ala liberal. Tras el retiro de la Jueza Sandra Day O“ConNoRr (quien también era
moderada) se espera que KENNEDY sea el juez centrista mas prominente del Tribunal y de
una mayor sensibilidad a la aplicacién del derecho extranjero. Para conocer mas acerca
de su cosmovision vid. KENNEDY (sine data).

18 El juez Brevir es considerado liberal y se caracteriza por mantener un acercamiento
pragmatico a los casos, interesado en mantener continuidad en la ley, con una posicion
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estan de acuerdo con este punto de vista y citan leyes extranjeras de vez en
cuando, siempre y cuando consideren que el estudio de dichas leyes ofrece
informacién relevante y sus argumentos son persuasivos, Utiles o provechosos.
En cualquier caso, los precedentes extranjeros nunca se citan con caracter
vinculante, sino como un reflejo de los valores compartidos entre las civiliza-
ciones anglosajonas u occidentales.

Pero el aumento de la juridicidad en la comunidad internacional ha dado
lugar a un mayor uso de la jurisprudencia de los tribunales internacionales a la
consideracion del derecho extranjero y por ende del soft law. La interseccién
de estos instrumentos plantea si la decision de un tribunal puede fundarse en
instrumentos juridicamente no vinculantes, fuera de las partes. La funcién mas
amplia, e importante de la decisién de un tribunal, esta dada por su influencia
mas alla del caso particular y por su impacto en las percepciones de las obli-
gaciones legales. Estos efectos se materializan como una forma de soft law en
el derecho anglosajon, cuyos precedentes judiciales son creadores de derecho.

Significa que a pesar de su incapacidad para obligar, un tribunal pue-
de influir en el comportamiento del estado, implicando su reputacién en el
cumplimiento del derecho internacional, mediante el fortalecimiento de la
reciprocidad subyacente a un acuerdo, o mediante la activacién de las repre-
salias. En este sentido, las sentencias de un tribunal influyen en el derecho
estatal mediante los mismos mecanismos de los instrumentos internacionales
vinculantes. A pesar de que las resoluciones del tribunal internacional son soft
law, pueden evitar la necesidad de consenso estatal,' facilitando la adaptacion
de los sistemas legales (incluidos los aspectos no vinculante de dicho sistema)
a las cambiantes circunstancias y condiciones de la sociedad y los mercados.

Por lo tanto mediante la interpretacion de las obligaciones legales a través
de una jurisprudencia de leyes blandas, el soft law es capaz de expandir su in-
fluencia mds alla de la jurisdiccion del tribunal. De esta manera, los tribunales

menos conservadora respecto de la aplicacién del derecho extranjero.

9 Este es el caso del Convenio de Berna que exige unanimidad para su revisién, y dado el
nimero de miembros existente a la llegada de Internet, fue imposible su actualizacion,
habiendo quedado en la version del Acta de Paris de 1971. Finalmente se convocé a un
comité de expertos para un Protocolo adicional, que culminé en los Tratados de la OMPI
de 1996 (Sobre Derecho de Autor, Sobre Artistas intérpretes o ejecutantes y Productores
de Fonogramas). No obstante carecen de normas de conflicto para dirimir las contro-
versias transfronterizas y por ello el desarrollo e importancia del soft law a través de las
recomendaciones y directrices de la OMPI, las leyes tipo de la UNCITRAL, las politicas
en materia de nombres de dominio y los principios del ALI, entre otros instrumentos de
relevancia juridica.
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crean un derecho internacional consuetudinario capaz de evolucionar sin el
acuerdo formal de los estados.?°

El avance del soft law, mediante las recomendaciones, comunicaciones,
programas, informes, dictdmenes, otros documentos de trabajo no vinculantes,
y muy especialmente a través de la jurisprudencia, sirven de pardmetro de
interpretacion del hard law, y de atenuantes de la responsabilidad que pudie-
ra derivarse de la infraccion de éste, proviene conceptualmente del derecho
anglosajon habiendo gravitado en el derecho convencional, especialmente en
el ambito de la Pl y a partir de la segunda mitad del s. XX, como puede ad-
vertirse por ejemplo, en el principio de razonabilidad contenido en la prueba
del triple test para aplicar las limitaciones o excepciones al derecho exclusivo
de reproduccioén establecida originalmente en el art. 9.2 del Convenio de
Berna, y extendida luego a todos los derechos de explotacién en el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)*' y en el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor (WCT)?? para el entorno digital. También podria mencionarse
las disposiciones ADPIC PLUS contenidas en los Tratados de Libre Comercio
(TLC), entre otros.

B) SOFT LAW COMO DERECHO DE PRINCIPIOS

Desde la aparicién del Estado moderno, el derecho, o mds concretamente
la norma juridica, se concibe como expresion de la voluntad soberana y una

20 Vid. GuzmAN Yy MEYER (2009) pp. 515 y ss.

2 Art. 13: “Los Miembros circunscribiran las limitaciones o excepciones impuestas a los de-
rechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotacién
normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del titular
de los derechos”.

2 Art. 10: “1) Las Partes Contratantes podran prever, en sus legislaciones nacionales, limita-
ciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias
y artisticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a
la explotacién normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legi-
timos del autor. (2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringiran
cualquier limitacion o excepcion impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a
ciertos casos especiales que no atenten a la explotacion normal de la obra ni causen un
perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor”. Declaracién concertada respec-
to del articulo 10: “Queda entendido que las disposiciones del articulo 10 permiten a las
Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entor-
no digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en
virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberd entenderse que estas disposiciones per-
miten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten
adecuadas al entorno de red digital. También queda entendido que el Articulo 10.2) no
reduce ni amplia el &mbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas
por el Convenio de Berna”.
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manifestacion de la idea de Justicia®?, identificada con un conjunto complejo
de normas, a las que se llega mediante la deduccion a partir de grandes prin-
cipios racionales de validez universal y atemporal (scientia iuris), que forman
un sistema, ordenado, de acuerdo con diferentes categorias y subcategorias, y
completo, es decir, capaz de dar respuesta a todos los casos que se presenten.*
Esta concepcién admite los cambios producidos por influencia del soft law a
través de los sistemas del common law en el derecho internacional. Se trata
de cambios relativos a la estructura misma del derecho, abierto a principios,
convenciones, recomendaciones, expresiones de voluntad de los 6rganos del
estado, de organismos internacionales, y de los actores privados, que han ad-
quirido una fuerza vinculante de la que anteriormente carecian en los sistemas
juridicos continentales. En este sentido, el derecho tiende a convertirse en lo
que Zagrebelsky ha denominado un diritto mite (derecho ddctil), un derecho
en el que la norma —regla se sustituye por la norma- principio, un derecho de
principios propio de las sociedades pluralistas actuales.?®

I1. DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL
1. Criterios de codificacion

El derecho comercial internacional puede ser concebido desde diversos
puntos de vista. Desde una perspectiva normativista incluiria materias tipicamente
mercantiles que suscitan problemas de conflictos de leyes.?® Esta concepcion
parte de la distincion entre actos civiles y actos de comercio presente en los
c6digos comerciales, que tras los eventuales conflictos de calificaciones se
llegaba a los problemas conflictuales y a través de ellos al derecho mercantil
internacional. Se trataba de normas de excepcién al derecho civil internacional,
segln este razonamiento, cuyo hilo conductor era la materia regulada (acto de
comercio) y la norma reguladora (norma de remisién o conflictual). El error del
planteamiento consistente en cifrar el derecho comercial internacional desde
la perspectiva nominal, al afirmar que es un derecho especial en razén de sus
normas. Asi muchos problemas de la realidad quedan excluidos del concepto.

Un enfoque material, en cambio, sostiene que es el resultado de la pe-
netracién del derecho mercantil cldsico en las instituciones reguladoras del
trafico econémico internacional.

B Vid. Garcia (1991) pp. 15 y ss. , VoN Havek (1986) pp. 105 y ss.

2 Vid. KrieLte (1980) pp. 146 — 147, ALuisoN (2004) p. 35.

25 Vid. ZAGREBELSKY (1992) pp. 46 v ss.

26 Vid. Diena (1900) vol. I, TRAvers (1932 — 1935) 5 vols., CAVAGLIERI (1936), ARMINJON (1948).
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Pero en el proceso de codificacién del derecho comercial internacional se

ha adoptado una posicién mas amplia, partiendo de la nocién extrajuridica
de comercio internacional, imprecisa y cambiante, pero anclada en su pre-
dicamento a partir de la Resolucion de la Asamblea General de las Naciones
Unidas n°® 2102%7 que define el derecho del comercio internacional sobre la
base de tres elementos:

a)

Materia regulada: comprende las relaciones comerciales internacionales,
tales como la compraventa internacional, instrumentos negociables, se-
guros, operaciones de transporte, propiedad industrial, propiedad literaria
y arbitraje comercial; encargandose los sucesivos textos emanados de las
Naciones Unidas de precisar su alcance. Como puede apreciarse incluye
expresamente a la Pl en sus dos ramas: propiedad industrial y el derecho
de autor;

Caracter privado: concibe al derecho del comercio internacional como el
conjunto de normas que rigen las relaciones comerciales de naturaleza
privada (derecho privado) de los diferentes paises. Es un concepto emi-
nentemente privatistico y diferente del que habfia regido hasta entonces,
orientado hacia una concepcién internacionalista. En este sentido, el
predmbulo del Acuerdo sobre los ADPIC califica a los derechos de Pl
como derechos privados;

Caracter uniforme: El derecho del comercio internacional asi concebido
trata de configurar, un nuevo ius mercatorum como una parte del derecho
internacional privado, dedicado mas que a resolver conflictos de leyes,
a prevenirlos mediante la uniformidad juridica. En este sentido, la PI por
su ubicuidad y relacién intrinseca con el desarrollo cientifico tecnolégico
requiere una perspectiva metodolégica uniforme. Con este espiritu fue
avanzando el derecho de fuente convencional.?®

La busqueda de la uniformidad en el plano sustantivo internacional

neutraliza la tendencia de imponer en este ambito las concepciones juridicas

27
28
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Vid. AcuiLar (1967) pp. 599 - 627.

Vid. Acuerdo entre la OMPI y la Organizacion Mundial de Comercio (OMC) de 1995
(art.4), sobre Asistencia técnico — juridica y cooperacion técnica, tendiente a una le-
gislacion y practica uniforme de la propiedad intelectual. En el mismo sentido, vid. el
Predambulo y los arts. 1y 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Preambulo del WCT, esta-
blece expresamente que “Las Partes Contratantes, deseosas de desarrollar y mantener
la proteccion de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artisticas de la
manera mas eficaz y uniforme posible”.
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propias de los ordenamientos nacionales. En la PI, mas que en otras ramas del
, ircu i .
derecho, esta circunstancia es patente

Esta posicion, también plantea el inconveniente de la restriccion de la
voluntad de un 6rgano codificador, como la OMPI o la UNCITRAL, para
imponer normas sustantivas vinculantes, en una materia tan sensible a las
politicas publicas de los sistemas nacionales y los objetivos en materia de
desarrollo y tecnologia. En general, no se han dado excesivas muestras de
actividad normadora de alcance material en este dmbito.* La agenda de una
institucion, por prestigiosa que sea, no puede condicionar la delimitacion de
un ordenamiento juridico.*

El derecho del comercio internacional es una realidad que sélo en ciertas
ocasiones ha encontrado respuestas por la via del derecho uniforme, dado los
limites y dificultades que esta impone. Muchos sectores claves del comercio
internacional siguen presentando una pluralidad de técnicas normativas, sin
prescindir de las conflictuales, e incluso en aquellos casos en que se ha lo-
grado una cierta uniformidad. Por otro lado, el catdlogo de materias elegido
en la UNCITRAL posee un cardcter restrictivo. Ello sin duda ha obedecido a
razones de estrategia codificadora. El proceso de unificaciéon y armonizacion
esta ain muy lejos de conseguirse pero, con todo, los resultados obtenidos
han sido importantes.’' En definitiva, si bien es cierto que desde una perspec-
tiva privatista interesa el régimen de los intercambios comerciales, no puede
soslayarse el analisis de los sujetos de dichos intercambios y el marco de su
funcionamiento.

29 Vid. ILLescas (1993) pp. 37 v ss.

30 Prueba de ello es el fracaso de la Conferencia de La Haya y la Unién Europea (UE) en sus
intentos de legislar sobre jurisdiccion competente en los conflictos de Pl en Internet y las
limitaciones de los instrumentos resultantes como Convencion sobre eleccion de Foro
(2005) y el Reglamento 44/2001 (UE). Otro ejemplo en la ambigiiedad sobre responsabi-
lidad de los proveedores de servicio en Internet en el ambito de las Directivas 2000/31/
CE (2000), relativa a determinados aspectos juridicos del comercio electrénico en el mer-
cado interior y 2001/29/CE (2001), relativa a la armonizacién de determinados aspectos
de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la
informacion.

31 V.g. Guia Legislativa de la UNCITRAL sobre las Operaciones Garantizadas y el Suplemen-
to relativo a las Garantias Reales sobre Propiedad Intelectual (2009), la Ley Modelo de la
UNCITRAL sobre las Firmas Electrénicas, con la Guia para su incorporacion al derecho
interno (2001) Resolucién 56/80 de la Asamblea General. Vid. Lesepev (1981) pp. 73 — 90.
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2. Nueva lex mercatoria

La lex mercatoria es una nocién histérica, cuya tradicion es similar al
conflicto de los estatutos (s. XIlI), cuando se forma un concepto auténomo del
derecho internacional privado, por obra de los glosadores y mas tarde de los
comentaristas. En esa época los estatutos coexistian con el derecho canénico,
que regulaba los problemas relativos a la validez del matrimonio, por ser un
sistema juridico universal en occidente, y con la lex mercatoria, que resolvia las
cuestiones propias del comercio internacional. La practica de las ferias habia
dado lugar a un derecho universal aplicable a las relaciones mercantiles, y
fundado en los usos comunes de los operadores del comercio internacional.

La expresion nueva lex mercatoria alude a un ordenamiento juridico que,
pese a los profundos cambios experimentados en la estructura de la sociedad
internacional posee ciertos elementos comunes con su referente histérico. En
la préactica se trata de un derecho auténomo nacido de las propias exigencias
de la actividad y desarrollado al margen de los sistemas juridicos nacionales.

Si el derecho comtin de los comerciantes de la Edad Media se basaba en la
practica y usos universalmente aceptados por los participantes en el comercio
internacional, la nueva lex mercatoria se caracteriza por un catalogo de tra-
tados que crean un derecho uniforme que incluye, entre otras materias, la PI.
En este sector existe una practica generadora de normas materiales comunes
que los Estados recogen a través los tratados, directrices y recomendaciones,
incorporandolas a su derecho interno.*?

El legislador estatal puede utilizar la técnica de la incorporacién mate-
rial o por referencia para hacer suyas las leyes modelo o los usos y practicas
comerciales. En este punto, la labor de la UNCITRAL y de la OMPI, junto a
otras instituciones de cardcter internacional, pone de relieve la importancia y
rendimiento de una costosa labor institucional en orden a la consecucién de
auténticas fuentes del derecho del comercio internacional.

La nueva lex mercatoria constituye un factor significativo en el marco del
derecho internacional general, en especial por su aporte a la profesionalizacién.
Pero debe observarse que su recepcion estatal y convencional estd mediada por
el derecho internacional publico y, en particular por el derecho internacional
econdémico. En la constitucion del Fondo Monetario Internacional, los nuevos
acuerdos de la OMC o en la elaboracion institucionalizada de cédigos de

32 lainfluencia de los Convenios de Paris sobre propiedad industrial (1883) y de Berna so-
bre propiedad literaria y artistica (1886) en las legislaciones nacionales es indudable.
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conducta, tan determinantes en materias como la transferencia de tecnologia
y Pl en general, se pone de manifiesto los intereses internacionales insepa-
rables de esa actividad privada que enfrentan a distintos grupos de estados,
neutralizando el entusiasmo por un nuevo orden econémico, signado por los
intereses de los paises mas desarrollados.

3. Accion del soft law

Desde la perspectiva de la flexibilizacién como tendencia general del
derecho encuentra el soft law, normas blandas o abiertas para el juez o el
arbitro, que influyen tanto en el desarrollo legislativo, como en la actuacién
judicial. La proliferacién de Leyes modelo elaboradas en foros internacionales,
algunos actos de normativos caracteristicos del derecho institucional, convenios
internacionales disponibles por las partes o la propia fuerza ejemplificativa de
determinados convenios internacionales, actian a menudo como fuentes en
sentido impropio. Respecto del legislador, la funcién del soft law puede ser la
de crear una directriz habilitante (por ejemplo, las directivas comunitarias);
pero también puede perseguir un efecto dinamizador, simplemente abriendo
nuevas areas de expansion del derecho (por ejemplo, la politica uniforme de la
OMPI en materia de nombres de dominio y las Recomendaciones de la OMPI
sobre el uso de marcas en Internet).

En este sentido, el soft law trata de procurar la unificaciéon del derecho,
sin soportar los costes de negociacion que supone un proceso formal. Interesa
la posibilidad de insertar en el razonamiento juridico principios o reglas que
exceden los de ratio scripta. Sin embargo, un abuso del soft law puede res-
ponder, segln los casos, a una busqueda de fuga del derecho que pretende
proponer un nuevo realismo juridico tendiente a identificar el derecho con la
doctrina del derecho.?

I11. PROPIEDAD INTELECTUAL
1. Definicion

El Convenio de Estocolmo, de 1967, mediante el cual se establece la
OMPI, contiene una definicién vinculante para los Estados miembros en el

Un exponente de este planteamiento es la Sentencia de la Corte de Arbitraje de la Cama-
ra de Comercio Internacional de Paris de 26 octubre 1979 en el asunto Norsolor. Ante
la ausencia en un contrato internacional de referencia a una ley estatal que lo rigiese la
Corte Arbitral consideré que convenia, teniendo en cuenta el cardcter internacional del
contrato, descartar cualquier referencia apremiante a una legislacion especifica y aplicar
la lex mercatoria internacional.

95



BORETTO, MONICA (2012): "SOFT LAW. NUEVOS ENFOQUES PARA EL DESARROLLO
PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL"

art. 2.8): “A los efectos del presente Convenio se entenderd por: ‘Propiedad
intelectual; los derechos relativos: a las obras literarias, artisticas y cientificas; a
las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas
ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusion; a las invenciones
en todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos cientificos;
a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fabrica, de comercio y de
servicio, asi como a los nombres y denominaciones comerciales; a la protec-
cién contra la competencia desleal, y todos los demas derechos relativos a la
actividad intelectual en los terrenos industrial, cientifico, literario y artistico”.

El Acuerdo de Marrakech de 1994, mediante el cual se establecié la OMC,
en el art. 1.2. del Anexo 1C, Acuerdo sobre los ADPIC, establece la siguiente
calificacion: “A los efectos del presente Acuerdo, la expresion propiedad
intelectual abarca todas las categorias de Pl que son objeto de las secciones
1 a 7 de la Parte IlI”. Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio
abarcan los siguientes derechos de PI: a) Derecho de autor y derechos conexos,
b) Marcas de fabrica o de comercio, c) Indicaciones geogréficas, d) Dibujos y
modelos industriales, e) Patentes, f) Esquemas de trazado (topografias) de los
circuitos integrados, g) Proteccion de la informacién no divulgada, h) Control
de las practicas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Mas alla de las denominaciones que cada Estado pueda asignar en su
legislacion nacional,** la expresién Pl comprende dos grandes areas: a) Los
derechos de autor y los derechos conexos®, y b) La propiedad industrial*.

3 Vg en Espana el término propiedad intelectual se refiere inicamente al derecho de au-
tor, ley 23/2006. La ley argentina n° 11.723 de PI (1933), comprende sélo el derecho de
autor. En el mismo sentido en Chile ley n® 17.336 de PI (1970). En Brasil la ley n®9.279
(1996) regula la propiedad industrial y la ley n® 9.610 (1998), los derechos de autor.

% Los derechos de autor y los derechos conexos son aquellos que confieren a sus titulares
derechos exclusivos de utilizacion de creaciones literarias y artisticas por un plazo deter-
minado. Nacen con la creacién y no estdn subordinados a ninguna formalidad a los fines
de la procedencia de la proteccién (art. 5.2, Convenio de Berna). También estan protegi-
dos los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusion (derechos conexos).

3¢ La propiedad industrial comprende la proteccion de signos distintivos, como las marcas
de fabrica o de comercio, las denominaciones comerciales, y las indicaciones geografi-
cas, que identifican un producto como originario de un lugar cuando una determinada
caracteristica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geografico. La
proteccion de esos signos distintivos tiene por finalidad estimular y garantizar una compe-
tencia leal y proteger a los consumidores, haciendo que puedan elegir con conocimiento
de causa entre diversos productos o servicios. La proteccién puede durar indefinidamen-
te, siempre que el signo en cuestién siga siendo distintivo. Otros tipos de propiedad
industrial se protegen fundamentalmente para estimular la innovacion, la invencion y
la creacion de tecnologia. A esta categoria pertenecen las invenciones protegidas por
patentes, los dibujos y modelos industriales y los secretos comerciales. El objetivo social
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2. Caracteristicas

Los derechos de Pl son derechos de propiedad especial de naturaleza real
y rango constitucional, que se caracterizan por la inmaterialidad y el don de
ubicuidad de su objeto. Esta condicién implica el reconocimiento legal de la
exclusividad y en consecuencia el ius prohibendi. En efecto, son facultades
de autorizar o prohibir, que confieren a su titular el monopolio de explotacién
por el tiempo que le acuerda la ley. A diferencia de la propiedad tangible son
limitados en el tiempo. Técnicamente son constructos legales que dependen
del reconocimiento que le asigne una autoridad estatal de conformidad con
su legislacion, y por lo tanto estrictamente territoriales. Cabe sefialar que los
derechos exclusivos conferidos (estindares convencionales) estan por lo general
sujetos a una serie de limitaciones y excepciones (restrictivas y de caracter local)
encaminadas a establecer el equilibrio requerido entre los legitimos intereses
de los titulares de los derechos, de los usuarios y del pdblico consumidor.

3. Origen y evolucion

La PI naci6 en el medioevo con las marcas, luego a finales del s. XV con las
patentes de invencién y en el s. XVI con el derecho de autor, Asi cada soberano
otorgaba un reconocimiento de acuerdo con sus intereses estrictamente locales.
El objetivo era el de promover la industria, el comercio y las artes dentro del
territorio, por lo que estas leyes primitivas eran eficaces Ginicamente dentro del
marco de su jurisdiccion. A mediados del s. XIX este modelo cambié cuando
las grandes potencias mercantiles, Inglaterra y Francia, obtuvieron extensas
protecciones para sus autores o inventores, mediante negociaciones bilaterales
con sus contrapartes mas débiles tales como Rusia, Bélgica o Suiza.’”

Este sistema creaba una proteccién universal (dentro de los principales
estados civilizados de la época) para los autores ingleses y franceses. Dicha
proteccion se fundaba en el principio de pais de origen, es decir, si un autor
inglés o francés tenia derechos de autor en su pafs, estos derechos serian reco-
nocidos también en Rusia o Suiza (a veces Gnicamente en cuanto a la versién
en su idioma original, y no las traducciones al idioma local). Sin embargo,
este sistema conllevaba un desequilibrio para los autores nacionales de otros

es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de nueva tecnologia, con
el fin de que haya incentivos y medios para financiar las actividades de investigacion y
desarrollo.

3 Vid. v.g. las convenciones de 1864 entre Francia y Suiza; las de 1869 y 1881 entre Suiza
y algunos estados germanicos; la convencién alemano-suiza de 1892 en cuanto al uso de
marcas registradas.
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paises.’® No obstante, alin persiste una sensacién adversa como las utilizadas
por los Estados Unidos en las tacticas negociadoras (bilaterales) con terceros
paises en cuanto a las supuestas insuficiencias en el derecho de Pl local. Este
tipo de practicas comportan el riesgo de que la Pl se convierta en un blanco de
las protestas populares en contra de politicas percibidas como exageradamente
beneficiosas para paises extranjeros y las empresas multinacionales, como es
obvio por ejemplo en el caso de las semillas transgénicas, las patentes de los
laboratorios farmacéuticos o de la musica o films, en el que los paises en vias
de desarrollo se ven obligados a proteger por imposicion de la OMC (ADPIC)
y los instrumentos bilaterales.

A finales del s. XIX, los paises centrales cambiaron de estrategia, en favor
de un enfoque multilateral. De esta manera “todos” los autores gozarian de
proteccién bajo el principio del trato nacional y ciertos estandares de protec-
cion. Asi nacié la Convencion de la Unién de Paris de 1883 y de la Union de
Berna de 1886, de acuerdo con la legislacién local de cada uno de los paises
miembros. Este enfoque multilateral era funcional a los autores e inventores
de los paises desarrollados mediante el establecimiento de un nivel minimo
de proteccién obligatorio (estandar convencional). Asi el art. 2 del Convenio
de Paris establece que: “1) Los nacionales de cada uno de los paises de la
Unién gozaran en todos los demas paises de la Unién, en lo que se refiere a la
proteccion de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas
concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de
los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuen-
cia, aquéllos tendran la misma proteccién que éstos y el mismo recurso legal
contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condi-
ciones y formalidades impuestas a los nacionales. 2) Ello no obstante, ninguna
condicion de domicilio o de establecimiento en el pais donde la proteccion se
reclame podra ser exigida a los nacionales de los paises de la Union para gozar
de alguno de los derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente
reservadas las disposiciones de la legislacion de cada uno de los paises de la
Unién relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia,
asi como a la eleccion de domicilio o a la constitucion de un mandatario, que
sean exigidas por las leyes de propiedad industrial”.

Por otra parte el art. 5 del Convenio de Berna establece que “Los autores
gozardn, ... de los derechos que las leyes respectivas conceden ... a los na-
cionales, asi como de los derechos especialmente establecidos por el presente

38 Estos autores no gozaban de ninguna proteccién nacional, o bien de una proteccién
minima, como v.g. en Rusia o Suiza, mientras que los autores extranjeros gozaban en el
mismo pais de protecciones muchisimo mas amplias que habian sido concedidos a sus
poderosos gobiernos por el gobierno zarista o suizo. Vid. DesSeMONTET (2009).
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Convenio. 2) ...Por lo demas, sin perjuicio de las estipulaciones del presente
Convenio, la extension de la proteccion asi como los medios procesales acor-
dados al autor para la defensa de sus derechos se regiran exclusivamente por
la legislacion del pais en que se reclama la proteccion”.

La PI se convirti6 nuevamente en una expresion territorial en la mayoria
de los aspectos. Es decir, para cada obra literaria, marca, o invento, hay un
paquete de derechos nacionales, sujetos a diferentes legislaciones. Este es el
actual sistema vigente, incluso después del acuerdo sobre los ADPIC de 1994
(OMC).

La consecuencia de la territorialidad se evidencia en doctrina de la primera
venta o del agotamiento local del derecho. Implica limitar las importaciones
que puedan efectuar terceras personas de los soportes realizados y difundidos
con su consentimiento.

El concepto de agotamiento, surgi6 en el derecho aleman a principios
del s. XX, y se ha expandido tanto en el ambito de los derechos nacionales
como en el de la UE.** Si bien las diferentes legislaciones estimaban legitimo
que el titular de un derecho obtuviera una contrapartida justa por la puesta
en circulacion en el territorio de un Estado, se consideraba por el contrario
injusto que obtuviera una doble remuneracién o que utilizara las diferencias
entre los mercados para obstaculizar las importaciones paralelas y organizara
de ese modo una compartimentacién de los paises y de los mercados.*’ La
controversia gira en torno a los casos de importacion paralela, en referencia a
la importacion de productos fuera de los canales de distribucion negociados
contractualmente por el titular. No obstante, la jurisprudencia y la legislacién
reciente de algunos paises como Japon o Suiza estan abandonando el principio
del agotamiento del derecho a nivel nacional base del razonamiento territorial
de la doctrina del agotamiento del derecho (o también la doctrina de la primera
venta), examinada Gnicamente dentro de un contexto nacional. Actualmente
el agotamiento de los derechos de Pl plantea numerosas cuestiones que cons-
tituyen otros tantos desafios juridicos. Con independencia de que sea regional
o internacional, es un problema que excede lo juridico y esta vinculado en
muchos aspectos a la politica y la competencia a nivel internacional.

3 Vid. sentencia bdsica en materia de patentes: Centrafarm c. Sterling Drug (T)CE (Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas), 1974). En materia de derecho de autor: Deuts-
che Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Grossméarkte GmbH & Co. KG (TJCE,
1971).

40 Vid. Gauslac (2002).
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En conclusion, significa que no existe un sistema internacional uniforme,
porque la Pl es un complejo sistema de derechos nacionales diferentes, agravado
por la fragmentacion de la jurisdiccién competente. No existe una jurisdiccion
internacional que armonice los precedentes judiciales de los diferentes paises
y sus aplicaciones. Por tal motivo se han producido mdltiples conflictos de
leyes y casos de competencias paralelas.*’

4. Criterios de armonizacion

La bdsqueda de armonizacién del derecho de Pl no es nueva. Surge a
fines del s. XIX con la Convencién de Paris y de Berna, continuando en el s. XX
con el Acuerdo sobre los ADPIC que si bien no establece un régimen uniforme
de proteccién de la Pl, prevé estandares minimos e introduce la posibilidad
de recurrir a sanciones comerciales en el marco del sistema de solucién de
controversias de la OMC. Adicionalmente, en los Gltimos afios el proceso
armonizador se ha acelerado y profundizado en virtud de nuevas acciones:

a)  Réplica normativa. El uso del derecho comparado y de leyes modelos como
las que sugiere la OMPI 'y la UNCITRAL (soft law institucionalizado),

b) Tratados bilaterales y regionales. Una de las fuerzas motoras mas impor-
tantes de la armonizacion surge del auge del bilateralismo, impulsado
activamente por los Estados Unidos (y en una menor medida por Europa).
EEUU ha suscrito o tiene actualmente en negociacién en el orden de
cincuenta acuerdos con paises en desarrollo. Dichos acuerdos establecen
estandares ADPIC plus para varios capitulos de la PI. El objetivo de estos
acuerdos es alinear los regimenes de Pl con los vigentes en los EEUU,

c) Adhesion y surgimiento de nuevas convenciones internacionales. El Acuerdo
ADPIC hizo obligatoria la observancia, con algunas excepciones, de las
normas sustantivas de las Convenciones de Paris y Bernay del Tratado de
Washington y Roma. Tal observancia es exigible aun para los paises que
no suscriban esas convenciones, excepto en el caso de la Convencion de
Roma, la que s6lo es de observancia obligatoria para los paises miembros.

# Antes del mecanismo de solucién de controversias instituido por la OMC, no existian re-
cursos de proteccion para los titulares de los paises que carecian de las protecciones mi-
nimas en otros paises, con la excepcion de la conclusion de los acuerdos bilaterales, que
favorecian tGnicamente a los titulares de Pl de los paises desarrollados. Una tesis doctoral
escrita en Basilea a comienzos del s. XVIII propuso la unificacién del derecho de PI. De
alli que muchos autores propusieran un enfoque universal. En Francia BatTiFor, NIBOYET y
actualmente Lucas, en Alemania TROLLER y ULMER, en los Estados Unidos GINSBURG, DREYFUS,
en Suiza DESSEMONTET, entre otros.
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Adicionalmente, han surgido los siguientes tratados internacionales: el
Tratado sobre Derechos de Marcas (1994), el Tratado de la OMPI sobre
Artistas interpretes o ejecutantes y Productores de Fonogramas (WPPT,
1996), el WCT (1996), el Tratado sobre Derecho de Patentes (2000).

d) De soft law a estandar obligatorio. Estandares adoptados como soft law
constituyen uno de los principales mecanismos de armonizaciéon ya
sea mediante la adopcion de estas normas en los derechos nacionales,
o por efecto de tratados bilaterales. Por ejemplo, el art. 17.2.9 del TLC
EEUU - Chile, segtn el cual cada Parte reconoce la importancia de la
Recomendacion Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccion
de las Marcas Notoriamente Conocidas (OMPI, 1999) que amplia el con-
cepto de marca notoriamente conocida mas alla de la Convencion de Paris
y del Acuerdo ADPIC. La Recomendacién Conjunta de la OMPI protege
la marca notoria aun cuando no cause confusién entre los consumidores
siempre y cuando: a) se encuentre una conexién con el propietario de
la famosa marca que pueda causarle perjuicios, o b) puede entorpecer o
restringir de manera injusta la distincion de la marca famosa.

5. Principios de la propiedad intelectual en el sistema multilateral de co-
mercio

Los Acuerdos de la OMC son extensos y complejos porque abarcan una
gran variedad de actividades, entre ellas la Pl. Ahora bien, estos documentos
estan inspirados en dos principios fundamentales, que constituyen la base del
sistema multilateral de comercio en esta drea:

A) Trato nacional

El art. 3 establece que (1) “Cada Miembro concedera a los nacionales de
los demas Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus
propios nacionales con respecto a la proteccion* de la propiedad intelectual,
a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio
de Paris (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convencion de Roma o el
Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusion, esta obligacion solo se aplica
a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga

42 Alos efectos de los articulos 3 y 4, la proteccién comprendera los aspectos relativos a la
existencia, adquisicién, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de PI asi
como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de Pl de que trata especificamente
este Acuerdo.
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de las posibilidades estipuladas en el articulo 6 del Convenio de Berna (1971)
o en el parrafo 1 b) del articulo 16 de la Convencion de Roma lo notificara
segun lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

(2) Los Miembros podran recurrir a las excepciones permitidas en el pa-
rrafo 1 en relacion con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida
la designacion de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro
de la jurisdiccion de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean
necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no
sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales
practicas no se apliquen de manera que constituya una restriccion encubierta
del comercio”.

Significa conceder un trato igualitario para los extranjeros, como principio
de no discriminacion. Se aplica a los servicios, y a las marcas de fabrica o de
comercio, el derecho de autor y las patentes. Este principio de trato nacional
figura en los tres principales Acuerdos de la OMC, y en art. 3 del Acuerdo sobre
los ADPIC (Anexo 1C, Acuerdo de Marrakech, 1994). El trato nacional sélo se
aplica una vez que la Pl ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicacién
de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresion del
trato nacional, aunque los productos fabricados en el pais no sean sometidos
a un impuesto equivalente. La reduccion de los obstdculos al comercio es uno
de los medios mas evidentes de alentarlo.

B) NACION MAS FAVORECIDA

El art. 4 establece que “con respecto a la proteccion de la propiedad in-
telectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro
a los nacionales de cualquier otro pais se otorgara inmediatamente y sin con-
diciones a los nacionales de todos los demas Miembros (...)". Significa que
los paises no pueden por regla general establecer discriminaciones entre sus
interlocutores comerciales.

IV. PRINCIPIOS DE LA AMERICAN LAW INSTITUTE

El' ALl es una organizacién independiente, entidad civil, sin fines de lucro
constituida en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, con el objeto de producir
trabajos académicos tendientes a aclarar, interpretar, modernizar y mejorar de
alguna forma la legislacion internacional. Esta integrado por abogados, jueces
y profesores de derecho. Su funcién es elaborar, analizar, revisar y publicar las
recomendaciones de reformulacion legislativa, modelos de estatutos y principios
del derecho que tienen una enorme influencia en los tribunales, las legisla-
turas, en la doctrina y formacién de los operadores juridicos internacionales.
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El'ALI es reconocido por el éxito que han tenido sus Restatement of Law y su
copatrocinio de Actas Uniformes como el Cédigo Comercial Uniforme. Los
Principios surgen del fracaso de la agenda e imposibilidad de consenso para
un instrumento vinculante sobre leyes aplicables a contratos sobre licencias
y transferencia de tecnologia, ademds de la obstaculizacién de los Estados
Unidos de las negociaciones sobre una Convencion para el reconocimiento y
ejecucion de sentencias extranjeras.

Con el fin de proveer una solucién al problema de ausencia de normas
de conflicto en la materia, en 2001 el ALI nombr6 a tres relatores y 26 pane-
listas, 13 estadounidenses y 13 del resto del mundo, para que prepararan los
Principios en materia de jurisdiccién, conflictos de leyes y reconocimiento de
sentencias extranjeras en Pl (en adelante los Principios), que fueron aprobados
por la Asamblea General el 14 de mayo del 2007 y publicados en el 2008.%
Los Principios constituyen un gran avance en la solucion de los conflictos de
PI transfronterizos. Su caracter no vinculante, no implica soslayar su impacto
en el ordenamiento internacional. Se trata de un instrumento adoptado por
un actor no estatal con incidencia en las conductas de los sujetos de derecho
internacional y en los procesos de elaboracién de normas y obligaciones en
este ambito, especialmente en la esfera judicial. La importancia de este tipo de
normas soft es su contribucion a la realizacién de una sociedad internacional
mas participativa con un derecho negociado mas que impuesto. De alli su
afinidad y complementariedad con el dogma de la autonomia de la voluntad.

Los Principios se orientan dentro de la categoria de soft law y por ende
carecen de efecto vinculante. No obstante, el simple hecho de que existan y
ofrezcan descripciones detalladas de las soluciones a complejos problemas para
los cuales no existen tratados ni doctrina pacifica, deberian ser considerados
por los tribunales. En tanto los principios aparezcan citados en la jurispruden-
cia, suma a las probabilidades de aplicacién practica.** Dada la composicién
heterogénea sus resoluciones son resistentes a las criticas en cuanto a su
funcionalidad y adecuadas a diferentes sistemas legales en cuanto no estan
orientadas unilateralmente hacia las nociones anglo-americanas del debido
proceso y la cortesia entre naciones (comity between nations).

# Restatement of the Law, Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice
of Law, and Judgments in Transnational Disputes (2008), American Law Institute, St. Paul
(Minn.).

#Vid. Fairchild Semiconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor,Inc., F. Supp.
2d, 2008 WL 5179743 (Dec. 10, 2008), texto en las notas al pie 39, 94 y 95, sobre la ad-
misibilidad de la clausula sobre eleccion de foro que designa a la corte federal del distrito
de Maine para un litigio sobre, inter alia, sobre una patente china.
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Técnicamente los Principios no son una recopilacion juridica (Restatement
of Law), pues su propo6sito no es recopilar las leyes de conflictos de los Estados
Unidos, sino a proveer soluciones practicas a los conflictos de Pl transnaciona-
les. Son un instrumento de armonizacién, con reglas generales relevantes para
los conflictos de PI, y compatibles con las principales tradiciones juridicas*,
cuyas principales caracteristicas son: a) Practicidad, b) Respetuosidad por otras
normas establecidas sobre resolucién de conflictos, c) Compatibilidad con
las principales tradiciones juridicas, d) Coherencia con todas las aéreas de PI.

Los Principios estan sistematizados en 36 secciones divididas en tres ca-
pitulos: a) jurisdiccién, b) eleccién de derecho aplicable, c) reconocimiento
de sentencias extranjeras.

1. Jurisdiccion

Los Principios admiten una concepcién amplia de la autonomia de la
voluntad, por ende el punto de conexién principal es la eleccién de las par-
tes, confiriendo vasto reconocimiento de los acuerdos de prérroga bajo la
Convencion de La Haya sobre la Eleccion de Foro (2005). No obstante, los
Principios respetan los principios tradicionales de la competencia personal
del domicilio o residencia habitual del demandado (personal jurisdiction) y la
competencia en razén de la materia (subject matter jurisdiction), como criterios
subsidiarios. Promueven la coordinacién entre procesos simultaneos, y favo-
recen la consolidacién de dichos procesos ante un solo tribunal. Establecen
cuatro criterios para determinar la jurisdicciéon competente en materia de
litigios de Pl: a) Foro elegido por las partes (Autonomia de la voluntad de
las partes, con ciertos limites para los contratos estandares), b) Foro general
(Tribunal del domicilio o residencia habitual del demandado), ¢) Foro de la
materia del litigio (Tribunal del pais donde ocurri6 la infraccién, sujeto al limite
de indemnizacién de ese pais, responsabilidad extracontractual), d) Forum
contractus (Tribunal competente en virtud del contrato, a falta de eleccién
expresa o implicita vinculante segun ley fori).

% Las notas de los relatores de la versién impresa de los Principios contienen una aprecia-
cién detallada de los diferentes casos y sus comentarios en varios paises .Los tres relato-
res han sido la profesora Ginssurc, Columbia University, la profesora Drevrus, New York
University, y el autor. Las opiniones del autor no necesariamente coinciden con las de los
demas relatores y no expresan la posicion oficial del ALI. Como regla general, los comen-
tarios que siguen a Los principios representan la posicion oficial del ALI, mientras que las
notas del relator (Reporters’ Notes) representan Gnicamente la posicion de los relatores
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A) JURISDICCION PERSONAL
a) Residencia habitual

El juez de su pais del domicilio o residencia habitual del demandado,
representa el principio del juez natural. Por ser la nocién de domicilio mucho
mas estrecha que la de residencia, los Principios siguen los reglamentos europeos
y algunas convenciones internacionales fundadas Gnicamente en la nocién de
residencia habitual, segin los cuales una persona fisica no puede tener mas
de una residencia habitual.*® En el caso de persona de existencia ideal (ente
legal), el foro natural lo determina la residencia legal, el lugar de celebracién
o reconocimiento, la sede administrativa, o la sede principal de sus actividades
comerciales. La cuestion acerca de la existencia, si un demandado es o no un
ente legal, es una cuestién que debe examinada segtn las leyes de su sede o
del pais de incorporacion o reconocimiento, subsidiariamente por la lexi fori
indirecta, las normas de conflictos del foro. De todos modos los Principios s6lo
mencionan Gnicamente “/as leyes aplicables en otros casos”.*

b) Doing business

Las excepciones al principio del juez natural como el juez del pais del
Domicio o residencia habitual del demandado, se plantean cuando extiende
sus actividades fuera de su pais mientras para introducirse en esos mercados.
Principio del doing business, existente en los Estados Unidos. Este principio
es inaplicable en el comercio electrénico.*

El doing business, puede ser aplicado al aceptar tarjetas de crédito emitidas
por instituciones financieras de ese pais, u ofrecer la entrega del producto en
ese pais. A veces puede ser simplemente el intentar acatar las leyes del pais
de los compradores, o del pais donde se entregan los productos. A la inversa,
filtros lingtisticos u otros filtros que impiden que individuos de ciertos paises
adquieran los productos o servicios ofrecidos eliminarian la jurisdiccién de
esos paises.

Por lo tanto, los Principios no aceptan un criterio demasiado amplio del
doing business, excepto la doble conexién substantially acting en un pais

*  Comentario b — d Seccién 313 en 140.

4 Comentario a — d Seccién 201 en 34 y el comentario b — d Seccién 313 en 140.

% Una persona que ofrece bienes o servicios en Internet esta “haciendo negocios” en todos
los paises desde los cuales se puede ver su oferta, o por lo menos desde los cuales se
puede comprar lo que ofrece.

105



BORETTO, MONICA (2012): "SOFT LAW. NUEVOS ENFOQUES PARA EL DESARROLLO
PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL"

directing activities to that State.* La declinacién de la competencia procede
Gnicamente en el caso particular en el cual el juez natural (el juez de su pais
de residencia habitual o de reconocimiento) de un pais miembro de la OMC
los Principios permiten la aplicacion del doing business con el fin de reconocer
la jurisdiccién de los tribunales del pais en el cual el demandado “solicita o
mantiene contactos, negocios, o un publico (...) con regularidad”.*® (Principio
de los lazos mas estrechos). La idea es prevenir y sancionar los paraisos de
informacion (information haven) de los paises ajenos a la OMC. Sobre todo
porque los arts. 41 y ss. del acuerdo ADPIC establece obligaciones de observan-
cia para los pafses miembros, quienes deben asegurar medios justos y eficaces
para la proteccién de los derechos de PI. En este caso se han apartado de la
neutralidad y el bilateralismo que los caracterizan con el fin de considerar las
diferentes niveles de desarrollo y efectividad de los sistemas procesales entre
los diversos paises miembros de la OMC.

c) Consolidacion de procesos

En el caso de que existan varios demandados, existe la posibilidad de
consolidarlos a todos ante el juez natural de uno de ellos con el fin de evitar
el riesgo de que se dicten sentencias incoherentes, siempre y cuando el foro
esté estrechamente vinculado con la totalidad del litigio, de tal manera que
ningun otro foro pueda considerarse mas préximo al litigio.

d) Incompetencia

La seccién 207 enumera los fundamentos que determinan la insuficiencia
de jurisdiccién: a) Excepcién de incompetencia. Los Principios establecen que
el demandado se somete a la autoridad del tribunal en el cual se desarrolla
el proceso si no impugna su jurisdiccion de manera oportuna, es decir “no
después de la primer defensa con base en los hechos”®', b) Rebeldia. El tribu-
nal debe de examinar ex officio si las afirmaciones del demandante tienen o
no bases razonables, c) Existencia de propiedad fisica del demandado en el
foro escogido, d) Existencia de un derecho de Pl que no estd involucrado en
el litigio, e) Nacionalidad del demandante o el demandado, f) Presencia del
demandante en el pais del foro, g) Realizacion de actividades comerciales en
el foro, al menos que éstas sean el origen del litigio, h) El hecho que se le haya
entregado una orden o notificacién judicial al demandado, i) El cumplimiento
de las formalidades necesarias para ejecutar el contrato involucrado en el litigio.

49 Seccion 204 (1) y (2).
0 Seccién 204 (3)(b).
1 Seccién 203 (1) y (2).
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Los Principios no incluyen la prueba de forum non conveniens dentro de

las razones para descalificar la jurisdiccion.

El riesgo de apartarse de las reglas de competencia jurisdiccional establecida

en los Principios, asi como en cualquier caso en el que la misma se determina
errbneamente, es una sentencia claudicante, no reconocida en el extranjero.

B) JURISDICCION EN RAZON DE LA MATERIA

Estas normas sirven de complemento a las leyes nacionales de competen-

cia en razén de la materia, aunque de ninguna manera pretenden sustituirlas.

a)

b)

c)

Aplicacion del derecho extranjero. Un tribunal no sera considerado in-
competente simplemente por tener que aplicar derecho extranjero.*

Forum originis. Cuando una sentencia extranjera declara la invalidez
de un derecho de PI registrado en el extranjero, no serd oponible frente
terceros. Unicamente los tribunales del pais en el que se encuentra re-
gistrado el derecho pueden decidir el alcance del derecho en ese pafs,
una competencia exclusiva del juez del pafs de registro que dio origen al
derecho.” En cualquier otro caso, el tribunal extranjero tendra compe-
tencia concurrente para juzgar todos los casos, sin importar las fuentes
territoriales de las demandas y de las defensas. Es decir, sin importar el
pais de origen del derecho.

Sentencias declarativas. Estas sentencias son muy relevantes en el campo
de Pl dado de que la validez o invalidez de una patente, disefio, o marca
registrada puede ser objeto de litigio en funcion de la territorialidad de los
criterios de proteccién. Una infraccion de los derechos de Pl contenidos en
un contrato de licencia puede variar segin las jurisdicciones. Ademas, los
contratos de licencia exclusiva (licensing agreements) vinculan a empresas
transnacionales que se obligan siempre y cuando un tribunal se pronuncie
en cuanto al alcance de dichas obligaciones, justamente para limitar este
riesgo. Las sentencias declarativas deciden asuntos contractuales como,
v.g. si una licencia se aplica a un nuevo proyecto o no, 6 si procede una

Cabe mencionar que en derecho inglés se considera que un tribunal siempre debe de-
clararse incompetente en los casos que tienen que ver con derecho extranjero. Vid. Se-
miconductor Corp. v. Third Dimension (3D) Semiconductor,inc., F. Supp. 2d, 2008 WL
5179743 (Dec. 10, 2008), en que se discuten cuestiones que emanan de la aplicacién de
un derecho de PI extranjero.

Vid. art. 2(3) y art. 10 de Convencidn de La Haya sobre los Acuerdos de Eleccién de Foro
(2005).

107



BORETTO, MONICA (2012): "SOFT LAW. NUEVOS ENFOQUES PARA EL DESARROLLO
PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL"

excepcion bajo el derecho del lugar de cumplimiento 6 sobre los usos y
costumbres del lugar del contrato.>

Estas acciones declarativas pueden diferir en cuanto a la sustancia, pero
en litigios internacionales, tienen en comun el hecho de que permiten dila-
tar el proceso. En un pais cuyos tribunales pueden tardar afios en dictar una
sentencia definitiva, las acciones paralelas en otros paises pueden verse para-
lizadas por litis pendencia, o asumir el riesgo de que se produzcan sentencias
incoherentes o claudicantes. La soluciéon que ofrecen los Principios es la de
requerir que las acciones declarativas que alegan que un derecho de Pl no es
valido sean presentadas en el pais en el que se encuentra registrado el derecho
(competencia exclusiva del tribunal del pais de registro). Las patentes europeas
se consideran nativas de cada pais en el que se solicite proteccién en la oficina
europea de patentes de Munich, lo que implica una limitacion a la solucién
propuesta. Los Principios se apartan del acertado criterio establecido en el art.
10 (1) y (3) de la Convencién de La Haya sobre Eleccién de Foro (2005), que
distingue entre los derechos de autor y otros derechos de PI, precisamente en
funcién de la prescripcién de formalidades que los diferencia. Todas las demds
acciones declarativas, por ejemplo sobre contratos de licencia, seguiran las
normas tradicionales en materia de jurisdiccion.

d) Las medidas provisionales.

Se rigen por los criterios procesales tradicionales. La existencia de pro-
piedad fisica relacionada con el derecho de PI que se disputa es una conexién
suficiente para habilitar la jurisdiccion en ese pais. Pero si los bienes solamente
estan de paso, el ambito de las medidas provisionales se limita a una detencién
transitoria mientras se localiza al titular legitimo y se lo incorpora al proceso.
Los Principios toman en cuenta las normas comunitarias y el Acuerdo sobre
los ADPIC en cuanto a las medidas de frontera.*

% V.g. el contrato de edicion, regulado en el art.40 de la ley argentina n® 11.723.

55 El Reglamento (CEE) N° 3295/94, sustituy6 al Reglamento (CEE) N° 3842/86 que estable-
cia medidas dirigidas a prohibir el despacho con marcas falsificadas con el fin de mejorar
la eficacia del sistema de proteccién aduanera, segtn las disposiciones del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio en el
marco de la OMC (Decisién 94/800/CE). El Reglamento 1383/2003 relativo a la interven-
cién de las autoridades aduaneras en los casos de mercancias sospechosas de vulnerar
determinados derechos de Pl y a las medidas a adoptarse. El Reglamento 1891/2004
adopta las disposiciones del Reglamento 1383/2003 con el fin de definir, armonizar y uni-
formizar la aplicacion de algunos de los arts. del Reglamento base que pueden dar lugar a
interpretaciones divergentes o precisan aclaracion respecto a los requisitos a solicitar para
la correcta aplicacion del Reglamento 1383/03.
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e) Litigios multiples

Los Principios avalan la autoridad del primer tribunal para coordinary
consolidar el litigio. La tendencia general es hacia la consolidacién mas que
hacia la coordinacion entre los tribunales que proceden independientemente
hacia resoluciones paralelas en diferentes paises, ya que las decisiones sobre
cada uno de los pasos, cada comunicacién entre los tribunales, puede con-
vertirse en objeto de apelacién, e impedir el desarrollo eficiente del proceso.

De proceder la consolidacion, ésta debe ser a favor de un tribunal con
pericia en PI, asi como la aplicacién de un tnico derecho a todos los aspec-
tos del litigio, con excepcion de los casos en que alguna de las partes puede
probar que en cierto pafs las consecuencias de aplicar dicha ley son distintas,
puede pedir que el tribunal tome en cuenta estas diferencias.*®

Si procede la consolidacion ante un tribunal, y éste decide aplicar un
mismo derecho a la totalidad del litigio, los titulares del derecho de PI se be-
neficiaran en lucha contra la pirateria, y los demandados perderan acceso al
mercado mundial. Los riesgos inherentes a la consolidacion es la aplicacion
del orden publico, las normas imperativas y de policia de cada pais.

f)  Arbitraje

Los Principios no tratan el arbitraje. Los capitulos sobre jurisdiccion vy el
reconocimiento de sentencias extranjeras no aplican en asuntos arbitrales, en
este ultimo rige la Convencion de Nueva York de 1958.

2. Eleccion del derecho
A)  AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

El tribunal competente aplicard en la mayoria de los casos sus propias leyes
(lex fori). Por lo tanto es importante la eleccion del tribunal con competencia
exclusiva, sin importar el lugar de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo
de licencia. Los Principios se basan en la autonomia de la voluntad de las par-
tes. La consolidacion de procesos paralelos lleva al tribunal a examinar todos
los datos del caso independientemente de donde ocurran, en consecuencia
puede devenir en la aplicacién de derecho extranjero.

%6 Seccion 321.
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B)  LEYES IMPERATIVAS

La autonomia de las partes esta restringida en las cuestiones de derecho
publico (penales, administrativas, fiscales, aduaneras o de certificacién de ori-
gen). Los Principios se limitan a los aspectos del derecho privado relacionados
con la validez y transmisién de los derechos de Pl disponibles por partes. Por
lo tanto cuestiones como la validez y el mantenimiento de los derechos, la
existencia o el alcance de su proteccion, asi como la transmisién, la duracién
o las reparaciones a los titulares escapan a la autonomia de las partes y se
rigen por los derechos nacionales.

Finalmente, en los contratos estandares (con cldusulas predispuestas) la
autonomia de las partes se limita a una eleccién razonable, segtin el nexo entre
las mismas, la materia del contrato y el estado cuya ley se escoge (proximidad).
Segun los Principios es razonable elegir el derecho del estado del tribunal a
favor del cual se ha prorrogado la jurisdiccién, aunque la eleccién de foro no
sea la dnica razén por la cual aplicar dicho derecho. El tribunal tomara en
cuenta la residencia de las partes y sus bienes, asi como la condicién de la
parte que no redacta el contrato (consumidor o particular). La capacidad para
contratar es gobernada por el derecho de la residencia habitual de las partes.

C)  TERRITORIALIDAD

La legislacion de Pl es territorial. Los derechos registrables como las pa-
tentes de invencién o las marcas de comercio, se rigen por el derecho del pais
de registro, Unica legislacién aplicable para determinar la existencia, validez,
duracion, atributos, violacién y reparacion.””

En cuanto a derechos no registrados como derechos de autor y derechos
conexos o secretos industriales, la territorialidad se refiere a la aplicacién del
derecho del estado cuya proteccion se reclama, de conformidad con el art.
5 (2) de la Convencion de Berna de 1886 (Principio de lex protectionis). Por
este derecho se rige la competencia desleal, cuya territorialidad se refiere al
derecho del pais en el que las partes compiten, y por ende, del cual se reclama
la proteccién. En caso de duda, se aplicara la ley del pais en el cual ocurre
el dafio, y no la ley del pais en el que se alega que se cometieron los actos
ilicitos.*® También por este derecho se rige el derecho de imagen considerado
no como un derecho a la privacidad sino como un derecho comercial (es decir

7 Seccion 301 (1).
8 Seccion 301 (2).
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el derecho a “vender o conceder licencias de explotacion sobre la imagen de
una persona”).

D)  EXTRATERRITORIALIDAD

Actualmente por via del soft law se confiere alcance extraterritorial a cier-
tas disposiciones de Pl. Internet ha acelerado la conviccién de la legislacion
en la materia careceria se sentido si se agotara en la frontera. El principio de
la territorialidad es inadecuado en un mundo de fragmentado en 200 paises
para regir en particular los siguientes aspectos: a) Titularidad, b) Dafio y el
alcance de la reparacion, c) Licencias internacionales.

Los Principios aunque reconocen la territorialidad de la legislacion sobre
Pl, toman en cuenta la necesidad de soluciones uniformes en las tres areas de
mencionadas.

La titularidad inicial de la Pl deberia de ser tnica y constante en todo el
mundo.>® Asi en los derechos registrables la titularidad inicial se rige por el
derecho del estado de registro, a menos que haya una relacién preexistente
entre las partes. En tal caso se rige por el derecho que rige la relacion preexis-
tente.®® La titularidad inicial de derechos no registrados de marcas, disefos
industriales, o nombres comerciales se rige por las leyes del pais en que la
marca, el disefo o el nombre se identifica como origen de los bienes o ser-
vicios. La titularidad inicial sobre los derechos de autor se rige por las leyes
del estado de residencia del autor en el momento de la creacién. Solamente
un derecho en todo el mundo regird este asunto. No habra discrepancia en el
mundo en cuanto al estatus de autor. Esto concede seguridad a los usuarios
que contratan con el autor y a la cadena de distribucion. Esta solucién favorece
la explotaciéon mundial de la obra. Si una obra tiene mas de un autor (obra en
colaboracién), por ejemplo una pelicula, los autores pueden elegir qué ley
rige la titularidad. En caso de ausencia de eleccién se regird por el derecho
del estado en donde residan la mayoria de los autores. Si estas condiciones no
logran determinar el derecho aplicable, los Principios declaran que se aplica

Esto emana del valor primordial que tienen los derechos humanos como los proclama
la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convencion Europea de
los Derechos Humanos de 1949 y el Pacto de la ONU sobre los derechos econémicos,
sociales y culturales de 1966, que garantizan el derecho de Pl a todos los seres humanos.
60 Seccién 311.
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el derecho del estado en el que la obra fue explotada por primera vez ®' o el
derecho que rige la relacién de empleo de los autores.®

E)  TRANSMISION

Se rige por el derecho del lugar de explotacién. De cada estado hacia el
cual se transfieren los derechos. Los Principios establecen que la posibilidad
de transferir un derecho de Pl deberia de depender del pais de origen, para
los derechos no registrables. Sin embargo, para los derechos registrados se
mantiene el derecho del pais de registro. De alli que pareciera justificarse que
la posibilidad de transferir un derecho es simplemente uno de los atributos
de ese derecho por el caracter imperativo de ciertas disposiciones locales.
La transferibilidad no estd sujeta a la autonomia contractual, y por tanto las
partes no pueden cambiar las normas de transferibilidad, v.g. en cuanto a los
derechos morales, o la proteccion de autores empleados o inventores. El re-
sultado de aplicar los Principios serd una validez gradual de la pretension de
las partes en expectativa bajo los derechos relevantes (impacto de las normas
internacionalmente imperativas).

En cuanto a los derechos de contenido patrimonial y transable, los Principios
se basan en el mas amplio reconocimiento de la autonomia de la voluntad
de las partes. La eleccién del derecho aplica Gnicamente en los campos y los
asuntos disponibles y no abarca cuestiones del derecho publico. Cabe senalar
que no se requiere que exista nexo entre el derecho elegido por las partes y
la materia del contrato. Las partes pueden elegir un derecho neutral, como en
los casos de arbitraje internacional. Las Gnicas limitaciones a la autonomia
de la voluntad en la cldusula de eleccién de derecho es la proteccién de la
parte mas débil en un contrato estandar. En estos casos rige el principio de
la proximidad, presumiéndose mas estrechamente vinculado con el pais de
residencia del consumidor en el momento de celebrarse el contrato.

°  Ver art. 5(4) de la Convencién de Berna. El sitio de la primer publicacién de la obra es el
pais de origen al determinar la aplicabilidad de la Convencién de Berna. La primera pu-
blicacién bajo la Convencién de Berna puede ser muy limitada, como también lo puede
ser la primera explotacion bajo los Principios, por lo que estas dos nociones deben con-
siderarse equivalentes. Vid. Principios del ALl seccién 313 Notas del Relator 4 en p. 145.

62 Para el derecho sobre una patente europea, art. 60 (1) (segunda oracion) de la Convencion
de Munich sobre las Patentes Europeas de 1973 estipula que se debe de aplicar la ley
que rige la relacién entre el patrono y el empleado, que seria la ley del estado en el que
el empleado desarrolla la mayoria de sus actividades. Si no se puede determinar cual es
ese estado, la ley aplicable serd la del estado en donde se encuentra el establecimiento al
cual responde el empleado.
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La doctrina de la prestacion caracteristica®, propone aplicar el derecho
mas interesado en el destino de la Pl que coincide con la ley del lugar de cum-
plimiento. Sin embargo, los Principios en la seccién 315 (2) (segunda frase),
al igual que el art.122 de la ley suiza de 1987 estipulan que la ley de quien
otorga el derecho es la que aplica al contrato (licenciante). Estas clausulas lo-
gran coherencia entre: a) la lex contractus que rige la licencia exclusiva, b) el
pais en el cual la obra fue publicada o explotada por primera vez (lex originis),
y ©) el pais hacia el cual se ha enfocado toda la organizacion del deudor de
la prestacion caracteristica.

En los casos de transferencia de tecnologia implica contratos de explota-
cién muy controversiales, que involucran garantias de préstamos y transferen-
cias involuntarias como la quiebra. En estos casos regira el derecho del pais
de registro, o si el derecho no estd registrado, la lex protectionis. Esta ley no
necesariamente es la que rige el préstamo o la quiebra en si.

Finalmente, la consolidacion ante un solo tribunal puede llevar a aplicar
un solo derecho, por ejemplo la lex fori, el derecho del estado de residencia
comun de las partes (lex domicilii comuni), o el derecho de otro pais con
el cual el caso esta mas estrechamente vinculado, tomando en cuenta las
actividades y las inversiones en cuestion, asi como los mercados hacia los
cuales las partes dirigen sus esfuerzos. No obstante, los Principios reservan
el derecho de las partes a solicitar que se aplique otra ley, siempre y cuando
la parte pueda probar el contenido y pertinencia de esa otra ley (se.321). Fiel
a la tradicion anglosajona se excluye la aplicacion de oficio del derecho
extranjero. En todos los casos, las leyes imperativas del foro (ordre public) y
las normas obligatorias de terceros paises (lois de police o lois d’application
immédiate) deben ser respetadas por el tribunal. Asi como la mayoria de las
convenciones recientes los Principios no aceptan el renvoi.

3. Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras
Los Principios se declaran aplicables al reconocimiento y ejecucién cuando

la sentencia fue dictada en concordancia con los mismos. Los requerimientos
judiciales son vélidos solo si los hubiesen podido emitir los tribunales del

% Esta doctrina ha sido generalizada y refinada por A.F. ScHNniTzer, un académico aleman
que como refugiado en Suiza pudo publicar alli sus escritos y de tal manera influenciar
la jurisprudencia suiza. El Tribunal Federal Suizo la adopt6 en los afios 50, de modo que
nuestro borrador del proyecto de ley sobre derecho privado internacional de 1979 se basa
en ella, mientras que el resto de Europa siguié la misma concepcion que habia sido in-
corporada en la Convencion de Roma de 1980 sobre el derecho aplicable a obligaciones
contractuales.
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estado ejecutor. Las sentencias declarativas, s6lo pueden ejecutarse entre las
partes. Este capitulo ofrece un incentivo a la aplicacién de las normas sobre
jurisdiccion y la ley aplicable, facilitando el reconocimiento de sentencias
extranjeras en los casos de indemnizacion. El tribunal de ejecucién no exami-
nard el derecho del pais de la sentencia, salvo en caso de rebeldia. Los casos
en los que no procede el reconocimiento y ejecucion son: a) Falta de impar-
cialidad procesal, de integridad, y de notificaciéon oportuna; b) Fraude hacia
el tribunal que dicta sentencia; ¢) Incompatibilidad con el orden publico del
estado ejecutor; y d) Falta o insuficiencia de jurisdiccion del tribunal elegido.

Entre las limitaciones facultativas se mencionan: a) La incoherencia con
otras normas jurisdiccionales de los Principios; b) Eleccion errénea de dere-
cho; ©) Litis pendencia; y d) Incoherencia con las normas de consolidacién
o coordinacion.

El tribunal decidira bajo su derecho cuando las cuestiones de la im-
parcialidad del proceso, la integridad de los jueces del tribunal que dict6 la
sentencia o la existencia de un fraude. De otro modo, aceptara los hechos tal
y como fueron establecidos por el tribunal que dict6 sentencia, siempre que
la sentencia no se haya dictado en rebeldia.

En cuanto a las indemnizaciones, los Principios buscan una solucién
equilibrada: a) debe hacerse valer en su totalidad; b) el reclamo de los dafios
y perjuicios limitado por el maximo que hubiese podido adjudicar el estado
ejecutor; ¢) la validez de los requerimientos judiciales segtn la ley de los
tribunales del estado ejecutor; y d) las sentencias declarativas, sélo pueden
ejecutarse entre las partes, pero no contra de terceros.

4. Sintesis

a) Los Principios ofrecen la ventaja de conciliar el enfoque europeo sobre
el conflicto de leyes (mediante normas generales que definen amplias
categorias y tipos de casos, aportando predictibilidad), y con el enfoque
estadounidense sobre la jurisdiccion, exceptuando los requerimientos
estrictos del doing business.

b)  Incorporan una solucién innovadora como la coordinacién entre procesos
paralelos, y favorecen la profesionalidad, mediante la consolidacién de
litigios internacionales de Pl ante los jueces mds competentes en razén
de la materia.
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c)  Abarcan todo el campo de PI, incluyendo los secretos industriales, o dere-
chos de imagen, y la competencia desleal con soluciones extraterritoriales
de ley aplicable a la totalidad del conflicto.

d) Constituyen la primer serie de normas de soft law que toma en cuenta
la importancia de Internet y la necesidad de apoyar el crecimiento de
la economia mundial forjando sistemas que faciliten la administracién
de carteras internacionales de activos de Pl, mediante licenciamientos
globales.

V. PRINCIPIOS CLIP DEL MAX PLANCK INSTITUTE

Los Principios CLIP sobre conflicto de leyes en PI (Principles for Conflict of
Laws in Intellectual Property), fueron elaborados por el European Max-Planck
Group on Conflict of Laws in intellectual property, un proyecto de investigacion
conjunto del Max Planck Institute for Comparative and International Private Law
(Hamburgo) y el Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition
Law (Munich). Los Principios CLIP al igual que los Principios ALl cubren los
aspectos relativos a la jurisdiccién competente, ley aplicable y reconocimiento
y ejecucion de sentencias extranjeras en la esfera de la Pl. La publicacién con
comentarios y notas esta programada para 2012, lo tnico que esta publicado
a la fecha son los principios.

Tienen por objetivo reducir las distorsiones y los impedimentos al co-
mercio internacional en relacién con los derechos de Pl y facilitar el flujo de
la informacién y el intercambio cultural a través de las fronteras, teniendo en
cuenta el desarrollo de las tecnologias digitales de comunicacion. Se expresan
sobre la base de las normas e iniciativas en el derecho internacional privado
existentes. A nivel judicial fomentan la cooperacién sobre la base de la corte-
sfa internacional y la confianza mutua. Si bien pretenden dotar de seguridad
juridica y previsibilidad, reconocen las limitaciones territoriales del ejercicio
de los derechos de Pl y los problemas de observancia. Asi como el caracter
soberano de los Estados para regular en qué condiciones los activos intangi-
bles gozaran de proteccion legal, reconociendo una amplia autonomia de la
voluntad para elegir el tribunal competente y la ley aplicable a la medida de
lo posible. El contenido basico de los Principios CLIP debe ser valorado por
su impacto en los tribunales y futuras regulaciones a escala nacional, comu-
nitaria e internacional de los aspectos de la Pl relacionadas con el derecho
internacional privado.
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1. Jurisdiccion competente

La jurisdiccion general se funda en la residencia habitual del demandado
(art. 2:601). La jurisdiccién especial: a) Contratos, en ausencia de eleccién,
el tribunal del lugar de cumplimiento. En los contratos de cesién o licencia
es el lugar de explotacion, presumiéndose el mismo en el pais para el que
se concede la licencia o se transfiere el derecho, b) Infracciones. Por recla-
maciones derivadas de una relacién contractual el forum contractus; y para
las de naturaleza extracontractual el tribunal donde la infraccién se produce
o pueda producirse, excepto que tal actividad no pueda razonablemente ser
considerada como dirigida a dicho Estado. Las disposiciones sobre infracciones
ubicuas o de efecto global (ubiquitous infringements), con especial referencia
al articulo 2:203, y las reglas especificas sobre determinacién de la ley apli-
cable en materia de secondary liability, evidencian las enormes dificultades
que plantea esta cuestion, c) En los procesos muiltiples el tribunal competente
serd el que presente los vinculos mds estrechos con la disputa en su totalidad,
esta jurisdiccion sélo se le reconoce en los tribunales del Estado en el que
el demandado reside habitualmente (art. 2:206), d) En caso de actuaciones
coherentes, por litigios entre las mismas partes sobre los mismos hechos ante
tribunales de diferentes Estados, impone la obligacién cualquier otro tribunal
de suspender el procedimiento declinando la jurisdiccion a favor del primero
(art. 2:701), e) La prorroga de jurisdiccion de admite ampliamente. Si las partes
han acordado un tribunal competente para una determinada relacién juridica,
tal tribunal serd competente para conocer la totalidad de las obligaciones con-
tractuales y no contractuales derivadas de misma excepto acuerdo en contrario.
La validez del acuerdo se rige por la legislacion nacional del tribunal designa-
do, admiten una amplitud de forma para la celebracién del acuerdo de foro
y éste es independiente de las demas estipulaciones del contrato (art. 2:301).
Mantienen la jurisdiccion exclusiva a favor de los tribunales del pais de registro
para las cuestiones vinculadas con la inscripcion y validez, y la consecuente
autodeclinacion de parte de cualquier otro posible tribunal (art. 2:401).

En cuanto a las medidas provisionales y cautelares, son entendidas como
medidas destinadas a mantener una situacién de hecho o de derecho a fin de
salvaguardar los derechos. Dichas medidas establecen una competencia vy fa-
cultades del tribunal a favor del tribunal que tenga jurisdiccién de conformidad
con los arts. 2:101 a 2:401, de amplio espectro y pueden incluir el decomiso y
destruccion de mercaderias infractoras. En este sentido son un ADPIC Plus. El
objetivo es asegurar la prueba y la unificacién de los procesos, para prevenir
o sancionar de modo efectivo las infracciones (art. 2:501).

El instrumento se aparta del enfoque adoptado en los Principios del ALI, en
la mayor previsibilidad de las soluciones, fundado en la circunstancia de que
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el origen estadounidense de los Principios del ALl condicionan la distincién
entre la jurisdiccion personal y subject matter jurisidiction, que se traducen
en la atribucién de un mayor margen de apreciacion a los tribunales.®* De alli
que los Principios CLIP influyeron en la determinacién de la jurisdiccion com-
petente en una reciente decision del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto
eDate relativo a la concrecién del lugar del dafio, segtn el art. 5.3 Reglamento
44/2001, aunque referido exclusivamente a ciertas situaciones de infraccién
de los derechos de la personalidad. Por lo tanto su aplicacién extensiva a los
supuestos de infraccién de derechos de Pl seria inapropiada.

2. Derecho aplicable

Los Principios CLIP se fundan en los tres principios tradicionales: a) Lex
fori, para las cuestiones de procedimiento, incluida la obtencion de las prue-
bas. (art. 3:101). b) Lex protectionis, como tal es la ley del Estado para el cual
se solicita proteccion, es aplicable a la existencia, validez, registro, alcance y
duracién de un derecho de Ply todas las demas cuestiones relativas al derecho,
es el principio de territorialidad. (art. 3:102); y ¢) Autonomia de la voluntad
(art. 3:103).

Los Principios CLIP hacen una interpretacién del principio de territoria-
lidad en dos cuestiones muy controversiales como: a) la titularidad originaria
y b) las garantias reales sobre PI, y se deciden por la aplicacion extensiva del
principio lex loci protectionis, fundamentalmente para preservar la coherencia
del sistema convencional. Pues no obstante el alto nivel de internacionalizacién
de los derechos de la PI, no pueden eliminarse las diferencias sustanciales entre
las legislaciones nacionales que responden bdasicamente a las discrepancias
en las politicas e intereses estatales, determinantes de todas las soluciones
territoriales que implica la lex loci protectionis y de alli que se mantenga en
este ambito. Esta es una diferencia con la posicién adoptada por los Principios
(ALI) expuesta en el acapite anterior, y con la situacion legislativa de algunos
paises, como Francia y Portugal, que optaron por la aplicacién del criterio
del pais de origen (Lex originis), que implica una solucién extraterritorial para
estas cuestiones.

Los Principios CLIP pueden ser un importante incentivo para los tribunales
estatales y arbitrales en concentrar en un Unico litigio reclamos relativos a la
infraccién de derechos en una pluralidad de paises, lo que ocurre en Internet
y que en la practica ha sido menos frecuente de lo que deberia, en virtud de

64 Vid. Drevruss (2004 — 2005).
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las necesidad de los titulares de derechos en este ambito y del alcance de las
conductas eventualmente infractoras.

3. Reconocimiento y ejecucion de sentencias

Regulado en la Parte 4, debe ser contrapuesto por la propuesta del Grupo
Europeo de Derecho internacional privado para la inclusion en el Reglamento
Bruselas | de reglas relativas al reconocimiento y ejecucién de decisiones de
terceros Estados en la UE® y su eventual utilidad en la futura regulacién en la
UE. Los puntos de desacuerdo con los Principios ALI, como diferencias basicas
el rechazo en los Principios ALl de la posibilidad de ejecutar decisiones pro-
visionalmente ejecutivas (si bien se admite la eventual ejecucién de medidas
provisionales), asi como la inclusién en determinadas situaciones de un control
especifico de la ley aplicada por parte del tribunal de origen, pueden ser mas
faciles de superar con los Principios CLIP por su afdn integrador.

4. Repercusion en el ambito legislativo internacional

La influencia de los Principios CLIP puede advertirse en los siguientes
ambitos.

a) UE. La evolucioén de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al
articulo 6.1 del Reglamento 44/2001¢, y en los procesos de revision del
Reglamento Roma | y Roma Il, asi como en la unificacién en legislativa
de patentes en el derecho comunitario.®”

b) UNCITRAL. La formulacién de reglas sobre ley aplicable en materia de
garantias reales sobre PI, actividad desarrollada en paralelo del Grupo
CLIP con la UNCITRAL, evidencian una influencia mutua de los trabajos
realizados, potencidndose los resultados de ambos modelos.

% Vid. QUINONES (2006).

% Asunto Painer, pendiente ante el TJCE. Vid. De MiGUEL (2011).

7 Las decisiones GAT v. LuK (TJCE, 2006) y Roche Nederland v. Primus y Goldenberg (TJCE,
2006), han despertado una gran preocupacién en la comunidad de patentes. Sobre la
base de su razonamiento, increiblemente breve, tanto en vista de la complejidad de las
cuestiones decididas, como del tiempo que ha llevado a la corte reflexionar acerca de
sus decisiones, se dictamind que, contrariamente a la practica establecida en la actuali-
dad, los tribunales del pais de registro son los Ginicos competentes para juzgar la validez,
aun cuando se plantee como una cuestion incidental. Tampoco es posible unificar las
demandas contra empresas afiliadas por violacién de patentes coordinadas en el paquete
Europeo, ante los tribunales del pais del establecimiento principal, o de la sede de las
actividades. Vid. Kur (2006).
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c) Conferencia de La Haya. Los Principios CLIP adoptan parcialmente las
soluciones del Convenio de La Haya sobre eleccién de foro de 2005, en
relacion con ciertos litigios sobre PI. En general, las soluciones propuestas
en ambos instrumentos son coherentes. Asi como la interaccién con el
desarrollo de un instrumento de soft law en materia de la ley aplicable a
los contratos actualmente en proceso de elaboracién en la Conferencia de
La Haya. Los resultados alcanzados por los Principios ALl y los Principios
CLIP puede servir de referencia para retomar el proyecto de Tratado sobre
reconocimiento y ejecucién de decisiones, en funcién de la conflictividad
de la Pl y considerando los antecedentes en la materia.

d)  OMPI. Los Principios ALl y los Principios CLIP pueden eventualmente influir
en que la OMPI se plantee la puesta en marcha de iniciativas tendente a
hacer posible una mayor uniformizacién internacional en relacién con
los aspectos de Derecho internacional privado de la PI.

5. Sintesis

Los Principios CLIP deben ser aplicados como conjunto normativo de
utilidad en la practica judicial para colmar lagunas por referencia, en la in-
terpretacion en los derechos de fuente interna y convencional, considerando
que las dificultades pueden ser mayores en relacién con la aplicacién de las
normas de DIPr tradicionales fundadas en un criterio de territorialidad estricta,
al menos en relacién con la actividad de los tribunales nacionales. El posible
papel de los Principios por parte de los drbitros cémo los mecanismos utili-
zados para determinar la ley aplicable en el marco del arbitraje comercial
internacional condicionan en la practica la utilizacion de las reglas sobre ley
aplicable contenidas en conjuntos normativos de soft law como los Principios
CLIP o los Principios ALI.

VI. DISPOSICIONES DE SOFT LAW DE LA OMPI

Entre las tareas principales de la OMPI estd la de promover el desarrollo
y la armonizacién progresivos de las leyes, normas y practicas de sus Estados
miembros en el ambito de la PI. El fomento de los principios y normas interna-
cionales comunes que rigen la Pl exige la celebracion de extensas consultas con
los Estados y demds grupos interesados. La adopcion de las Recomendaciones
conjuntas relativas a las marcas notoriamente conocidas (1999), sobre licencias
de marcas (2000), y sobre la proteccién de las marcas y otros derechos de
propiedad industrial sobre signos en Internet (2001), constituyen uno de los
logros mas significativos de la OMPI en bisqueda de nuevas formas de acelerar
la elaboracién de principios internacionales armonizados en la esfera del soft
law. En ese orden y en vista de los imperativos practicos, se opt6 por medios
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de complementacién de los tratados, mediante un enfoque mas flexible de la
armonizacion de los principios y normas en materia de propiedad industrial,
asi como de la coordinacién de la administracién, permitiendo beneficios
practicos mas inmediatos para los administradores y los usuarios del siste-
ma de la propiedad industrial. En materia de nombres de dominio la OMPI
emprendi6 un proceso internacional a fines de los 90" con miras a formular
recomendaciones para las cuestiones de Pl relacionadas con los nombres de
dominio de Internet, incluida la solucion de controversias.

La OMPI llevé a la practica los nuevos enfoques para el desarrollo progre-
sivo del derecho internacional de la PI, mediante normas soft. El resultado de
esta politica fue la adaptacién normativa a la rapida evolucién de la propiedad
industrial mediante el estudio de nuevas opciones para acelerar la elaboracion
de principios armonizados comunes e internacionales. El nivel de conflictividad
y la complejidad de los problemas suscitados con las marcas y los nombres
de dominio en Internet y la urgencia en aportar una solucién uniforme, no
se compatibilizaban con un tratado. De alli la significacion y utilidad de las
disposiciones de soft law adoptadas, cuyo interés amerita una rapida mirada
con fines ilustrativos en el contexto de la presente convocatoria.

1. Marcas

A)  RECOMENDACION CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE
LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

Este documento, aprobado por el Comité Permanente sobre el Derecho
de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT)
en 1999, fue la primera propuesta de la OMPI a fin de adaptarse a los cambios
en el dmbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para
acelerar la elaboracién de principios internacionales comunes y armonizados.
Sobre las disposiciones del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial relativas a la proteccién de las marcas notoriamente conocidas, re-
comiendan las disposiciones adoptadas por el SCT, como orientacién para la
proteccion de las marcas notoriamente conocidas.

B) RecomenpAcion CONJUNTA SOBRE LICENCIAS DE MIARCAS

El propésito de la Recomendacion Conjunta es armonizar y simplificar
los requisitos de forma para la inscripcion de licencias de marcas y, asi com-
plementar el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) del 27 de octubre de
1994, el cual fue concebido con el fin de racionalizar y armonizar los requisitos
de forma fijados por las oficinas nacionales y regionales para la presentacién
de solicitudes nacionales o regionales de marcas, la inscripcién de cambios y
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la renovacién de registros de marcas. Este instrumento es segundo logro de la
OMPI de adaptarse a la rapida evolucién de la propiedad industrial mediante
el estudio de nuevas opciones para acelerar la elaboracién de principios ar-
monizados comunes e internacionales del tipo soft.

C) RECOMENDACION CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCION DE
LAS MARCAS, Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SOBRE SIGNOS, EN INTERNET

El objetivo de estas disposiciones es crear un marco juridico claro para
los titulares de marcas que desean utilizar sus marcas en Internet y participar
en la evolucién del comercio electrénico. Facilitan la aplicacion de las leyes
en vigor sobre marcas y otros derechos de propiedad industrial sobre signos en
Internet. Su aplicacién estd destinada a: a) determinar si, en virtud del derecho
aplicable, el uso de un signo en Internet ha contribuido a la adquisicién, man-
tenimiento o infraccién de una marca u otro derecho de propiedad industrial
sobre el signo, o si dicho uso constituye un acto de competencia desleal;
b) permitir a los titulares de derechos en conflicto sobre signos idénticos o
similares la utilizacion simultdnea de esos signos en Internet; y c) establecer
medidas correctivas. Las disposiciones actuales no tratan de la determinacion
del derecho aplicable, cuestion que queda al arbitrio de las normas de derecho
internacional privado de los Estados miembros.

2. Nombres de dominio

Por nombre de dominio se entiende la direccién de un sitio web facil de
identificar y de recordar, como yahoo.com y ompi.int. Esas direcciones de
sitios Web favorecen la conexién en Internet. Como son faciles de recordar
y de utilizar han pasado a ser identificadores comerciales y sustituyen cada
vez mas a las propias marcas, como en el caso de amazon.com. Al utilizar las
marcas vigentes en calidad de nombres de dominio, por ejemplo, en el caso
de sony.com, las empresas atraen a clientes potenciales a sus sitios web. Una
de las cuestiones mas importantes suscitadas durante los debates es la de la
relacién entre los nombres de dominio y las marcas. Si bien, inicialmente,
los nombres de dominio tenian por objeto tan sélo la funcién de facilitar la
conectividad entre ordenadores a través de Internet, debido a que son faciles
de recordar y de utilizar, han llegado a convertirse en identificadores comer-
ciales. Actualmente, se utilizan en forma rutinaria en la publicidad con el fin
de indicar la presencia de una empresa o de un negocio en Internet. Las em-
presas han empezado a darse cuenta del importante potencial de los sitios web
como medio para proporcionar informacion y ofrecer productos o servicios
directamente a los consumidores.
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A medida que Internet se fue expandiendo, los nombres de dominio han
entrado en un creciente conflicto con las marcas comerciales. Esa posibilidad
de conflicto surge por la falta de conexion entre el sistema de registro de las
marcas, por un lado, y el sistema de registro de los nombres de dominio, por el
otro. El primer sistema (marcas) lo administra una autoridad pdblica (guberna-
mental) sobre una base territorial (nacional o regional) que da lugar a derechos
que el titular de la marca puede ejercer en el territorio pertinente. El segundo
sistema (nombres de domino) lo administra generalmente una organizacién
no gubernamental sin ninguna limitacién funcional: los nombres de dominio
se registran por orden de llegada y ofrecen una presencia mundial en Internet.

Algunas personas explotan sin ningtin escripulo el potencial de conflic-
to inherente a ambos sistemas, registrando regularmente como nombres de
dominio propios las marcas de otras personas o empresas (ocupacion ilegal
del ciberespacio). Los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas
presentan caracteristicas inusitadas que amplian la capacidad del sistema ju-
dicial ordinario y plantean un problema muy serio en el dmbito del derecho
internacional privado. Ese sistema también tiene una base territorial, de manera
que no siempre puede dar una solucién global a un conflicto con dimensiones
mundiales. Ademas, los litigios pueden ser lentos y costosos, caracteristicas
que pueden producir una situacion de hecho en la que resulta mas rapido y
menos costoso para el titular de una marca volver a comprar sus derechos
respecto de un nombre de dominio que tratar de recuperar esos derechos
entablando un litigio.

A)  MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL ESPACIO DE NOMBRES DE DOMINIO DE
NIVEL SUPERIOR GENERICOS DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

El proceso internacional iniciado por la OMPI en junio de 1998 para for-
mular recomendaciones sobre las cuestiones de Pl relacionadas con los nombres
de dominio de Internet, incluida la solucién de controversias, concluy6 el 30
de abril de 1999 con la publicacién del Informe Final sobre el Proceso de la
OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, un trabajo conjunto con la
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organizacion
especializada en los aspectos técnicos y encargada de la Politica del Sistema
de Nombres de Dominio de Internet (DNS).

La organizacién y administracion del DNS ha sido objeto de intensos
debates en el mundo entero durante varios afios, con la finalidad de asegurar
la institucionalizacién de tal manera que el sistema pueda adaptarse al cre-
ciente volumen de trafico registrado en Internet y que pueda administrarse
en forma competitiva y abierta, teniendo en cuenta los intereses de todas las
partes involucradas.
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La relacion entre los nombres de dominio de Internet y las marcas se
abordé a comienzos de 1996 en el marco del Comité Internacional Ad Hoc
(IAHC), que elaboré el Memorandum de entendimiento sobre el espacio de
nombres de dominio de nivel superior genéricos del sistema de nombres de
dominio de Internet (gTLD-MoU), en mayo de 1997. Sobre la base del ase-
soramiento de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la Pl y la solucién
de controversias, el IAHC (ulteriormente denominado Comité de Supervision
de Politica (POC)) elaboré un sistema de solucién de controversias para los
conflictos eventuales entre marcas y nombres de dominio.

La publicacion de la Declaracién de politica sobre la administracion de
los nombres y direcciones de Internet del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos de América (el Libro Blanco), fue el resultado de extensos
debates piblicos celebrados a nivel internacional. El Gobierno de los Estados
Unidos brindé respaldo internacional para iniciar un proceso equilibrado y
transparente con la participacién de los titulares de marcas, y de los miembros
de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas, para: a) elaborar
recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solucién
de controversias en materia de marcas/nombres de dominio relacionadas con
la ciberpirateria (por oposicion a los conflictos entre titulares de marcas con
derechos legitimos en pugna), b) recomendar un procedimiento de protec-
cion de las marcas famosas en los dominios de nivel superior genéricos, y ¢)
sobre la base de los estudios realizados por organizaciones independientes,
tales como el Consejo Nacional de Investigacion de la Academia Nacional
de Ciencias, poder evaluar los efectos que tendria en los titulares de marcas
y otros derechos de PI, el anadir nuevos gTLD y procedimientos de solucién
de controversias conexos.

B) Domain Name System (DNS) Potitica UNIFORME DEL SISTEMA DE NOMBRES DE
DomiINIO DE INTERNET

En el ambito de los nombres de dominio, gran parte de las controversias
derivan de la ciberocupacién 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 de nombres
de dominio funciona por riguroso orden de solicitud y proceden al registro de
nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relacion
alguna. Dado que el registro de los nombres de dominio es relativamente sen-
cillo y poco oneroso —menos de 100 délares de los EE.UU. en la mayoria de
los casos y gratuito en el ambito nacional- los ciberocupas pueden registrar
cientos de esos nombres como nombres de dominio.
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En su calidad de titulares de esos registros, los ciberocupas suelen subastar
los nombres de dominio que tratan de vender a los interesados a un precio muy
superior al costo de registro. También es frecuente que conserven el registro y
aprovechen la reputacion de la persona o de la empresa con la que se asocia
ese nombre de dominio para atraer clientes a sus propios sitios web. En la co-
munidad de Internet no hay ningdn acuerdo que permita que los organismos
encargados del registro de nombres de dominio lleven a cabo un examen
previo para anticipar posibles nombres problematicos. Las razones son varias,
desde la voluntad de facilitar el registro en aras de la actividad empresarial,
pasando por las dificultades practicas de determinar quién es el titular de los
derechos de un nombre, hasta la necesidad de tener en cuenta el principio de
la libertad de expresion. Ademads, la importancia comercial cada vez mayor
de los nombres de dominio de Internet ha generado un nimero creciente de
casos de ciberocupacion indebida, lo que se traduce en un mayor niimero de
controversias y litigios entre los ocupantes indebidos y las empresas o indivi-
duos cuyos nombres han sido registrados y utilizados de mala fe.

El auge de Internet en tanto que plataforma para los negocios y las acti-
vidades empresariales fue particularmente importante en el dltimo decenio,
aunque no se elaboraron normas juridicas internacionales para solucionar las
controversias en el ambito de los nombres de dominio. Para la Corporacién de
Asignacién de Nombres y Numeros de Internet ICANN), organizacion respon-
sable, entre otras cuestiones, de la gestion de los dominios de nivel superior
genéricos como .com, .nety .org, era obvia la necesidad urgente de encontrar
una salida al problema de las controversias. Por otro lado, se consideré que
la negociaciéon de un nuevo tratado internacional en ese dmbito demoraria
demasiado tiempo y que si se promulgaban nuevas leyes nacionales, lo mas
probable es que hubiera demasiada divergencia entre unas y otras legislaciones.
Lo que se precisaba eran procedimientos uniformes y vinculantes en el plano
internacional para solucionar controversias en las que, con frecuencia, estan
implicadas partes de distintos paises. La OMPI organizé una serie de consultas
con los circulos de Internet, tras las cuales prepar6 y publicé un informe en el
que constaban recomendaciones relacionadas con los problemas que se plantean
en el ambito de los nombres de dominio. Sobre dicha base la ICANN aprobé
la Politica Uniforme de Solucién de Controversias en materia de Nombres de
Dominio (Politica Uniforme), que entr6 en vigor el 1 de diciembre de 1999
por lo que respecta a todas las autoridades encargadas del registro de nombres
de dominio de Internet acreditadas por la ICANN.

La OMPI es el principal proveedor de servicios de solucién de contro-
versias en materia de nombres de dominio con acreditacion de la ICANN.
Muchas autoridades de registro de nombres en los dominios de nivel superior
correspondientes a cédigos de paises han optado oficialmente por este servicio
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de solucién de controversias. En virtud de este procedimiento, el demandante
tiene la facultad de interponer una demanda ante un proveedor de servicios
de solucion de controversias, en la que debe especificar: a) el nombre de
dominio de que se trate, b) el demandado o titular del nombre de dominio,
c) la autoridad ante la cual se procedié al registro del nombre de dominio, d)
las razones en las que se basa la demanda.

Sobre la base de las circunstancias especificas, como la nacionalidad
de las partes, se designa a un “mediador” o experto (de una lista de profesio-
nales independientes facultados a tomar decisiones en ese tipo de casos) a
fin de examinar la controversia y de tomar una decision. Las partes tienen la
facultad de designar a uno o tres expertos para que se ocupen del caso. Antes
de ocuparse de un caso, los expertos deben confirmar que no existe ningin
conflicto potencial de intereses y deben hacer una declaracién por escrito en
la que expongan cualquier circunstancia que deba tenerse en cuenta antes de
su designacion. En caso de que una de las partes implicada en la controversia
tenga una objecion especifica en relacion con la designacién de un experto, se
examina su eventual reemplazo. Los factores que inciden en la decisién de los
expertos son: a) El hecho de que el nombre de dominio sea idéntico o similar
al punto de crear confusion a una marca de fébrica o de servicio respecto de
la cual tenga derechos el demandante, b) El hecho de que el demandado tenga
cualquier derecho o interés legitimo respecto del nombre de dominio (por ejem-
plo, la oferta legitima de bienes y servicios utilizando el mismo nombre), c) El
hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Este mecanismo de solucién de controversias alternativo es mucho mas
rapido, simple, econémico y eficaz que la via judicial tradicional. El plazo
de duracién no excede los dos meses y el procedimiento en linea garantiza
el acceso a la justicia, a diferencia de los procedimientos contenciosos, que
pueden dificiles, costosos, inseguros y mucho mas largos. Las tasas son también
menores que las que se aplican en los procedimientos contenciosos tradicionales,
y los requisitos minimos de presentacién que se exigen contribuyen también
a reducir los costos.®® No se realizan vistas con asistencia de las partes, salvo
en casos excepcionales.

Los casos se resuelven mediante la cancelaciéon o la cesion del nombre
de dominio o el rechazo de la demanda (es decir, se rechaza la demanda y

%8 Para la solucién de un caso relacionado con uno a cinco nombres de dominio y con inter-
vencién de un solo experto, los costos se elevan a USD 1500 si intervienen tres expertos,
el costo total seria de USD 3000 si el caso estd relacionado con seis a diez nombres de
dominio, el costo serd de USD 2000 si sélo interviene un experto y de USD 4000 délares
si intervienen tres expertos.

125



BORETTO, MONICA (2012): "SOFT LAW. NUEVOS ENFOQUES PARA EL DESARROLLO
PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL"

el demandado conserva el nombre de dominio). Entre los casos mas notorios
figuran los relativos a los nombres de dominio juliaroberts.comy jimihendrix.
com, que se solucionaron con la cesién a sus titulares o a sus derechohabien-
tes. En otro caso el nombre de dominio sting.com, interpuesta por el cantante
Sting, fue rechazada por una serie de razones, en particular, el hecho de que
el titular del nombre de dominio era conocido también por el mismo apodo
asi como el hecho de considerar que ese nombre es una palabra comdn en
inglés y no constituye necesariamente una marca exclusiva.

La Politica Uniforme (DNS) no prevé compensacién econémica ni manda-
mientos judiciales. Las autoridades acreditadas de registro que hayan adoptado
la Politica Uniforme, deben dar seguimiento a la decision que se tome tras un
periodo de diez dias, excepto que dicha decision haya sido apelada.

C)  EFECTOS VINCULANTES

Las resoluciones que dicta la OMPI son vinculantes en la medida en que
las autoridades acreditadas de registro tienen la obligacion de tomar las medidas
necesarias para dar seguimiento a la decisién adoptada, como la cesién del
nombre de dominio en cuestién. Ahora bien, en virtud de la Politica Uniforme
(DNS), todas las partes tienen la posibilidad de someter la controversia ante el
tribunal de una jurisdicciéon competente.

Las medidas adoptadas para generar mayor confianza en el sistema de
nombres de dominio, son la flexibilidad y accesibilidad de los procedimientos
de registro de nombres de dominio.* Este sistema se concibi6 originalmente
para la solucion de controversias en los dominios de nivel superior genéricos
tales como .com, .net, y .org. Sin embargo, las autoridades de registro en los
dominios de nivel superior correspondientes a codigos de paises adhirieron
al sistema y aplican voluntariamente la Politica Uniforme (DNS) o similares.

Una de las cuestiones mds preocupantes es la proteccién de los identifica-
dores distintos de las marcas, como las indicaciones geograficas, los nombres
propios, los nombres comerciales, y los nombres y siglas de organizaciones
intergubernamentales internacionales. Por lo que respecta a los nombres de
dominioy a la solucién de controversias en ese ambito, el panorama evolucio-
na constantemente. A causa del prestigio y confianza del sistema de solucién
de controversias, los usuarios de Internet son conscientes de la posibilidad de

% El ndmero de demandas —apenas 2000 casos se habian presentado ante la OMPI a finales
del ano 2000- es insignificante, habida cuenta de los mds de 33 millones de nombres de
dominio que estdn en vigor en Internet en la actualidad.
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tomar medidas frente a cualquier practica abusiva en relacién con los nombres
de dominio y de la existencia de mecanismos simples, rapidos y eficaces de
accion. Todo ello contribuye a generar seguridad juridica a las transacciones
internacionales en este ambito y son una fuente de referencia para tu aplica-
cién a otras areas en las cuales este tipo de procedimiento asegura el acceso
a la justicia especialmente a los interesados mas débiles juridicamente como
los consumidores.

VII. UNCITRAL

La UNCITRAL es el principal 6rgano juridico del sistema de las Naciones
Unidas en el ambito del derecho mercantil internacional. Su funcién consiste en
modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional, con el objetivo
de incrementar las oportunidades y fomentar su desarrollo, formulando normas
modernas, equitativas y armonizadas para regular las operaciones comerciales.
Sus actividades normativas son las siguientes: a) La elaboracién de convenios,
leyes modelo y normas aceptables a escala mundial, b) La preparacién de guias
juridicas y legislativas y la formulacién de recomendaciones de gran valor
practico, c) La presentacion de informacion actualizada sobre jurisprudencia
referente a los instrumentos y normas de derecho mercantil uniforme y sobre
su incorporacion al derecho interno, d) La prestacién de asistencia técnica en
proyectos de reforma de la legislacion.

Con relaciéon a la Pl la UNCITRAL ha operado normativamente en
dos dreas principales: a) Comercio electrénico y b) Operaciones garantizadas
mediante disposiciones del tipo Soft.

1. Comercio electronico

A)  RECOMENDACION SOBRE EL VALOR JURIDICO DE LA DOCUMENTACION INFORMATICA
(1985)

Esta directiva esta dirigida a las autoridades publicas y a las organiza-
ciones internacionales que trabajaran en la preparacién de textos juridicos
reguladores del comercio por la que se sugiere una revisién de la normativa
aplicable en el ambito de su competencia, al procesamiento automatico de
datos con el fin de eliminar todo obstdculo innecesario que dificulte el empleo
del procesamiento automético de datos en el comercio internacional.

B) Ley Mobpkeio soBre ComErCIO ELEcTRONICO (1996)

Tiene por objeto posibilitar y facilitar el comercio por medios electréni-
cos ofreciendo a los legisladores un conjunto de reglas internacionalmente
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aceptables encaminadas a suprimir los obstaculos juridicos y conferir una
mayor previsibilidad al comercio electrénico. En particular, pretende superar
los obstaculos que plantean las disposiciones legislativas y que no pueden mo-
dificarse mediante contrato equiparando el trato dado a la informacién sobre
papel al trato dado a la informacién electrénica. Esa igualdad de tratamiento
es esencial para hacer posibles las comunicaciones sin soporte de papel y para
fomentar la eficacia en el comercio internacional. Este instrumento soft fue el
primer texto [legislativo] en el que se plasmaron los principios fundamentales
de importancia capital para las operaciones en linea. Estos principios son
reconocidos palmariamente como los elementos fundamentales del derecho
moderno que rige el comercio electrénico, a saber: a) No discriminacion. El
principio de la no discriminacién asegura que no se denegaran a un documento
sus efectos juridicos, su validez o su ejecutabilidad por la tnica razén de que
figure en formato electrénico, b) Neutralidad respecto de los medios técnicos.
El principio de la neutralidad respecto de los medios técnicos obliga a adoptar
disposiciones cuyo contenido sea neutral respecto de la tecnologia emplea-
da. Ante la rapida evolucion tecnoldgica, el objetivo de las reglas neutrales
es dar cabida a toda novedad que se produzca en el futuro sin necesidad de
emprender una labor legislativa, c) Equivalencia funcional. En el principio de
la equivalencia funcional se establecen los criterios conforme a los cuales las
comunicaciones electrénicas pueden equipararse a las comunicaciones sobre
papel. En particular, enuncia los requisitos concretos que deben cumplir las
comunicaciones electrénicas para realizar los mismos fines y desempefar las
mismas funciones que se persiguen en el sistema tradicional basado en el papel
con determinados conceptos, como los de escrito, original, firma, y documento.

Ademas de formular tales principios, la Ley Modelo establece normas para
la formacién y la validez de los contratos concertados por medios electrénicos,
en la atribucién de los mensajes de datos, el acuse de recibo y la determinacién
del lugary hora en que se envien y reciban los mensajes de datos. Determinadas
disposiciones fueron enmendadas por la Convencién sobre la Utilizacion de
las Comunicaciones Electrénicas en los Contratos Internacionales a raiz de
las recientes practicas seguidas en el comercio electrénico. Ademads, se ha
complementado la parte Il, relativa al comercio electrénico en relacién con
el transporte de mercancias, con otros textos legislativos, como las Reglas de
Rotterdam (Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte
Internacional de Mercancias Total o Parcialmente Maritimo), y tal vez sea objeto
de una labor suplementaria de la en el futuro.
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C) Ley Mobpkeio pe tA UNCITRAL soBRE FIRMAS ELECTRONICAS CON LA GUIA PARA SU
INCORPORACION AL DERECHO INTERNO (2001)

La Ley Modelo sobre las Firmas Electrénicas tiene por objeto posibilitar
y facilitar la utilizacién de las firmas electrénicas estableciendo criterios de
fiabilidad técnica para la equivalencia entre las firmas electrénicas y las ma-
nuscritas. Por ello este instrumento puede ayudar a los Estados a establecer un
marco legislativo moderno, armonizado y equitativo que permita regular con
eficacia el trato juridico de las firmas electrénicas de modo que su utilizacién
confiera seguridad juridica.

D) CoNVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA UTILIZACION DE 1AS COMUNICACIO-
NES ELECTRONICAS EN LOS CONTRATOS INTERNACIONALES (2005)

Esta Convencion tiene por objeto facilitar la utilizacién de las comunica-
ciones electronicas en el comercio internacional garantizando que los contratos
concertados electrénicamente y las comunicaciones intercambiadas por me-
dios electrénicos tengan la misma validez y sean igualmente ejecutables que
los contratos y las comunicaciones tradicionales sobre papel. Existen algunos
requisitos formales, previstos en tratados de derecho mercantil internacional
de amplia difusién, como la Convencion de Nueva York (Convencién sobre
el Reconocimiento y la Ejecucién de las Sentencias Arbitrales Extranjeras) y
la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
Internacional de Mercaderias, que pueden obstaculizar una amplia utilizacién
de las Comunicaciones Electrénicas. Con esta Convencién se han querido eli-
minar esos obstaculos formales estableciendo una equivalencia entre la forma
electronica y la forma escrita en un instrumento hard law. Por otra parte cumple
con objetivos tales como el de facilitar la utilizacién de las comunicaciones
electronicas en el comercio internacional, con la finalidad de fomentar la
armonizacion de las reglas aplicables al comercio electrénico y de promover
la uniformidad en la adopcién de instrumentos nacionales basados en leyes
modelo de la UNCITRAL relativas al comercio electronico, asi como de ac-
tualizar y complementar ciertas disposiciones de esas leyes modelo teniendo
en cuenta las practicas recientes.

La Convencién se basa en instrumentos previos de la Comisién (soft)
mediante los cuales se establecieron las pautas generales a través de los tres
principios fundamentales de la legislacion sobre comercio electrénico, antes
mencionados y plasmados obviamente en la Convencién (no discriminacién,
neutralidad tecnolégica y equivalencia funcional).

La Convencion es aplicable a todas las comunicaciones electrénicas
intercambiadas entre partes cuyos establecimientos estén situados en Estados
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diferentes y cuando al menos una de esas partes tenga su establecimiento en
un Estado Contratante (articulo 1). También puede ser aplicable por eleccion
expresa de las partes. La Convencién enuncia los criterios para establecer /a
equivalencia funcional entre las comunicaciones electrénicas y los documen-
tos sobre papel, asi como entre los medios electrénicos de autenticacién y las
firmas manuscritas (art. 9). Del mismo modo, define el tiempo vy el lugar de
envio y de recepcién de las comunicaciones electrénicas, ajustando las reglas
que tradicionalmente regian esos conceptos juridicos al contexto electrénico
e introduciendo elementos innovadores con respecto a las disposiciones de
la Ley Modelo sobre Comercio Electrénico (art. 10).

La Convencion establece el principio general de que no se negard validez a
una comunicacién solamente porque se haya realizado por medios electrénicos
(art. 8). Concretamente, dada la proliferacién de los sistemas automatizados
de mensajes, la Convencién reconoce la fuerza ejecutoria de los contratos
celebrados a través de esos sistemas, inclusive cuando ninguna persona fisica
haya revisado los actos realizados a través de los sistemas (art. 12). Aclara que
toda propuesta de celebrar un contrato cursada por medios electrénicos y
no dirigida a una o varias partes determinadas se considerard una invitacion
a negociar, y no una oferta cuya aceptacion la haga vinculante para la parte
que la haya formulado, de conformidad con la disposicién correspondiente de
la Convencion sobre la Compraventa Internacional de Mercaderias (art. 11).
Ademas prevé remedios en caso de que una persona fisica cometa un error
al introducir la informacién en sistemas automatizados de mensajes (art. 14).

Por dltimo, permite a las partes contratantes excluir su aplicacién o
modificar sus condiciones en la medida en que lo permitan las disposiciones
legislativas por lo demds aplicables (art. 3).

E)  RetacioN DE 1A CONVENCION CON EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y CON EL
DERECHO INTERNO EXISTENTE

La aplicabilidad de la Convencién a una determinada operacién comercial
internacional se determinara en funcion de las reglas juridicas del Estado del
foro (lex fori) que aplique el tribunal de ese Estado que esté Ilamado a dirimir
la controversia. Asi pues, si las reglas de derecho internacional privado de ese
Estado requieren la aplicacion del derecho sustantivo de un Estado Contratante
para resolver la controversia, la Convencion sera aplicable como derecho de
ese Estado Contratante, independientemente del lugar en que se encuentre el
tribunal. La Convencién también serd aplicable cuando las partes en un con-
trato hayan convenido vdlidamente en que las disposiciones de la Convencién
constituiran el derecho aplicable al contrato.
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Ademads, los Estados podrdan también plantearse adoptar las disposiciones
de la Convencién a nivel interno. Esa decision promoveria la uniformidad, al
ahorrar recursos judiciales y legislativos, e incrementaria la seguridad juridica
respecto de las operaciones comerciales, especialmente habida cuenta del auge
de la utilizacion de aparatos méviles para realizar operaciones electrénicas.
La adopcién de la Convencién se recomienda especialmente a los Estados que
aun no hayan promulgado legislacién en materia de comercio electrénico. Por
lo demds, las comunicaciones puramente nacionales no se veran afectadas por
la Convencién y seguiran rigiéndose por el derecho interno.

F)  FOMENTO DE LA CONFIANZA EN EL COMERCIO ELECTRONICO: CUESTIONES JURIDICAS DE
LA UTILIZACION INTERNACIONAL DE METODOS DE AUTENTICACION Y FIRMA ELECTRONICAS”®

El presente documento se propone ayudar a los legisladores y los encar-
gados de formular politicas a identificar las principales cuestiones juridicas
que intervienen en la utilizacién internacional de métodos de autenticacion y
firma eléctricas y considerar posibles soluciones al respecto. Dicha solucién
pretende equilibrar el interés por fomentar la seguridad en el intercambio de
comunicaciones electrénicas mediante normas y criterios que sean reconocidos
internacionalmente y aplicables con caracter transfronterizo es una de las tareas
principales de la actividad normativa en la esfera del comercio electrénico.

En este orden cabe considerar que las tecnologias de la informacién han
puesto a prueba diversos medios de vincular la informacién en forma electré-
nica a personas o entidades concretas, con objeto de garantizar la integridad
de dicha informacién o de permitir que las personas demuestren su derecho
o autorizacion para obtener acceso a un determinado servicio o depésito de
informacion. Estas funciones suelen denominarse genéricamente métodos de
autenticacion electrénica o de firma electrénica. Conforme al derecho anglo-
sajon sobre las pruebas, se considera que una informacién consignada o un
documento es auténtico si existen pruebas de que el documento o la informacién
consignada “es lo que afirma el proponente”. La nocién de documento como
tal es bastante amplia y suele abarcar “cualquier cosa en la que se consigne
informacion de cualquier tipo”. La pertinencia de un documento como elemento
de prueba se establece al vincularlo a una persona, lugar o cosa, proceso que
en algunos foros de derecho anglosajon se denomina autenticacion.

El enfoque de la autenticacion y la firma puede ser muy diferente bajo
los foros del sistema romanista. En general adoptan la regla de la libertad de
forma para compromisos contractuales en asuntos de derecho privado, ya sea

70 NAcioNEs UNIDAS (2009).

131



BORETTO, MONICA (2012): "SOFT LAW. NUEVOS ENFOQUES PARA EL DESARROLLO
PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL"

de forma expresa o implicita, a reserva, de un catalogo mas o menos amplio
de excepciones que dependen de cada foro (normas imperativas). Significa
que, por regla general, los contratos no tienen que ser por escrito o firmados
para que sean validos y ejecutorios. No obstante, existen foros que suelen
exigir un escrito para demostrar el contenido de los contratos, salvo en cues-
tiones comerciales. Por lo general, las reglas sobre las pruebas establecen una
jerarquia probatoria para demostrar el contenido de los contratos civiles y
comerciales. En el procedimiento civil es habitual referirse a la nocion de la
originalidad de los documentos y el paradigma de una firma es la manuscrita
y la prueba documental.

No obstante, aunque se presuma la autenticidad por existir una firma,
la firma por si sola no auténtica un documento. Independientemente de la
tradicion juridica de que se trate, una firma, con contadisimas excepciones,
no es valida por si misma. Su efecto juridico depende del vinculo existente
entre la firma y la persona a la que se atribuye la firma. En la practica, pueden
adoptarse varias medidas para verificar la identidad del firmante. Aunque
una firma manuscrita es una forma habitual de autenticacion vy sirve para do-
cumentos de transaccién que cambian de manos entre partes conocidas, en
muchas situaciones comerciales y administrativas una firma es relativamente
insegura. Esta situacion es especialmente aplicable en el caso de operaciones
comerciales internacionales, en las que se rigen por la confianza. La mayo-
ria de los ordenamientos juridicos cuentan con procedimientos o requisitos
especiales concebidos para refrendar la fiabilidad de las firmas manuscritas,
algunos de los cuales pueden ser de cumplimiento obligatorio para ciertos
contratos: a) Certificacion notarial; b) Atestacion; y c) Sellos. Ademds, las
firmas manuscritas se han utilizado en operaciones comerciales, tanto na-
cionales como internacionales histéricamente, sin ninglin marco legislativo
o funcional especialmente concebido (lex mercatoria). De hecho, la inmensa
mayoria de los contratos internacionales escritos —si es que hay escritos— no
van acompafados forzosamente de un procedimiento especial en materia de
forma o autenticacion, se rigen por los usos y costumbres.

La utilizacién transfronteriza de documentos firmados puede ser un
problema que se complica mds cuando intervienen autoridades publicas. Por
tradicion, esos requisitos se cumplen por los denominados procedimientos de
legalizacion via consular. Por ese motivo fue adoptado el Convenio sobre la
Eliminacién del Requisito de la Legalizacién de Documentos Piblicos Extranjeros
de La Haya (1961), para una forma simplificada y normalizada (la apostilla). En
muchos ordenamientos juridicos no es necesario que los contratos comerciales
figuren siempre en un documento o queden probados por escrito para que
sean validos. La aplicacién de normas estrictas sobre pruebas documentales
suele orientarse a aportar un alto grado de fiabilidad a los documentos que
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cumplen esas normas, lo que en teoria aumenta la certidumbre juridica. El
presente instrumento soft es una contribucion en términos de principios institu-
cionalizados a las posibles soluciones juridicas en la utilizacién internacional
de métodos de autenticacién y firma eléctricas basados en la confianza para
las operaciones en linea.

2.  Guia Legislativa de la UNCITRAL sobre las Operaciones Garantizadas

La Guia Legislativa de la UNCITRAL sobre las Operaciones Garantizadas
(Guia) tiene por objeto promover la concesién de crédito a bajo costo, incre-
mentando para ello la disponibilidad de crédito financiero garantizado (vid. la
recomendacién 1 a)). De acuerdo con este objetivo, el Suplemento relativo a
las Garantias Reales sobre Propiedad Intelectual (Suplemento) pretende con-
seguir que los titulares de derechos de Pl puedan tener un acceso mas facil
y menos costoso a créditos, aumentando asi el valor sus activos intangibles
como garantia de sus créditos, sin interferir en los principios basicos del régi-
men de PI. Podria darse el caso de que en algunos Estados los dos regimenes
prevean reglas diferentes para la constitucion, la oponibilidad a terceros, la
prelacion y la ejecucion de las garantias reales sobre PI, asi como para es-
tablecer la legislacion aplicable a las garantias reales constituidas sobre PI.
En tal caso, la recomendacion 4 b) mantiene la primacia del régimen propio
de la PI, para que no sea desplazado, sin querer, si un Estado aprueba una
norma recomendada en la Guia. Con tal fin, todo Estado que promulgue este
régimen tendra que asegurarse de que su legislacion relativa a las operaciones
garantizadas refleje en particular el enfoque funcional, integrado y global que
se recomienda en la Guia”', sin modificar los principios y objetivos basicos de
su derecho interno de la PI.

El Suplemento tiene por objeto orientar a los Estados con respecto a
ese régimen funcional, integrado y global de las operaciones garantizadas,
examinando el modo en que los principios son aplicables cuando el bien
gravado es un derecho de PI. En consecuencia, salvo disposicién en contrario
del derecho interno de la PI, podrd constituirse una garantia real sobre PI, y
hacerse oponible a terceros, gozar de prelacion y ejecutarse, de conformidad
con lo previsto en las recomendaciones generales. Esta legislacion tornard mas
accesible y barato el crédito para los titulares de activos intangibles, beneficios
de esta modernizacién, aumentando asi el valor la Pl como garantia para la
obtencién de crédito.

7t Vid. Capitulo I, parrafos 101 a 112.
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CONCLUSIONES

a)

134

En vista del pragmatismo acerca de la aplicacion de ciertos principios inter-
nacionales armonizados en el comercio internacional de la Pl, la estrategia
futura, en términos de fuentes, incluye la consideracién de medios que
complementen el enfoque basado en los tratados. Si los Estados juzgan
de interés proceder de esta forma, es decir, el soft law, podran adoptar un
enfoque mas flexible de armonizacién y coordinacién administrativa, de
manera que los resultados puedan lograrse mds rdpidamente, permitiendo
beneficios practicos inmediatos.

No debemos descartar per se el caracter no vinculante de los dispositi-
vos soft. El componente autonormativo los torna obligatorios a través del
consentimiento, en la medida que las partes entiendan quedar vinculadas
conforme a derecho o al margen de éste. Este fenémeno autonormativo que
equipara a los actores estatales y no estatales, estd asociado a la expresion
obligaciones voluntarias cuyo significado parece aludir al hecho de que se
trata de conductas no exigibles juridicamente erga omnes. No obstante,
confieren seguridad juridica al establecer reglas de derecho uniforme
con resultados practicos inmediatos, mediante relaciones contractuales y
resoluciones judiciales coherentes, muy eficaces en un escenario mundial
signado por la dindmica del cambio y la globalidad.

Al conocer cudl sera el derecho aplicable y la jurisdiccion competente, y
poner a disposicion mecanismos de solucién de controversias efectivos,
estos dispositivos soft proveen resultados alternativos satisfactorios y fa-
cilitan reglas el reconocimiento y ejecucién de la sentencia. Tornan mas
amigable el comercio internacional de la Pl para los consumidores.

En este sentido los instrumentos de regulaciones soft de la OMPI y
UNCITRAL estan aportando en la practica los nuevos enfoques para el
desarrollo progresivo del derecho internacional de la PI. El resultado de
esta politica es la adaptacién normativa a la rapida evolucion tecnolégica
mediante nuevos principios armonizados comunes e internacionales.

Las normas soft facilitan el comercio internacional de la PI, ofreciendo
a los legisladores un conjunto de reglas internacionalmente aceptables
encaminadas a suprimir los obstdculos juridicos y a dar una mayor pre-
visibilidad al comercio internacional. En particular, proveen recursos
interpretativos tendientes a superar los obstaculos que plantean las dispo-
siciones legislativas y que no pueden modificarse mediante contrato. Por
ello son un recurso eficaz contra las normas estatales imperativas, pues
imponen en el dmbito internacional criterios uniformes de interpretacion
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que contribuyen a legitimar, a través de los tribunales, un orden juridico
por encima de las diversidades politicas locales. En la PI, cuyas normas
hard son estrictamente territoriales, los instrumentos soft son la Gnica
opcion disponible para la regulacion de los nuevos escenarios

Los Principios ALl y CLIP deben ser aplicados por referencia como con-
junto normativo de utilidad en la practica judicial para colmar lagunas y
armonizar la interpretacion de los derechos de fuente interna y conven-
cional, considerando las dificultades mayores que implicaria la aplicacién
de las normas de DIPr tradicionales fundadas en la territorialidad, al
menos para los tribunales nacionales. El posible papel de los Principios
en el arbitraje comercial internacional, es primordial, pues en la practica
su utilizaciéon puede ser el Gnico marco normativo armonizador de las
soluciones adoptadas en este ambito.

Estos principios armonizadores son esenciales como marco normativo para
la Pl en el entorno digital, pues en un ambito regido por la territorialidad,
el excluir los recursos soft simplemente imposibilitaria operar en ciertas
esferas como Internet o limitaria considerablemente el alcance de las
licencias internacionales.

La Politica Uniforme en materia de nombres de dominio es un ejemplo de
normas soft de altisima eficacia operativa. Cabe sefalar que este sistema
no es estatal ni arbitral, es un procedimiento de naturaleza administrativa,
operado por expertos, pero vinculante para las partes. Dada su pertenen-
cia a un dmbito gubernamental especializado en la érbita de Naciones
Unidas, es seguro, econémico, sencillo y en linea, lo que garantiza un
acceso a la justicia efectivo, y realizacién del valor justicia en sentido
material, al satisfacer plenamente los intereses de las partes y los principios
fundamentales de los Estados, finalidad dltima del derecho.
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