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PROLOGO

En las ultimas décadas ha crecido en importancia la proteccion de la pt
piedad intelectuala nivel internacional, sin duda en virtud de su relacién
estrecha con la tercera revolucién industeal curso y la importancia de

la competencia tecnoldgica entre los paises. Muestra de tal importancia
la inclusién de la proteccion de la propiedad intelectual en las grande
organizaciones de comercio como el GATT, que dio origen al Acuerd
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacior
dos con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancias Falsificada
(conocido como ADPIC o bien por sus siglas en inglés TRIPS) y el Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), amén de las
disposiciones sobre propiedad intelectual que se dictan en el seno de
Comunidad Europea (ver aqui el trabajo de la profesora Y. Gendreat
La importancia de la propiedad intelectual es comprensible si vemos qt
lo que se esta protegiendo es el conocimiento que produce tecnologic
gue actualmente es el factor fundamental de desarrollo econémico y
competencia a nivel internacional. Precisamente, esa competencia f
tecnologia a nivel internacional es un signo distintivo de la actualidad, €
donde el derecho de la propiedad intelectual juega un factor fundament
Sobre ese tema, el trabajo del profesor D. Poulin se refiere a un fenome
de la telematicd,que a finales del siglo parece convertir realmente al
mundo en una verdadera aldea global que décadas atras visualizaban
socidlogos de la comunicacién como una quimera. Nos referimos al fen
meno del Internet, el cual rompe con muchos esquemas tradicionales
derecho y proporciona retos a la ciencia juridica.

1 Concepto que ha adquirido carta de naturalizacién internacional en los UGltimos afios y q
abarca tanto los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor (con sus nuevos compo
tentes: los programas de computacién y los bancos de datos), asi como los nuevos derechos deriv
de los desarrollos tecnoldgicos como la proteccion de los circuitos integrados y las nuevas varieda
vegetales.

2 Que se manifiesta en el explosivo desarrollo de las tecnologias de la computacion, de la
municacion, de la biotecnologia, etcétera.

3 Tecnologia que es producto de las tecnologias de la computacion con las de la comunicaci
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De esa manera, podemos afirmar que a nivel internacional con Ic
tratados clasicos sobre propiedad intelectual, como las Convenciones
Paris y Berna, el acuerdo TRIPS, el capitulo XVII del TLCAN y los nue-
vos tratadd’sse han configurado estandares internacionales sobre prote
cion de la propiedad intelectual. Hay que reconocer que en gran pat
esos parametros reflejan las legislaciones de los paises desarrollados
guiendo la tendencia internacional que tienden a la proteccién de sus te
nologias en contra de la copia ilimitada en paises en donde el concepto
proteccién de la propiedad intelectual es todavia muy débil, fundamente
mente por una filosofia tradicional que niega la proteccidén del conoci
miento como un factor de desarrollo intefno.

Por su parte, las legislaciones internas, sobre todo las de los pais
subdesarrollados, estan dando un giro de 180 grados en sus legislacio
adecuandose a los parametros internacionales. Esos cambios han ocur
en forma muy destacada en nuestro pais y, aln mas, en América Lati
siguiendo la tendencia internacional (ver los trabajos de F. Serrano Mig
l16n, J. Cristiani y M. Becerra Ramirez; por lo que hace a América Latin:
ver el trabajo de Y. Huerta Casado). De tal manera que esa transforrn
cion, que fundamentalmente viene de la cipula hacia abajo, todavia e
sujeta a un andlisis teorico, y sobre todo a una asimilacion y su aplicacit
por parte de los diferentes factores involucrados en la creatividad o inn
vacion.

Aunque son los paises subdesarrollados los que mas resienten €
transformacion de sus derechos de propiedad intelectual, hay que no
que los paises desarrollados también han hecho adecuaciones import
tes en sus sistemas juridicos internos (ver los trabajos de G. Bisson, |
Goudreau, que se refieren a la experiencia canadiense, y a L. Kurt
gue se refiere a Estados Unidos). Por supuesto que la perspectiva es
ferente en relacion con los paises subdesarrollados, ya que parten
diferente cultura y nivel de desarrollo tecnolégico.

Pero hay que reconocer que la importancia y la espectacularidad
los cambios producidos a nivel internacional, via TRIPS o TLCAN, tam-
bién dan mucha “tela de donde cortar” en lo que se refiere a la necesid

4 Mencionemos por ejemplo el Tratado de Washington de 1989 sobre Circuitos Integrados.

5 Sin embargo, hay que reconocer que el debate entre los que estan a favor de una mayor |
teccion de la propiedad intelectual y los que la niegan, como factor del desarrollo de los paises de
rrollados, todavia se mantiene con razonamientos profundos de ambos bandos.
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de un analisis tedrico (ver, por ejemplo, el trabajo del Paul Geller sobre
solucion de controversias en el seno del acuerdo TRIPS).

Un aspecto que esta intimamente ligado a la propiedad intelectual
en donde no se ha puesto mucha atencion en nuestro pais es en la dis
nacion del conocimiento cientifico y tecnologico. Esto quiere decir qu
con la mayor proteccién de la propiedad intelectual no se va a produc
automaticamente una transferencia de tecnologia en nuestros paises
concepto: amplia proteccién de la propiedad intelectual es igual a inve
sion y desarrollo tecnoldgico, no es muy claro en su segundo aspecto,
que si bien la mayor proteccion puede dar confianza a los inversionistas
una entrada de tecnologia, esto no asegura que se producira una tran
rencia del conocimiento tecnoldgico. Entonces, ¢qué es lo que se nece
ta? La respuesta exige, sin duda, un andlisis mucho mas amplio y proft
do, pero por lo menos aqui tenemos una propuesta: en el trabajo ¢
profesor canadiense C. Mathurin, que se refiere al problema de la disen
nacion del conocimiento, y sin duda es un aspecto clave de la transfere
cia del conocimiento cientifico y tecnoldgico.

El tema de la propiedad intelectual, por supuesto que esta tambie
ligado con el tema del desarrollo tecnoldgico de los paises subdesarrol
dos. En México un elemento de la estrategia de industrializacién es la i
dustria maquiladora. La profesora M. Gambrill analiza la modernizaciot
industrial de las maquiladoras en el marco del TLCAN.

Un punto que nos parece clave es como este nuevo derecho de la
piedad intelectual que se ha formado a nivel internacional puede dar |
bases para que, a nivel interno, paises como México puedan estructural
sistema juridico con miras a crear las bases de su propio desarrollo. |
ahi la importancia de conocer y estudiar diferentes experiencias de esj
cialistas con otro tipo de perspectivas alrededor de la propiedad intelectt
y la industrializacion. La mayoria de los trabajos que aqui se present:
fueron discutidos por sus autores en el Instituto de Investigaciones Juri
cas en el verano de 1994 en el Primer Foro Trilateral sobre Propiedad In
lectual e Industrializacion, y en lo posible fueron puestos al dia.

Manuel BECERRA RAMIREZ



EL REGIMEN CANADIENSE [E PROPIEDAD INDUSTRIAL"
Gregoire Bisson

SUMARIO: |. Canada en larena internacionbde la propiedad
industrial. 1. Panorama general deégimen depropiedadin-
dustrial canadiense. Ill. Un comentario generalacercade los
cambios relativos a la propiedad industrest Canad. IV. As-
pectos generakede la Leyde Marcas canadiense V. Aspectos
generala de la Ley de Disefio Industtiavl. Aspectos genera-
les de la Ley de Patentegll. La Ley sobre Reproduccion de
Vegetales (nuevas variedades vegetaMhl). Conclusiones.
Observaciones sobre los futuros desarrollos.

El propdsito de este trabajo es @ unavision general de la legidacion
sobre lapropiedad industrial canadiense, y se pone especial atencién en
dos aspectos que pueden tener interés para los no canadienses; nos referi-
mMOos concretamente a cusl@n los cambios més importantes que han
ocurido recienementey s esos cambios lan ddo, o no, edizadosen
concordancia con el Tratadle Libre Comera de Américadel Norte
(TLCAN), y cudles son las reglas y grincipiosfundamentles, de cotfior-
midad con las obligaciones davadas de losratados, quese desprencen
de lalegislacion sobre propiedad industrial.

Después de haberhecho esto, serd necesario decir algo acerca de cué-
lesserdnlos cambics masimpotanes que ocurriran en \irtud de la apt
cacion, en Canadd, del Acuerdo sole Aspectos de los Brechos de Ry
piedad Intelectua Relacionados con e Comercio (ADPICo TRIPS por
su denominacion en inglés) derivado de las negociaciones en e seno del
Acuerd Geneal sobre Taifas y Comercio(GATT).

*  Titulo orignal“ TheCanadan Indugial Propety Regime'’ .

1 Al momento de escibir estetrabgjo el autor era ®nior Legal andyst, del Intellectual Pro-
perty Poicy Directorate del Federal Departmentof Industryde Caiada. El auor reconcce laayuda
del maestio Lucie Guibaut en la prepartacion final delaversicn en inglés deeste articulo.

11
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Primero es necesario recordar en déonde se encuentra Canada, el
arena de la propiedad industrial internacional; es decir, revisar la partic
pacion de Canada en los tratados internacionales y las negociaciones
merciales relativas a la propiedad industrial.

|. CANADA EN LA ARENA INTERNACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los tratados que constituyen el marco de la propiedad industrial ir
ternacional se pueden dividir en tres categorias:

— tratados que proveen una proteccion sustancial a la propiedad i
telectual;

— tratados que facilitan la proteccién internacional, y

— tratados que establecen las clasificaciones internacionales.

Canada es miembro de dos tratados que se refieren a la protecc
sustancial de la propiedad intelectual: la Convencion de Paris para la Pi
teccién de la Propiedad Industrial, a la cual Canada se adhirié ed 192!
afos después lo hizo México y casi 40 afios después Estados Unidos
América; y en 1991 se adhiri6 a la Convencién UPOV, la Convencior
Internacional para la Proteccion de las Nuevas Variedades de Plantas.

Canada también ha estado participando activamente en negociacior
recientes, bajo los auspicios de la OMPI, para conformar el Tratado Le
sobre Marcasy el Tratado Ley sobre Patentes.

2 La Convencién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial (en adelante la Conve
cién de Paris) (1972) 828 U.N.T.S. 305, firmada en marzo 20 de 1883, revisada en Bruselas en 1€
en Washington en 1911, en La Haya en 1925, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958 y en Estocolm
1967 y reformada en 1979. Canada esta obligada por el texto de Estocolmo (1967) en lo que se re
re a sus aspectos administrativos, pero en relacién con los aspectos sustanciales, sélo esta adher
texto de Londres de 1934. Sin embargo, en virtud del articulo 2(1) del Acuerdo GATT/TRIPS, Can:
da debe cumplir con el texto de Estocolmo. Lo cual requerira cambios legislativos minimos a sl
estatutos sobre propiedad industrial.

3 Firmada en Paris el 2 de diciembre de 1961 y a la cual se refiere como el “Acta de 197¢
(posterior a sus revisiones de 1972 y 1978) o como el “Acta 1991" (posterior a su revision de 199:
El texto original: (1972) 815 U.N.T.S.89.

4 La conferencia diplomatica para la conclusion de este Tratado tendria efecto en Ginebra ¢
10 al 28 de octubre de 1994.

5 El desarrollo de este tratado esta detenido por el momento.
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Adicionalmente a estas iniciativas, bajo los auspicios de la OMPI, |
propiedad industrial ha sido incluida en recientes negociaciones come
ciales, tales como la Ronda de Uruguay del GATT y el TLC, y por su
puesto Canada también es parte de estos acuerdos.

En lo que se refiere a los tratados que facilitan la protecciéon de |
propiedad industrial, Canada se adhirié al TCP (el Tratado de Cooper
cién Patentaria) en 199Actualmente estamos estudiando seriamente |z
posibilidad de adherirnos al Tratado de Budapest, relativo a los depésit
de microorganismos para el propésito del procedimiento patentario; as
mismo, estamos estudiando las implicaciones del Protocolo de Madr
para el registro internacional de marcas.

En complemento a esto, Canada también debe considerar la firma
dos tratados que establecen la clasificacion internacional; es decir,
Acuerdo de Estrasburgo y el Acuerdo de Niza.

Il. PANORAMA GENERAL DEL REGIMEN DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL CANADIENSE

El régimen juridico de la propiedad industrial canadiense se basa fu
damentalmente en cinco leyes:

Ley de Patentés

Ley de Marcas Comerciakes

Ley de Disefo Industri&l

Ley sobre la Reproduccion de Vegetdles
Ley de la Topografia de Circuitos Integratdos

6 EIl Tratado de Cooperaciéon Patentaria (PCT, por su nombre en inglés, nota del traductc
firmado en Washington el 19 de junio de 1970, reimpreso en (1970) 9 I.L.M. 978, reformado el 2 c
octubre de 1979 y el 3 de febrero de 1984.

7 EIl Acuerdo Relativo a la Clasificaciéon Internacional de Patentes, firmado en Estrasburg
(Francia) el 24 de marzo de 1971 y reformado en 1979; el Acuerdo Relativo a la Clasificacion Inte
nacional de Bienes y Servicios para el Propdsito del Registro de Marcas, firmado en Niza (Francia)
15 de junio de 1957 y reformado en 1979.

8 R.S.C. 1985, c. P-4, reformada por C.C. 1985, C. 33 (3rd. Supp.); S.C. 1992, c. 1; S.C. 199
c.2; S.C. 1993, c.15; y S.C. 1993, c. 44.

9 R.S.C. 1985, c. T-13 reformada por S.C. 1990, c. 14y c. 20; S.C. 1992, c. 1; S.C. 1993, c. :
y 44.

10 R.S.C. 1985, c. I-19 reformada por R.S. C. 1985, c. 10 (4th. Supp.); S.C. 1992, c. 1; S.
1993, c. 15y c. 44.

11 S.C. 1990, c. 20.

12 S.C. 1990, c. 37.
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Estas son leyes federales, opuestas a las provinciales. En efecto, b
la Constitucién canadiense, el gobierno federal esta facultado explicit
mente para legislar en materia de patentes y derecho dé&&itoembar-
go, su facultad para adoptar las demas leyes la adquiere indirectamente.
sea a través de sus jurisdicciotfes bien en virtud de las facultades gene-
rales para regular el comeréfo.

No hay una legislacién federal sobre la proteccion del secreto come
cial, ya que esta previsto que esta es una materia, fundamentalmente,
la propiedad y de los derechos civiles, y en consecuencia, materia de
jurisdiccién provincial® Los procedimientos contra la violacién de los
derechos de la propiedad industrial son materia de la ley ordinaria. Tar
poco en este momento hay un régimen especial en Canada para la pro
cioén de las denominaciones de origen, aparte de las medidas generales
contra de la competencia desleal, que son materia del derecho provinci
Esto, como lo veremos mas adelante, tendrd que ser modificado, en cie
grado, como consecuencia de nuestras obligaciones derivadas del Acu
do TRIPS.

En principio, nos detendremos en tres areas de la propiedad indu
trial: las patentes, las marcas comerciales y los disefios industriales. °
gue Canada es miembro de la Convencién de Paris y algunas de sus
posiciones son similares a las de este tratado, el lector encontrard figu
familiares.

Es conocido el hecho de que la Convencion de Paris no establece n
gun patrén detallado para la legislacion nacional sobre propiedad indu
trial, sélo contiene principios generales y fundamentales. Estos principic
estan contenidos en la legislacion canadiense.

Por ejemplo, el principio del trato nacioias fundamental en todas
las reglas sobre propiedad industrial cubiertas por la Convencion de F
ris; es decir, las reglas sobre patentes, marcas y disefios industrial
También el derecho de prioriddgrevisto por la Convencién de Paris

13 Constitution Act, 1867, R.S.C. 1985, Appendix No. 5, s. 91(22) y 91(23).

14 Asi, la facultad para adoptar legislacion a fin de proteger los derechos de las variedades de pl
tas esta derivada de la jurisdiccion sobre patentes. En forma similar, la legislaciéon sobre disefio indus
y topografia de circuitos integrados esta justificada baja la jurisdicciéon de los derechos de autor.

15 Seccién 91(2) que provee la base constitucional a la Ley de Marcas.

16 Ver Alberta Institute of Law and Research and a Federal Provincial Working Party, “Trade
Secrets” Report No. 46july 1986.

17 Articulo 2 de la Convencién de Paris.

18 Articulo 4 de la Convencion de Paris.
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sobre Patentes, Marcas y Disefios Industriales. Mas alla de estos prin
pios generales, Paris establece pocas reglas coMiltikes también es-
tan comprendidas en la legislacién canadiense y no necesitan ser disci
das aqui.

Sin embargo, los Acuerdos GATT/TRIPS y TLCAN han creado re-
glas adicionales sobre propiedad industrial. Estos patrones mas detal
dos, que fueron adoptados bajo los acuerdos TLCAN y GATT/TRIPS, s
revisan en este trabajo. Pero estos nuevos patrones adoptados en los r
cionados acuerdos no regulan todos los aspectos de la propiedad ind
trial. Es cierto que significan un paso adelante, en comparacion con |
principios amplisimos de la Convencion de Paris, pero todavia dejan m
cha libertad o espacio de maniobra a la ley interna.

Por lo tanto, como se menciond anteriormente, al dar una vision ge
neral de las leyes sobre la propiedad industrial canadiense, el énfasis
pondremos no en las caracteristicas comunes a las legislaciones de o
Estados miembros de dichos acuerdos, sino en las caracteristicas espe
cas de las leyes de propiedad industrial canadiense. En otras palabras,
limitaremos a mencionar las caracteristicas peculiares de las leyes ca
dienses.

[Il. UN COMENTARIO GENERAL ACERCA DE LOS CAMBIOS RELATIVOS
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ENCANADA

La futura legislacion canadiense que tenga por objetivo aplicar €
GATT, probablemente contendra muy poco sobre los aspectos de la pr
piedad industrial. La razén, en principio, es que las negociaciones d
TLCAN sobre este aspecto se basaron esencialmente en la Ronda U
guay, y por lo tanto hay una gran coincidencia en los dos textos. En co
secuencia, como el TLCAN fue firmado y aplicado primero, quedo poct

19 Estas reglas se refieren, esencialmente, a la independencia de las patentes concedidas e
ferentes Estados partes para la misma invencion; el derecho para el inventor de ser reconocido c
tal en la patente; el hecho de que el otorgamiento de la patente no puede ser rechazado ni tamj
puede ser invalidado en virtud de limitaciones o restricciones aplicables a un producto en particular
de conformidad con el derecho local; asimismo, algunas posibilidades, bajo el derecho interno,
permitir el otorgamiento de licencias obligatorias para prevenir abuso de derechos; con respecto a
marcas comerciales, se prevé que las condiciones para presentar las solicitudes y el registro de
marca comercial se determinen en cada Estado contratante, de conformidad con la ley interna, y
cuando una marca comercial esté debidamente registrada en el pais de origen, debe, si asi se sol
ser aceptada su solicitud y protegida en su forma original en otros Estados contratantes.
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por hacer en términos de reformas legislativas para cumplir con las ob
gaciones del TRIPS.

La NAFTA Implementation Act? que entrd en vigor el 1 de enero de
1994, por si misma no generé muchas reformas en las leyes sobre proy
dad industrial. Esto se debe a dos razones: al nivel de proteccion de
propiedad industrial que en Canada es alto, y que habia en general (
significativa coincidencia entre las obligaciones que fueron adoptade
bajo el TLC y los cambios legislativos que internamente fueron aprobe
dos; en otras palabras, lo que era considerado como apropiado en el ¢
texto de las negociaciones del TLCAN, era también considerado adecu
do en términos de la politica legislativa interna.

En efecto, precisamente antes de que el TLCAN fuera firmado, el gc
bierno canadiense habia desarrollado ya una legislacion que promoy
cambios técnicos, no controvertibles, en las leyes sobre propiedad intele
tual. Esta legislacion, que fue denominada como Intellectual Propert
Law Improvement Act (IPLIA}}! obtuvo su aprobacion real el 9 de junio
de 1993, y una gran parte de ella entré en vigor el mismo dia. Como é:
tenia un gran namero de cambios legislativos que también fueron cont
nidos en la legislacion sobre la aplicacion del TLCAN, muchas disposi
ciones de esta Ultima en realidad no fueron necesarias y en consecuer
en la practica fueron rechazadas, aun antes de entrar en vigor.

Esta situacion se ilustra mejor con las reformas hechas a la Ley ¢
Marcas Comerciales.

IV. ASPECTOS GENERALES DE LAEY DEMARCAS CANADIENSE

Pese a que los derechos de marcas comerciales en Canada son ac
ridos a través del uso mismo de la marca comercial (y esta es una carac
ristica muy importante sobre la que trataremos mas adelante), el benefi
de registrar una marca comercial bajo la Ley de Marcas, es que se conc
al propietario de dicha marca el derecho exclusivo de usarla en €anad
por el término de quince afios, renovable indefinidamente por plazos ¢
milares?3

20 S.C. 1993, c. 44 (de aqui en adelante legislacion TLCAN).

21 S.C. 1993, c. 15, de aqui en adelante la IPLIA de 1993.

22 Seccion 19. El derecho exclusivo esta limitado al uso para mercancias y servicios en relaci
con el registro obtenido. Ver también la seccién 20.

23 Seccion 46.
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Cuando una solicitud de registro en relacion con bienes o servicios
recibida por la Oficina de Marcas Comerciales, es examinada tanto e
forma como en sustancia. Si la solicitud es aceptada por la oficina, la l¢
ordena su publicacion y las terceras partes tienen la oportunidad de of
nerse a su registfé,como ahora se requiere en el articulo 1708 (4) del
TLC.

En general, el régimen de marcas en Canada es considerado como
tisfactorio; sin embargo, los conceptos de la actual Ley de Marcas dat:
de 1954, por lo que fue necesario hacer ciertos ajustes para ponerla a t
con las préacticas comerciales actuales. EI mejor ejemplo de esto es la .
presion del requisito de inscripcion, por cada uno de los titulares, de ut
licencia de marca registrada, considerandolos como usuarios registrado

Este requisito tenia una justificacion histérica. En efecto, tradicio-
nalmente, bajo la ley canadiense, el primer propdsito de una marca c
mercial era identificar una fuente Unica. En consecuencia, una mar
comercial registrada no podria ser usada mas que por su duefio, sin |
ner en riesgo la validez del registro, ya que la marca comercial podr
convertirse en no distintiva para su duefio. En otras palabras, una m
ca antes del afio de 1954 no podria ser objeto de licencia en Canada.

Cuando se reviso, en 1954, la Ley de Marcas, se tuvo conciencia
gue la licencia de las marcas comerciales constituia una conveniente |
rramienta en los negocios y que deberia ser permitida por la ley; sin el
bargo, a fin de proteger al publico contra los usos fraudulentos, se pen
que era necesario que la licencia de marcas se deberia permitir despué:
obtener la aprobacion del registro de las marcas. En esa direccion se
formo la ley en ese afio de 1954.

Actualmente, a diferencia de la situacion de 1954, el otorgamiento d
licencia a las marcas comerciales es una forma comun de hacer negoc
y los consumidores se han dado cuenta que las marcas comerciales
cuentemente no se identifican con una sola entidad. El sistema adopte
en 1954 no tenia ninguna funcién util; al contrario, era una trampa pal
incautos e imponia costos a la comunidad de negocios. En otras palabr
este régimen de registro de los usuarios no correspondia al mundo mod
no. En consecuencia, fue abolido en 1993 por la IPLIA y reemplazad
por una disposicion que establece que cualquier uso de una marca por |
persona que haya obtenido una licencia es considerada como si fuera

24 Seccion 38.
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duefio de la marca comercial, y que el propietario tiene control sobre ¢
cho usc®

¢Por qué es importante insistir en este cambio legislativo reciente
No es el cambio mas significativo que ha ocurrido en el campo de e
marcas comerciales en Canada desde la revision de 1954, sino un cl
ejemplo de un cambio legislativo que fue realizado a nivel interno, per
también fue requerido por las obligaciones de un tratado internacional. E
efecto, si no se hubiera hecho el cambio por razones puramente intern
de todas maneras se habria hecho la reforma a fin de cumplir con el
ticulo 1708 (9) del TLCAN que establece lo siguiente: “Para fines de
mantener el registro, cada una de las Partes reconocera el uso de una r
ca por una persona distinta del titular de la marca, cuando tal uso de
marca esté sujeto al control del titul&f”.

La legislaciéon de aplicacion del TLCAN también trajo reformas a la
Ley de Marcas, precisamente en lo referente a los limites de tiempo pe
la presentacion de una demanda sobre una declaracién de uso con la fi
lidad de obtener el registfby para la presentacion de una solicitud de
prueba de uso actual, cuando la cancelacién del registro la pide una ter
ra parte con base en la falta de #isBstas reformas fueron de caracter
meramente técnico, y las discutiremos mas adelante. En su lugar, pare
mas importante centrarse en esta nociéon de uso que es también fun
mental en el régimen marcario canadiense.

En el derecho canadiense, como se dijo anteriormente, los derech
de marca se adquieren a través de su uso. Esto tiene dos consecuen
primero, con la finalidad de obtener el registro de una marca para bien
especificos o servicios, el solicitante debe establecer que ha usado di
marca comercial en relacién con dichos bienes o sen#tiosegundo,
aun cuando una persona haya presentado primero la solicitud de regis
de una marca comercial y haya obtenido el registro, una tercera persc
podria tener precedencia sobre el solicitante, o por lo menos afectar |
derechos del solicitante que pudo haberla adquirido bajo la ley, si es

25 Seccion 50 (1). Ademas, de acuerdo con la Seccion 50 (2), cuando se tenga conocimiento
nombre del duefio y del hecho que el uso de la marca comercial ha sido obtenido por licencia,
presume que ese uso esta bajo el control del duefio. Es necesario notar, sin embargo, que no hg
control regulado o una aprobacion de franquicia bajo la ley canadiense de marcas comerciales.

26 Una disposicién similar se encuentra también en el articulo 19 (2) de los TRIPS.

27 Seccion 40 (2) y 40 (3).

28 Seccion 45.

29 Seccion 30 (a).
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tercero demanda haber hecho uso de la marca comercial en una fecha
terior a la del solicitant®.

Es importante insistir en esta caracteristica del régimen canadien
sobre marcas comerciales, no sélo porque es la piedra angular de nue:
sistema, sino porque es una caracteristica casi Unica en el mundo.
efecto, esto se comparte, aunque en menor extension, sélo con Esta
Unidos y Filipinas. Estos tres paises son los Gnicos miembros de la Uni
de Paris que tienen el sistema marcario que se conoce como “basadc
el uso”. Todos los deméas miembros de la Union de Paris tienen un ré
men en el cual lo primero es el registro de la marca, la cual se opone a
derechos que se pudieran obtener por el uso de la marca en el mercadc

La coexistencia de dos concepciones diferentes fundamentales re
pecto de la adquisicion de los derechos marcarios es posible ya que
Convencion de Paris nada dice acerca de las bases de los regimene:
marcas! Esta dicotomia se preserva en el articulo 15 (3) de TRIPS y pc
supuesto en el TLCAN, en su articulo 1708 (3), que expresamente disp
ne la posibilidad de las partes de basar el régimen marcario en el uso.
otras palabras, no obliga a hacerlo, ni lo prohibe, es una mera posibilide
pero se debe recordar que es una realidad y algo fundamental en la pra
ca cuando se busca el registro de una marca en Canada.

V. ASPECTOS GENERALES DE LAEY DE DISENO INDUSTRIAL

Se dijo anteriormente que fue necesario hacer sélo algunos ajust
para que el régimen marcario canadiense pudiera cumplir con sus nue\
obligaciones internacionales y, de esta manera, adecuarse al mundo r
derno. Sin embargo éste no es el caso de la Ley de Disefio Industrial
Canada. Por el contrario, esta legislacion, hasta hace poco estaba prov
con disposiciones excepcionales y extrafias que constituian muchas tra
pas para los incautos.

Actualmente, y desde 1928, uno de los mas altos tribunales de Car
da declaré que “es dificil lograr una concepcion definitiva del alcance d

30 Seccion 16, 1& fine (refiriéndose a las secciones 17 y 21).

31 El articulo 6 (2) de la Convencién meramente prohibe los requisitos (para que una deman
sea aceptada en otro pais de la Unién) que puedan afectar los derechos en el pais de origen. Tam
hay que ver que bajo la ley canadiense, una solicitud o demanda de marca se puede basar en ul
proyectado opuesto a un uso actual (ver s. 16 (3). En tal caso, el registro no se realizara hasta
haya evidencia de un uso actual ante el registro de marcas. Ver rsupra?,
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ésta [ley]. Es una pieza legislativa que parece poco sélida e incomplet
mal adaptada a sus objetivos, y necesita una refotma”.

Aun, hasta 1988, la ley se mantuvo esencialmente sin modificacione
No es que hubiera algo mal en los diferentes principios de la ley. Actua
mente sus principios fundamentales son esencialmente los mismos, al
gue ahora estan expresados en una forma mas clara. Por ejemplo, el p
cipio de que un disefio para ser protegido debe ser nuevo y ofiginal,
no debe ser dictado esencialmente por consideraciones funci¥nales
Esto, expresamente se permite en el articulo 1713 (1) del TLCAN y en
articulo 25 (1) del acuerdo TRIPS.

Sin embargo, la ley contiene disposiciones extrafias que constituye
escollos para el usuario. No obstante, varias reformas técnicas e impt
tantes han sido hechas a la ley desde 1988 por diferentes legislacion
incluso la ley de aplicacion del TLCAN. Algunos de estos cambios hal
sido discutidos exhaustivamente.

Ya se ha mencionado que para que un disefio se registre debe ser r
vo. La antigua ley establecia un periodo de gracia, de acuerdo con el c
una vez que un disefio era publicado en Canad4, el registro de tal disefic
obtendria al afio siguiente. En un caso extremo, alguien podria llegar ap
surado a la Oficina Canadiense de Industria en la semana 51 de la publi
cion del disefio, y la Oficina deberia apresurarse para procesar la demar
examinar el disefio y expedir el disefio, o si no, el solicitante perderia ¢
derecho de proteccidén. Esta extrafa regla era tolerable en el siglo XI.
cuando fue concebida, y una solicitud de registro de un disefio industri
era una cosa rara. Sin embargo, ahora que la Oficina Canadiense de D
flo Industrial recibe cerca de 2,200 solicitudes al afio, surgio la necesid
de cambiar la regla, en el sentido de que el periodo de gracia deberia ser
terminado no por la fecha del registro, sino por la fecha de presentacic
de la solicitud. Esta reforma finalmente se hizo en $991.

La legislacion aplicable al TLCAN trajo consigo una afinacion adi-
cional a esta nueva regla. En efecto, era costumbre que solamente lo
blicado en Canada era tomado en cuenta a fin de establecer la fecha
cial del periodo de gracia; después de la legislacion del TLCAN el disef

32 Clatworthy & Sons Ltdv. Dale Display Fixtures Ltd. (1928) Ex. C.R. 159, p. 162.

33 Industrial Design Act, s. 6 (1).

34 Seccion 5.1.

35 Seccion 6 (3) reformada por el Miscellaneous Statute Law Amendment Act, S. C. 1992, c. :
s. 80.
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no sera registrado si ha sido publicado en cualquier parte del mundo, c
mas de un afo de anticipacidn a la presentacion de la solicitud en Cana

Esta afinacion no se hizo por exigencia de algun articulo del TLCAN
sin embargo, era necesario para hacerlo consistente con el espiritu
TLCAN; esto es, no era suficiente tomar en cuenta los aspectos purame
te nacionales para el otorgamiento de los derechos sobre la propiedad
telectual, sino que se debe tomar en cuenta también su perspectiva int
nacional. También esta reforma es vista como un contrapeso necesari
una serie de reformas del TLCAN que afortunadamente facilitan la apl
cacion de la ley. Por ejemplo, ahora es posible que el propietario de |
disefio industrial registrado ejerza accion civil no sélo contra el fabricant
de un articulo que viole la ley, como se preveia anteriormente, sino tar
bién contra el vendedor y el importador de ese art#ulo.

Igualmente, la IPLIA de 1993 hizo varias reformas técnicas a la Le
de Disefio Industrial, para permitir la atribucién del disefio antes del re
gistrd®” y para sustituir el requerimiento obligatorio por un esquema vo:
luntario38

Aungue de caracter técnico, estas Ultimas reformas son importante
en virtud de que la sancion por incumplimiento de las anteriores regle
relativas a este aspecto podria llegar a la invalidacion del registro.

Ahora que todas estas numerosas trampas de la Ley de Disefio Ind
trial de Canad& han sido corregidas por una u otra legislacion, no sel
mucho pedir mas efectividad en la aplicacion de la ley. Ciertamente, est
nuevas reformas todavia tienen que ser aprobadas en los tribunales,
por ahora se puede afirmar que son escasas las disposiciones que pue
ser sorpresivas en la Ley de Disefio Industrial. En efecto, actualmen
quiza valga la pena mencionar que una caracteristica del régimen sol
disefio industrial de Canada es su mecanismo coincidente con el régirr
de derechos de autor; y este mecanismo no se encontrara en la Ley
Disefio Industrial sino en la Ley de Derechos de Atitor.

El propdsito de este trabajo no es tratar el derecho de autor canadie
se; es suficiente decir que bajo la Ley de Derecho de Autor no se prote

36 Seccion 11 (1).

37 Seccion 4 (1) que establece que: “El propietario de un disefio, ya sea el primer o subsecue
propietario, puede solicitar el registro del disefio [...]".

38 Seccion 17.

39 Copyright Act, R.S.C. 1985, c. C-42, reformada por R.S.C. 1985, c. 10 (1st. Supp.); c. 1 3rc
Supp.); ¢. 41 (3rd. Supp.); c. 10 (4th. Supp.); S.C. 1988, c. 65; 1990, c. 37; 1992, c. 1; 1993, c. 15;
23; c. 44.
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a un disefio de un articulo util, cuando ese articulo ha sido reproducic
en una cantidad mayor a cincuefft&n otras palabras, si alguien produ-
ce una estatua y la usa como una base de una lampara, y la reproduct
una escala comercial, la proteccién que esa persona podria obtener pol
disefio seria bajo la Ley de Disefio Industrial, y nuevamente obtendr
esta proteccion si prueba que su disefio cumple con los requisitos legal
Al respecto es importante tener en cuenta las dos reformas recientes |
chas al periodo de gracia de un afio.

V1. ASPECTOS GENERALES DE LAEY DE PATENTES

Més que la Ley de Disefio Industrial, la Ley de Patentes canadiense
ha sido objeto de reformas importantes en los Ultimos afios. Y no es pc
gue haya sido mal concebida, sino porque ésta es una area que ha recil
gran atencion tanto a nivel nacional como internacional.

Hay poco de extraordinario en el régimen patentario canadiense en
que se refiere a sus principios. Tal como el articulo 1709 del TLCAN
lo requiere, tanto los productos como los procesos son patentables en (
nada, en tanto que sean nuevos, inverfiyositiles* Las reformas he-
chas a la ley en 1987 cambiaron del sistema de “primero a inventar” cc
un término de proteccion de 17 afios a partir del otorgamiento de la pate
te, al sistema de “primero a presentar la solicitud” con un término de 2
afos a partir de la fecha de presentatiduna caracteristica inusual pue-
de ser el hecho de que hay un afio de gracia para las invenciones que

40 Seccion 64. Esta disposicion fue adicionada durante la reforma de la Copyright Act en 198
pero el mecanismo basico de superposicién como esta ahora, existia desde antes en la, ahora ab
da, regla 11 de las Reglas de Disefios Industriales.

41 R.S.C. 1985, c. P-4 reformada por R.S.C. 1985, c. 33 (3rd. Supp.); S.C. 1992, c. 1; 1993,
2;c.15; c. 44.

42 El requisito de inventividad fue originado en la practica y ha sido incorporado a la Secciot
28.3 de la Canadian Patent Act (S.C. 1993, c. 15, s. 33) en los siguientes términos: “El objeto-mate
definido por una demanda en una solicitud de una patente en Canada debe ser objeto-materia qu
haya sido obvia en el momento de la demanda para una persona especializada en el arte o cienc
la que se trate”.

43 Seccion 2 que define una invencion como: “cualquier proceso, maquina, manufactura o cor
posicion de materia nuevo y Util; o cualquier mejora nueva y Util en cualquier arte, proceso, maquir
manufactura o composicion de materia”. Ver Hughes, Robert T. y John H. Wblodilyes and
Woodly on PatentdMarkham (Ont.), Butterworths Canada Ltd., loose leaf, p. 313.

44 Patent Act, s. 44. También se prevé una disposicion transitoria en la seccion 45 que establs
que: “Sujeto a la seccion 46, el término limite para la duracion de cada patente expedida bajo el A
sobre la base de la solicitud presentada antes de 1 de octubre de 1989, es de 17 afios a partir
fecha de expedicion de la patente”.
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yan sido divulgadas y puestas al alcance del publico por el solicitante
la patente o alguien que obtuvo conocimiento de la invencion por el sol
citante?> A proposito, se debe notar que las reglas sobre patentes est
bajo una minuciosa revision y que las nuevas reglas deberian ser adoy
das a principios de 1995.

Muchas de las reformas a la Ley de Patentes hechas por la ley
aplicacion del TLCAN fueron de naturaleza meramente técnica. Estas i
cluyen la imposicion de més restricciones al uso de patentes por parte ¢
gobierno?® mas responsabilidades en las disposiciones sobre pruebas p:
los procesos que se refieren a nuevos prodéicyosna regla de acuerdo
con la cual si una invencion se adquiere después de la presentacion dt
solicitud (o de la fecha de prioridad), aun sin conocimiento de la solicitu
de patente, el adquirente podria ser susceptible del uso de la invenci
una vez que la solicitud ha sido publica¥a.

Sin embargo, un cambio muy importante fue la supresion del requis
to de que la invencion patentada deberia ser usada en Canada a es
comercial. De conformidad con este principio, cuando, por ejemplo, un
patente sea otorgada en Canada para un producto, la manufactura ac
de tal producto deberia ocurrir en Canada; la mera importacion del pr
ducto en Canada era insuficiente y podria ser motivo de otorgamiento 1
una licencia obligatorié De conformidad con el articulo 1709 (7) del
TLCAN, fue necesario abandonar esta regla. Esto, de acuerdo con el p
posito de reducir las barreras no tarifarias al comercio, y se piensa g
para alcanzar esto, es necesario considerar a los derechos de la propie
intelectual desde una perspectiva internacional.

Probablemente, el aspecto méas controvertido en Canada, si no el i
controvertido en la materia de la propiedad intelectual, es el relativo a I
licencias obligatorias sobre farmacos. Antes de 1969, las licencias oblig
torias se permitian para los farmacos de manufactura en Canada. En 19
después de muchos estudios y evidencias de que los precios de los
ductos farmacéuticos eran muy altos, la ley fue reformada a fin de pern
tir las licencias obligatorias para los productos farmacéuticos importado

45 Seccion 27. Esta disposicion pronto se reemplazara por una nueva version ya adoptada, p
no en vigor.

46 Seccion 19.

47 Seccion 55. 1.

48 Seccion 56.

49 Seccion 65 (2) a) y 65 (2) b).
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patentado&’ Una industria farmacéutica relativamente importante se es
tablecié en Canad4, y después de muchos estudios y controversias se
cieron otras reformas a la Ley de Patentes para establecer una exclus
dad, de siete a diez afios, en el mercado, para las nuevas medicinas, a
de que fueran susceptibles de licencias obligatorias. Esto aumento de ¢
a cuatro afios el término de la patente, cuando una licencia obligatoria
diera ser aplicada a las medicinas importadas a Canada.

Posteriormente, hubo mas cambios a la Ley de Patentes, en 1993, c
vez en medio de controversias, que dieron como resultado la abolicién |
las licencias obligatorias para los productos farmacéuticos (diferentes
los de uso gubernamental o en donde ha habido un abuso de los derec
de las patente$).

Aunque los cambios se realizaron por legislacion espetifivaés
que por la Ley de Aplicacion del TLCAN, éstos fueron necesarios par
adecuar la legislacién canadiense con el articulo 1709 (7) del TLCAN
que prevé que los derechos de las patentes deben otorgarse sin discri
nacién del tipo de tecnologia. Al mismo tiempo, los cambios en la le)
fueron hechos para fortalecer las facultades éatanted Medicine Pri-
ces Review Boardon el fin de hacer frente a los precios excesivos. Tam
bién, se pusieron en vigor, el afio pasado, las regulaciones relativas &
concesidn por el Federal Department of Health, por el cual, las compaiii
podrian distribuir sus productos en el mercado el primer dia en que I
patentes expiren.

Otra area de controversia potencial es la proteccion de las invenci
nes biotecnoldgicas. Actualmente, la Oficina Canadiense de Patentes
otorgado pocas patentes para las invenciones microbioldgicas; sin el
bargo, la proteccién patentaria en Canada debe extenderse a otras fort
de vida mas altas. El articulo 27 (3) de TRIPs permite a las partes e
cluir a las formas de vida més altas de patentabilidad, pero también es
blece que esta regla debe ser renovada cuatro afios después de la ent

50 Ver Canada, Department of Justice, Restrictive Trade Practice Commiisspmti Concer-
ning the Manufacture, Distribution and Sale of Dru@stawa, Queen'’s Printer, 1963; Canada, Royal
Commission of Health ServiceReport of the Royal Commission on Health Seryio#swa, Quee-
n's Printer, 1964; Canada, House of Commons, Special Committee on Drug Costs an&é&pares,
of the Standing Commitee on Drug Costs and Pri€¢sawa, Queen’s Printer, 1966; Canada, Com-
mission of Inquiry on the Pharmaceutical Industrifhe Report of the Commission of Inquiry on the
Pharmaceutical IndustryOttawa, Minister of Supply and Services Canada, 1985.

51 Secciones 19y 65.

52 Patent Act Amendment act, 1992, S.C. 1993, c. 2.



REGIMEN CANADIENSE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 25

en vigor del Acuerdo que establece el OMC. Por presiones internas,
gobierno de Canada ha iniciado recientemente una minuciosa revision
los aspectos éticos, econdmicos y sociales subyacentes en la patental
dad de las formas de vida mas altas. Ciertamente este es un asunto
debe ser observado.

VII. LA LEY SOBREREPRODUCCION DEVEGETALES
(NUEVAS VARIEDADES VEGETALES

Ahora que hablamos de organismos, deben decirse unas palabi
acerca de la Ley sobre Reproduccion de Vegetales. Esta ley entré en
gencia en 1991, y prevé una protec@angenerigara las nuevas varie-
dades de plantas. Ella protege a las semillas y otros materiales de pro
gacion. El umbral que hay que transponer para obtener la proteccion,
acuerdo con esta ley, es menor que el de las patentes; es interesante
servar que no se requiere mostrar ingenio inventivo. Para obtener el reg
tro de acuerdo con la ley, las variedades deben ser nuevas (es decir,
haber sido comercializadas previamente); diferentes de todas las otras
riedades; uniformes (es decir, que todas las plantas de la variedad teng
las mismas caracteristicas) y estables.

Antes de que los derechos sean concedidos, de acuerdo con la ley
solicitante debe presentar una descripcion de la variedad de la planta p
su publicacion. Entonces, los terceros tienen seis meses para oponerse
la demanda es concedida, el propietario esta autorizado para controlar
multiplicacién y la venta del objeto, protegido por dieciocho afios. Sir
embargo, los terceros pueden, sin autorizacion, plantar y cultivar dichc
vegetales para uso privado.

Finalmente, algo acerca de las mas pequefias partes de la legislac
sobre propiedad intelectual en Canad4, la Ley sobre la Topografia de |
Circuitos Integrados. Esta ley entr6 en vigencia en 1993, y prevé una pr
teccion, del tipo de derecho de autor, para la configuracion tridimension:
de los circuitos electrénicos usados en los microcircuitos y en los circu
tos semiconductores.

El registro de un circuito integrado, bajo la ley, prevé la proteccior
por diez afios contra cualquier copia ilegal de los disefios de la topogra
registrada. La proteccion también se extiende a los productos terminadc
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VIIl. CONCLUSIONES OBSERVACIONES SOBRE
LOS FUTUROS DESARROLLOS

Muy poco se espera de la legislacion de aplicacion de los TRIPS, ¢
términos de reforma de las leyes sobre la propiedad industrial. Sin emb:z
go, habrd una excepcion notable, relativa al campo de la denominacion
origen.

Como se dijo en la introduccidn, actualmente hay un régimen en Cana
para la proteccién de la denominacion de origen. El publico esta protegic
contra el engafio sobre el origen de un producto, bajo los principios gene
les relativos al procedimientort en las provincias de tradicion @elmmon
law, 0 en virtud de una accion por competencia desleal, bajo el Codigo Civ
de Quebeg A propdsito, ciertas denominaciones de origen pueden ser re
gistradas como marcas certificadas bajo la Ley de Marcas Comerciales, p
la proteccion asi otorgada podria ser invocada cuando haya una posibilic
de confusion.

La actual proteccion con la que se cuenta es suficiente para cump
con las obligaciones derivadas del articulo 1712 del TLC o 22 de TRIP®
sin embargo, estos ultimos van mas alla, y prevé, bajo el articulo 23, q
las denominaciones de origen que identifiguen vinos y licores deben g
zar de absoluta proteccion; esto significa que cualquier uso no autoriza
de tales nombres en relacién con los vinos y licores puede ser prohibic
aun cuando no haya engafio al publico.

Por ser Canada un pais muy joven, carente de cultura sobre la der
minacion de origen, esto se constituye en un reto para nosotros. Sin e
bargo, nuestro whisky canadiense es famoso en todo el mundo. Tambi
tenemos en Canada una industria del vino en rapido crecimiento que e
en proceso de crear su propia denominacion de origen. En consecuen
con la ayuda de esta industria, el gobierno actualmente esta en procesc
desarrollar un régimen para la proteccion de la denominacion de orige
para los vinos y los licores. Si todo resulta como esta planeado, la legisl
cidn estara lista probablemente en el otofio, como parte de la ley de af
cacion del GATT; sin embargo, como se indica en el articulo 65 (1), €
probable que no entre en vigor antes del 1 de enero de 1996, debido &
necesidad de adaptar las regulaciones.

53 Civil Code of Quebec, s. 1457.
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Finalmente, considero necesario decir algunas palabras sobre la pi
piedad industrial en Canad4a, porque es bueno hablar de los derechos
tantivos contenidos en la legislacion, pero no debemos olvidar que la h
bilidad para hacer efectivos los derechos es un elemento crucial pa
cualquier régimen.

Un estudio llevado a efecto en 1989 revel6 que las quejas mas corr
nes formuladas por las industrias grandes y pequefias, en relacion cor
régimen de propiedad industrial, estaban relacionadas con los costos y
demoras asociadas con el litigfcPor lo tanto, se ordené un minucioso
estudio sobre el sistema de resolucidon de controversias en materia de [;
piedad industrial, y fueron emitidas cerca de 70 recomendaciones ¢
19915 Més tarde, éstas fueron discutidas con las comunidades de nec
cios y juridicas, y algunas de tales recomendaciones fueron pronto aplic
das®® Desafortunadamente, mucho del trabajo que faltaba por hacer tu
gue dejarse a un lado en virtud de que surgieron asuntos mas apremialt
en el &rea de la propiedad industrial, tales como la revision de las paten
para los productos farmacéuticos, la revision del derecho de autor, la bi
tecnologia, y, por supuesto, la firma del TLC y del Acuerdo GATT-TRIP.
Pero el gobierno, en unién con las comunidades juridicas y de negocic
intenta retomar el trabajo sobre la revision del sistema de litigio, con e:
pecial énfasis sobre mecanismos alternativos de resolucién de controv
sias, como el arbitraje y la mediacion.

Biotecnologia, denominacion de origen y resolucién de disputas, sc
las tres &reas relativas a la propiedad industrial en las cuales probab
mente se desplegara gran actividad en los siguientes afios en Canada.

54 Intellectual Property and Canada’'s Commercial Interests: A summary reponsumer and
Corporate Affairs Canada, 1990, 26 péaginas (Catalog Number RG 43-22/1990; bilingiie, inglés
francés).

55 Henderson, Gordon HAntellectual Property: Litigation and Education-A Study of the Cana-
dian Intellectual Property and Litigation Syste®91, 150 paginas (disponible en el Department of
Public Works and Goverment Services bajo el catalogo nimero RG43-25/1991 en inglés y francés)

56 Por ejemplo, se han ofrecido a los jueces de la Corte Federal cursos especiales sobre dere
de la propiedad intelectual.
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SUMARIO: |. Observaciones generaleld. Los principios fun-
damentales. Ill. La propiedad del derecho deutor. V. Los
derechos patrimonialed/. Limitaciones a los dexchosde ex-
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|. OBSERVACIONES GENERALES

El dereclo de auto canadiense encueatsu orige en & derecho de autor
inglés. La primera e sobre & derecho d autor adoptaalen Canad fue
emitida en 183 por la legislatura deBajo Canad&. Ella fue abrogada y
reemplazada por la Act for the Protection of Copy Ri¢)Ei$.1867 se adop-
t6 la British North America Act, 186 que fue rebautizada en 1982 como la
Ley Constitucional de 1867y establecio la distribucion de competencias
legislativas entre el Parlamento federal y las legislaturas provinciales, y
autoridal federal obtuwe el pode exclusivo & legislar & materia de derecho
de autof En ejerciad de esafacultades, leParlamento adoptuna primera
ley canadiense en 1868,una segunda en 18%5.

Titulo original“ Introduction an drdt d’auteur canaderi’ .

Profesoradela Faultad de Degcho de ladJniversicad de Ottawa.

Act for the Protection of Copy Rights, Act of L.C. (1833 2 Will. IV, c. 53.
EnlaProvircia del Bajo Canadé(1841) 4, 5 Victoria, ¢. 61.

1867, 30-3 Vic., c.3 (R.U.).

No. 1 delanexoB de CanadaAct 1982, de ld_ey de 192 sobre Caada (U.K) 1982,c.11.
Consttutional Act 1867,laley conditudonal del867,infra, ait. 91(23)

Act Respeting Copyigths (186831 Vic., c. 54.

8 Act Respecting Copyights (1875) 38 \(t., c. 88, pulicadaen los S.C.1876,ratificadapor
The Careda CopyrightAct, 1875 (1875) 38&39 \ict., c. 53, retomada en la refundecion de 1866,
S.R.C. 1886¢. 62y con las modifcaciones, @ntrola refundaion de 1906, R.C. 1906¢. 70. Sobre
esta evdudon legdativa, H. G. Fox Canadian law of Copyrighand Indudrial Design, 2a. ed., To-
ronto, Carswél, 1967,pp. 30-31.

~NOoO b~ WNE X
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Ademds, antes de 1924 ciertas leyes imperiales eran aplicables
Canad@&.

En 1921 se adoptd la ley actual sobre el derecho de'atsta ley,
gue entré en vigor en 1924, contiene las disposiciones canadienses ar
riores, asi como las leyes adoptadas por el parlamento imperial en lo g
concierne a su aplicacién al Canada, a excepcion de ciertas medidas tr
sitorias.

Aungue no son idénticas, la ley canadiense de 1924 se inspira ampl
mente en la Copyright Act inglesa de 191Asimismo, los principios
fundamentales del derecho de autor canadiense son de origen inglés, ¢
explica por qué los tribunales canadienses se refieren frecuentement
las decisiones britanicas para interpretar la ley canadiense.

Ademds, Canada es parte de ciertas convenciones internacionales
bre el derecho de autor; se ha adherido a la Convencidn de Berna revis:
en Berlin en 1908, después al Acta de Roma de 1928, asi como a los
ticulos 22 a 32 del Acta de Estocolmo de 1967; Canada es también pa
de la Convencion Universal sobre el Derecho de Autor, version de 195
igualmente, est4 ligada al Acuerdo que crea la Organizacion Mundial d
Comercio (OMC), que incluye el Acuerdo Relativo a los aspectos de de
recho de la propiedad intelectual que se refieren al comercio de bien
ilegales (Acuerdo Relativo a los ADPIC). De conformidad con este Ulti:
mo Acuerdo, Canada se debe conformar con los articulos del primero
21y al anexo de la Convencion de Berna revisada en Paris en 1971.

En virtud del derecho constitucional canadiense, estas convencion
no tienen efecto automaticamente a nivel naciBridara ser aplicables
en derecho interno deben ser puestas en vigor por acto legislativo o re
madas dentro de una I&/Con el fin de respetar esas convenciones inter-
nacionales la ley canadiense ha sido modificada en diversas ocasion
Por lo tanto, los textos de las convenciones pueden servir para interpre
la ley1

9 Durand & Cie.v. La Patrie Publishing Ltd. (1961) 20 Fox pat. C. 85 (S.C.C.), pp. 92-93 et
Fox, p. 33.

10 S.R.C. 1985, c. C-42.

11 1-2 Geo. V, c. 46.

12 Louvigny de Montignyv. Rev. Pére Jacques Cousineau (1949-50) 10 Fox Pat. C. 161
(S.C.C)), p. 172; 1950 S.C.R. 297, p. 310.

13 Ver por ejemplo los articulos 65-71.

14 CAPACv. CTV, 1968 S.C.R. 676, pp. 680-681; (1968) 55 C.P.R. 132 (S.C.C.) pp. 136 a
138.
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Después, en 1954, el gobierno ordend un namero impresionante
estudios y de informes con la finalidad de realizar una revisién profund
de la Ley de 192% En 1984, el gobierno publicé un informe denomina-
do “From Gutenberg to Telidon-A White Paper on Copyright”, en el cual
se establecian ciertas propuestas gubernamentales. Sin embargo, des
del cambio de gobierno, el documento se puso en tela de juicio.

Mas tarde, en 1985, se form6 un subcomité de la Camara de los C
munes con la finalidad de estudiar diferentes aspectos de la revisidn,
como producto, en 1985 se publico un estudio denominado “A Charter «
Rights for Creators”, que contenia una serie de recomendaciones pare
gobierno, el cual produjo su respuesta en febrero de 1986.

En junio de 1988 se hicieron modificaciones mayores a la ley d
1921; estas modificaciones se referian a los programas de computaci
disefios industriales, el derecho moral, las sociedades de gestion y la (
mision del Derecho de Autéf.lgualmente, a finales de 1988, en el mar-
co del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Parlamen
adopto disposiciones que permiten a las sociedades colectoras recibir
derechos por la retrasmision de las obras difundidas.

Mil novecientos noventa y tres ha sido también un afio favorable pa
las modificaciones legislativas. EI 6 de mayo de 1993 se adoptaron I;
siguientes leyes:

— Ley que Modifica la Ley sobre el Derecho de Autor, L. C. 1993,
c. 2318

— Ley de Actualizacion de los Derechos de la Propiedad Intelectua
L.C. 1993, c. 18°

La Ley que Aplica el Acuerdo de Libre Comercio de América del
Norte?® (TLCAN) trae consigo muchas modificaciones en materia de de

15 Ver Royal Commission on PatenReport on Copyrighpor la Copyright, Trade Marks and
Industrial Design en 1955, Bleport on Intellectual and Industrial Propertpr el Economic Council
of Canada.

16 Ver la Ley que Modifica la Ley sobre el Derecho de Autor y que trae modificaciones cone:
xas y correlativas (An Act to Amend the Copyright and to Amend other Acts in Consequence The
reof), S.C. 1988, c. 15.

17 Ley de Aplicacion del Acuerdo de Libre Comercio Canada-Estados Unidos, S.C. 1988, c. 6°
arts. 61 a 65.

18 La fecha de entrada en vigor es el 31 de agosto de 1993.

19 Los articulos del 2 al 10 entraron en vigor el 9 de junio de 1993 y el articulo 11 entr6 el
vigor el 15 de enero de 1994.

20 L.C. 1993, c. 44, adoptada el 23 de junio de 1993.



32 MISTRALE GOUDREAU

recho de autot: El 15 de diciembre de 1994, la Ley que Aplica el Acuer-
do sobre la Organizacion Mundial del Cometttambién trajo consigo
muchos elementos novedosos, fundamentalmente sobre los derechos
los artistas intérpretes. Finalmente, la fase Il de la reforma del derect
de autor canadiense se espera prOximamente.

El derecho canadiense protege diferentes tipos de produccion: las ob
originales que pertenecen a categorias determinadas, como las obras lite
rias, musicales, artisticas o dramaticas y los registros sonoros (Se. 5).

La ley da una lista exhaustiva de los derechos de los titulares. Ning
na persona puede reivindicar mas derechos que los reconocidos por la
(articulo 53), lo que significa que en Canada el derecho de autormde
mon lawesté abolido.

En virtud del articulo 5, la ley canadiense se aplica a una obra public
da o no, si en la época de su creacion el autor era una persona califica
es decir, era un sujeto britdnico; era una persona residente en un reino c
territorio de Su Majestad; era un ciudadano, un sujeto o un residente ha
tual de un pais parte de la Convencién de Berna o de la Convencién Ul
versal o miembro de la Organizacion Mundial del Comercio (ONIC).
Ademas, la obra publicada ser& protegida por la ley canadiense si ella
sido publicada en primer lugar en su territétio.

La proteccion se puede extender a los de otros paises cuando el |
nistro haya certificado, por medio de notificacion, que dichos paises he
acordado que se comprometen a conceder a los ciudadanos de Can
una proteccion de derechos de autor equivalente a la proteccion canadi
se; 0 bien, una proteccion sujeta, sensiblemente, a las mismas condiciol
gue se exigen para sus propios ciudadan®e.han emitido dichas notifi-
caciones a favor de, entre otros, Estados Unidos, los paises que se
adherido a la Convencién Universal sobre Derechos de Autor y otros pe
ses que en el momento no eran partes ni de la Convencion de Berna ni
la Convencion Universal.

21 Ver los articulos 53 a 80 que entraron en vigor el 1 de enero de 1994.

22 L.C. 1994, c.47 ha sido adoptada el 15 de diciembre de 1994 (ver los articulos del 56 al 69)
23 Ver la definicion de “parte signataria” en el articulo 2.

24 Articulo 5 (1) (2) y 4 (3) (4) (5). Vanfra, seccion I1.2.

25 Sec. 5(2).
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[I. LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1. Las obras protegidas

El derecho de autor canadiense no protege las ideas, sino Unicame
el medio por el cual se expresan esas i¢feas.

Para que una creacion sea protegida, debe pertenecer a una de las
tegorias reconocidas por la Byes decir, que sea una obra original lite-
raria, musical, artistica o dramética, o bien, un registro séhoro.

La ley provee de definiciones de estas expresiones. Las obras liter
riag® comprenden las tablas, las compilaciones y los programas de cor
putadoras (también definidos en el articulo 2). Al incluir los programa:
de computacion entre las obras literarias, el legislador confirma la juris
prudencia canadiense.

Las obras artisticas (articulo 2) incluyen las pinturas, dibujos, escu
turas (definidas en el articulo 2), las obras artisticas hechas por artesar
las obras arquitectonicas (aquellos que disefian segun el articulo 2, tc
construccién, o edificio, o todo modelo 0 maqueta de construccion); pre
viamente a la ley se hablaba de obras de arte arquitectonico; la abolici
de obra de arte arquitectonico realizada por la ley que aplica el TLCA
permite suponer que ha sido eliminada la exigencia de una calidad artis
ca; los grabados (definidos en el articulo 2) y las fotografias (definidas ¢
el articulo 2). La expresion “obra artistica”, definida en el articulo 2, s¢
refiere simplemente a una categoria de obra, y no debe ser interprete
como exigencia de un mérito artistiéo.

Segun el articulo 2, las obras draméticas se refieren a dos tipos
obras: en principio, las obras de teatro, las obras coreogréficas (que ter
0 no un sujeto, como lo indica el articulo 2) y las pantomimas, en donc
la composicion escénica o la puesta en escena esté fija. También, cc

26 Moreauv. St. Vincent (1950) 12 C.P.R. 32 (Ex. Ct.) pp. 37-38; 1950 Ex. C. R. 198, p. 203;
Lafontainev. Meunier-Tardifet al, (1986) 11 C. P. R. (3d) 508 (Qué. C. S.)

27 Cuisenairey. South West Imports Ltd., (1968) 54 C. P. R. 1 (Ex. Ct), pp. 14 al 16, apelacién
rechazada (1969) 57 C.P.R. 76 (S.C.C.); 1969 S.C.R. 208.

28 Articulo 5(1) (3) (4).

29 Articulo 2.

30 Mackintosh Computers Ltd:z. Apple Computer Inc. (1987) 18 C.P.R. (3d) 129 (F.C.A.);
confirmada el 21 de junio de 1990 por la Suprema Corte (1990) 2 R.C.S. 209; (1990) 30 C.P.R. (3
257 (S.C.C)).

31 DRG Inc.v. Datafile Ltd.et al (1988) 18 C.P.R. (3d) 538 (C.F. 1ére. inst.), p. 545; confir-
mada sobre otros puntos en apelacion 117 N.R. 308 (C.F.A.).
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prende las obras cinematogréficas (definidas en el articulo 2). Es nece
rio hacer notar que las obras cinematogréficas, cuya puesta en escen
cuya combinacion de sus elementos no tiene un caracter original (con
por ejemplo los reportajes deportivos), estan protegidas por una duraci
diferente a la de otras obras cinematograficas (articulo31.1).

Por su parte, las obras musicales son definidas como toda obra o co
posicion musical con palabras o sin ellas (articulo 2). Antes de 1993,
definicion era mas restrictiva; se consideraba que una obra musical e
“toda combinacion de melodia y de armonia, o la una o la otra, impres
manuscrita 0 de otra manera, producida o reproducida graficameBte” .
consecuencia, la obra musical se identificaba con la pafitura.

A causa de esta definicion, el estatuto de la cancién era controver
do: si se trataba de una obra Unica (colectiva u obra en colaboracié
ya que la musica y la letra provienen de diferentes autores) o de una cr
cion que esta simplemente protegida por dos derechos de autor, uno re
tivo a la musica y el otro a la leff@Por otra parte, el articulo 2 de la ley
establece ahora que la obra que resulte, ya sea del arreglo de todo o p
de la obra o de una seleccion, es una compilacion. Segun el articulo 2
la compilacién se clasificara en la categoria de la obra a la que pertenece
parte mas importante de la compilacion.

La proteccion de una obra presupone la originalidad de la obra, ¢
decir, que el autor haya dado a su produccién un cierto grado de traba
de habilidad y de juicio. Al contrario, poco importa el mérito literario o
artistico de la obra. Las compilaciones como los anuarios telefénicos
otroskleine Minzestan protegido®.La ley so6lo exige que las ideas ex-
presadas sean nuevas. La originalidad no se refiere a las ideas, sino ¢

32 Anteriormente, estas obras eran protegidas en tanto que fotografias. Ver el arterior 3(2) «
antes de 1993 y Canadian Admiral CorpRediffusion, Inc. (1954) 14 Fox Pat. C. 114 (Ex Ct), pp.
131-132 (1954) Ex C.R. 382, pp. 400-401; FWS Joint Sports Claim@ainada (Copyright Board)

(C. F. A), 3juin 1991.

33 Articulo 2 que ha sido modificado por el articulo 1 de L.C. 1993, c. 23.

34 Booseyv. Whight, (1900) 1 Ch. 122; Canusa RecardBlue Crest Music Inc., (1976) 30 C.
P.r. (2d) 11 (C.F.A.); CAPAC c. CTV Television Network ledal, 1968 R. C. S. 676; Association
canadienne de télevison par cableCommission du droit d’ auteur (1993) 2 C.F. 138 (C.F.A.);
S.D.E. c. Réseau de Télévision CTV Ltée et Commission du droit d’ auteur, (1993) 2 C.F. 11
(C.F.A).

35 Sobre este tema ver ThibaultTurcot (1926) 34 R.L.n.s. 415, pp. 420-421; Ludlow Music
Inc. v. Canint Music corp. Ltdet al. (1967) 2 Ex C.R. 109, pp. 123 a 125; (1967) 51 C.P.R. 278 (Ex
Ct), pp. 297 a 299; ATV Music Publishing of Canad&ogers Radio Broadcasting (1982) 35 O. R.
(2d) 417, pp. 419 a 421; (1982) 65 C.P.R. (2d) 109 (Ont. H.C.), pp. 111 & 113.

36 Latourv. Cyr (1950-51) 11 Fox Pat. C. 136 (Ex Ct), pp. &&ds.
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modo de expresion y significa que la obra no debe ser copibltaes-
fuerzo independiente de creacion, aun modesto, es suficiente. Al contr
rio, sin ese minimo esfuerzo una obra no sera protegida de esa mane
una lista de propiedades, producida a partir de un registro catastral de
ciudad, no se protege, ya que carece de originaitdad.

Finalmente, para ser protegida, la obra debe tener un soporte ma
rial. Por lo tanto, la ley no se aplica a las emisiones teledifundidas en c
recto®

El titulo es parte de la obra, ya que tiene un cardcter original y distir
tivo (articulo 2); la reproduccion de este titulo con otras secciones de
obra, cuando el todo representa una parte importante de la obra, const
ye una violacion del derecho de aftor.

Respecto de los sujetos de la proteccidn de los disefios industriale
ver la seccion X.

2. El nacimiento de la proteccion, las formalidades, la publicacion

La proteccion del derecho de autor nace desde el momento de la cre
cién de la obra. No es necesario ninguna formalidad de registro o de d
posito. Sin embargo, siempre es posible, segun los articulos 54 y siguie
tes, registrar la obra en el registro de derecho de autor, de la Oficina
Derecho de Autor adjunta a la Oficina de Patetitéambien se puede
inscribir una concesion de intereses, seguida de una cesién o de una lic
cia de derecho de aut8r.

El certificado de registro constituye una prueba de que la obra es o
jeto de un derecho de autor y que la persona registrada es su titular; €
prueba puede ser destruida después de un priceso.

37 University of London Press, Ltd. University Tutorial Press, Ltd. (1916) 2 ch. 601, pp. 608-
609; DRG Incyv. Datafile Ltd.et al.(1988) 18 C.P.R. (3d) 538 (F.C.T.D.), p. 550, confirmada sobre
otros puntos en la apelacién 117 N.R. 308 (C.F.A.).

38 Poolv. Pawaret al (1994) 50 C.P.R. (3d) 396 (B.C. Sup. Ct.).

39 Canadian Admiral Corpe. Rediffusion Inc. (1953-54) 14 Fox Ppat. C. 114 (Ex Ct), p. 131;
(1954) Ex C.R. 382, p. 400). Como lo vimos con anticipacion, antes de 1993 la obra musical, adem
debia expresarse en forma manuscrita o de otra manera, producida o reproducida graficamente (
culo 2 que ha sido modificado por el articulo 1 de L.C. 1993, c. 23).

40 King Features Syndicate Inet al v. Lechter (1949-50), 10 Fox Pat. C. 144 (Ex Ct), pp.
148-149; (1950) Ex. C.R. 297, pp. 301-302.

41 L.D.A., articulo 46.

42 L.D.A., articulo 57.

43 L.D.A,, articulo 53(2) y Circle film Enterprise Ine. C. B. C. (1959) 31 C.P.R. 57 (C.S.C.),
pp. 61-62; 1959 R.C. S. 603, pp. 606-607.
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El registro da otras ventajas: en el caso de una accion de plagio,
demandado no podria alegar la ignorancia del derecho de autor de la o
si ella esta registradd;ademas, cuando el mismo derecho se concede
dos personas, hay una cierta prioridad a favor de aquella cuya conces
se ha registrado en primer ludar.

Finalmente, la rectificacién de una inscripcién falsa, hecha por erro
en el registro, puede ser ordenada por la Corte Federal o por uno de
jueces, a peticion del registro o de toda persona inter&sada.

Si bien la ley no prevé ninguna formalidad para el nacimiento del de
recho de autor, si impone el respeto de ciertas condiciones relativas a
ciudadania o residencia del autor, o bien relativas al lugar de la prime
publicacion de la obra.

Para las obras no publicadas, la ley exige que al momento de la cre
cién, el autor sea subdito britanico o una persona residente en un reinc
un territorio de Su Majestad, o ciudadano, subdito o residente habitu
de un pais signatario, es decir, parte de la Convencion de Berna, de
Convencion Universal o miembro de la OMI@ un sujeto o ciudadano
de un pais en el cual la ley ha sido aceptada por aviso del mibistro.
el caso de una obra cinematografica, también recibird proteccion si en
fecha de creacion de la obra, el domicilio social del productor se encue
tra en un pais signatario o si el productor es subdito britanico o de un p:
en el cual la ley ha sido aceptada por aviso del mirfistraj el produc-
tor tiene su residencia dentro de los reinos o un territorio de Su Maje
tad3C El autor de una obra es considerado residente en los reinos y territ
rios de Su Majestad, si ahi tiene su domidiliddemas, cuando la
ejecucién de una obra se extiende en un periodo considerable, es sufici
te que el autor haya cumplido con una de esas condiciones durante
parte importante de este periodo.

Para las obras publicadas, la ley exige que la puesta a la disposici
del publico haya sido hecha, en primer lugar, en uno de esos territoric
en lo correspondiente a la edificacion de una obra arquitecténica o a

44 Articulo 39.

45 Articulo 57; ver la seccién VIII.
46 Articulo 57 (4).

47 Articulo 5 (1)

48 Articulo 5 (2); ver seccion 1. 6).
49 Articulo 5 (2).

50 Articulo 5 (1) (b).

51 Articulo 4 (5).
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incorporacion de una obra artistica en ella y que estos hechos hayan te
do lugar, en primer lugar, en algunos de los lugares menciortdestas
condiciones de publicacion son respetadas cuando la obra ha sido pul
cada simultanemente en otro lugar o ha sido publicada anteriormente
otro territorio, en tanto que la diferencia entre las dos fechas de public
cion no pase de treinta dféds.

La ley da una definicion de publicacion. Se refiere a la puesta en di:
posicién del publico de ejemplares de la obra, a la edificacion de una ob
arquitecténica o a la incorporacion de una obra artistica a ella con el cao
sentimiento o la aquiescencia del autor o de sus representantes o de
titulares del derechd.

Son exclusivos la representacion o ejecucion publica de la obra liter:
ria, dramatica o musical, la elocucidn publica de una conferencia, la c
municacioén al publico de una obra por telecomunicacion o la exposicio
publica de una obra artistitaDe la misma manera, la edicién de foto-
grafias o grabados de obras de esculturas o de obras artisticas no cons
yen una publicacion de las misn¥&®or otra parte, la distribucion publi-
ca de registros sonoros de una obra musical no es considerada L
publicacién de esta obra: antes de 1993, la jurisprudencia habia decidi
gue el registro sonoro no era un ejemplar de una obra musical, por con:
cuencia, segun el articulo 2 de entonces, necesariamente debia ser pre
cido gréficamenté’

[ll. LA PROPIEDAD DEL DERECHO DE AUTOR

En principio, el autor de la obra es el primer titular del derecho de at
tor 58 El autor es aquel que crea la obra al disefiarla, componerla o hacet
celui que n’a fourni que l'idée n’ est pas un créateur protégé par.t loi

52 Articulo 5 (1).

53 Articulo 5 (1.1). Antes de 1993, algunos pretendian que era necesario, igualmente, para
proteccion de una obra publicada, que el autor de ella se calificara en los términos del articulc
(Ludlow Music Inc.v. Canint Music corp. Ltdet al. (1967) 51 C.P.R. 278 (Ex Ct), pp. 286-287
(1967) 2 Ex C.R. 109, pp. 114-115. En ese sentido, la ley canadiense entraria en contradiccion co
articulo 6 de la Convencion de Berna, de la cual es parte Canada.

54 L.D.A, articulo 4 (1), (2).

55 L.D.A, articulo 4 (1).

56 L.D.A, articulo 4 (1).

57 Ver la anterior definicién del articulo 2 modificada por el articulo 1 de L.C. 1993 c. 23y la
jurisprudencia Canusa Record$Blue Crest Music Inc. (1976) 30 C.P. R. (2d) 11 (F.C. a.), p. 14.

58 Sec. 13(1).

59 Donoghuev. Allied Newspapers Ltd. (1937) 3 All E. R. 503 (Ch. D.), pp. 507-508.
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La ley crea excepciones sobre ciertas categorias de obras. En relac
con los grabados, fotografias o retratos confeccionados mediante remul
racion por orden de un tercero, el derecho pertenece a aquel que ha d
la orderf® Salvo que el derecho de la fotografia perteneciera al propiete
rio de la placa en la que se encuefitisimismo, el registro sonoro se
atribuye al productor de un material (es decir, segun el articulo a la pers
na que efectla las operaciones necesarias para su elabdfacion).

Si una obra es ejecutada en ejercicio de un empleo derivado de |
contrato de prestacion de servicios o de aprendizaje, el empleador es
menos que se estipule lo contrario, el primer titular. Pero el periodista qt
ha escrito un articulo para un periodico, revista u otra publicacion peric
dica, conserva el derecho de prohibir la publicacion de dicho articulo €
otros periddicos diferentes al origit§al.

Segun la concepcién moderna, el contrato de prestacion de servici
se caracteriza por una serie de elementos relativos al grado de control
empleador sobre el trabajo de su empleado, las condiciones del emple
el grado de integracion de este empleo a la empresa del empfeador.
derecho también protege las colecciones y las obras creadas en colabc
cion. La coleccion es la obra constituida de partes distintas derivadas
autores diferentés.El derecho sobre la coleccion pertenece generalmen
te a quien es el responsable de la compilacién, al mismo tiempo que |
diferentes colaboradores conservan su derecho de autor sobre sus cot
buciones individuale%. Por otra parte, la obra creada en colaboracion et
aquella que resulta del trabajo de dos o mas autores y en la cual no
puede distinguir la parte de cada quiek! derecho de autor pertenece
conjuntamente a los colaboradores: el acuerdo de todos es necesario |
consentir una licencia, pero cada quien tiene derecho de accién en el c:
de violacion del derecho de autér.

60 Articulo 13 (2) et Global Uphostery co. Ltdt al. v Galaxy Office Furniture Ltdet al.
(1977) 29 c.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.), p. 158.

61 Articulo 10.

62 Articulo 11.

63 Articulo 13 (3).

64 Vincke, p. 94; Beloffr. Pressdram Ltd. (1973) 1 All. E.R. 241 (Ch. D.), pp. 246-253.

65 Articulo 2.

66 FoX, pp. 242 a 244.

67 Articulo 2.

68 Fox, p. 249.



INTRODUCCION AL DERECHO DE AUTOR CANADIENSE 39
V. LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Los titulares del derecho de autor sobre las obras literarias, music
les, artisticas y dramaticas tienen el derecho exclusivo de reproducir
presentar su obra al publico. Los derechos exclusivos estan enumerac
en la ley, concretamente en los articulos del 3 al 42. Los autores so6lo pt
den reivindicar los derechos que la ley les recoffoce.

Aquel que posea un acto reservado al titular del derecho sin su co
sentimiento, viola el derecho de autor. En principio, importa poco que lo
actos del demandado no hayan dafiado econdmicamente los intereses
titular o bien que haya actuado de buend &n embargo, estos factores
si son trascendentes en el momento de fijar, en sentencia contra el dem
dado, el pago de perjuicios, intereses u otras sanciones econimicas.

También los titulares tienen el derecho exclusivo para autorizar a te
ceros a poseer, cualquiera de los derechos enumerados en el articulo &
fine). En consecuencia, son culpables de una violacién del derecho de ¢
tor, no solamente aquellos que reproducen o representan ilegalmente
obra, sino también aquellos que ordenan sin autorizacion una reprodt
cién o una representaciéhp aquellos que aprueben una violacién. Al
contrario, el simple hecho de proporcionar los objetos que serviran a
falsificacion no constituyen en si mismos una autorizacién; se ha consid
rado que el simple hecho de haber proporciofaideboxes los propie-
tarios de restaurantes, o que hayan interpretado sin derecho obras, no
ria una violaciori® también se ha concluido que aquel que renta discos
una empresa de radiodifusion que difunde sin derechos no ha autoriza
la violacion’4

Para que haya autorizacion, es necesario que ademas de la condt
del ofensor haya un elemento de aproba€idm, sea por el control que
ejerce sobre la actividad, ya sea por su indiferencia que podria ser per

69 Articulo 63.

70 La ley crea ciertas excepciones a este principio, concretamente en lo que se refiere a
infracciones definidas por el articulo 42.

71 CF.IX. 1.

72 CompovV Blue Crest Musicet al. (1980) 1 R.C.S. 357, p. 373; (1980) 45 C.P.R.(2d) 1
(S.c.C),p. 13.

73 Vigneauv. Can. Perf. Right Soc. (1945) 4 C.P.R. 65 (P.C.), p. 77; (1945) A.C. 108 (P.C.), p
123.

74 Muzak Corpv. CAPAC (1953) 2 R.C.S. 182.

75 “Sanction, approve, and countenance” la misma que se indica en Underwrieters, Survey Bi
reau Ltd.v. Massie & Renwick Ltd. (1938) Ex. C. R. 103 conf. (1944) R.C.S. 218.
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bida, razonablemente, como una aprobacion. Por lo tanto, se puede cor
derar que ha habido autorizacion a una violacién, cuando aquel que [
diendo ejercer un control sobre la actividad de falsificacion, no lo hace

en consecuencia la autoriza. Es el caso de la asociacidon que contrat
una orquesta para una representacion publica y omite verificar si dicl
orquesta ha obtenido la autorizacion para interpretar las piezas esco
das’® del restaurante que compromete a musicos para interpretar musi
a peticion de los clienté$,o la asociacién que tiene una relacion de co-
mision-direccidén con un grupo music¢&lTambién se considera que seria

el mismo caso de aquel que transmite emisiones por cable a sus abo
dos.” La ley se modifico en 1993 para precisar que el hecho de comun
car una obra al publico por medios de telecomunicacion no se conside
una autorizacion de su representaéfon.

También, aquel que presta un local de diversién para la ejecucion r
autorizada de una obra comparte su responsabilidad, a menos que ign
esa circunstancia o que no tenga ninglin motivo razonable de suponer ¢
la ejecucién o la representacion constituiria una viol&€ion.

1. El derecho de reproduccion

El derecho de autor implica el derecho de producir o reproducir un
obra material o una parte importante de ella en cualquier forma materi
(articulo 3). La reproduccion se extiende a las reproducciones de tod
sus formas. De esta manera, la reproduccion de un chip de un progra
de computacion, escrito originalmenteasmsembly languag@s decir, un
lenguaje que se aproxima al humano) es una reproduccion de una ol
literaria en cualquier forma materféal.

Para determinar si una parte importante de la obra fue copiada, se ¢
ben tomar en cuenta todas las circunstancias que rodean el caso (el ta
flo del pasaje reproducido; su proporcidn en relacién con la obra copia
y a la obra que incorpora; el objetivo de la copia; la similitud entre la obr

76 Can. Perf. Right Soe. Canadian National Exhibion Ass., 1938 O.R. 476, pp. 484-485.

77 Can. Perf. Right Soe. Ming Yee (1943) 4 D.L.R. 732.

78 Can. Perf. Fight Soe. Canadian National Exhibition Ass. (1934) O. R. 610 (C. S.).

79 Association Canadienne de Télévision par Céb@ommission du Droit d’ Auteur (1993) 2
C.F. 138 (C.F. A).

80 Ver articulo 3 (4).

81 Articulo 27 (5).

82 Apple Computer Incv. MacKintosh Computers Ltd. (1988) 18 C.P.R. (3d) (F.C.A.), pp. 137
a 139 (1990) 2 R.C.S. 209, p. 215; (1990) 30 C.P.R. (3d) 257 (S.C.C.), p. 261.
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original y la copia, etcétefd.Se utiliza un criterio cualitativo, mas que
cuantitativo: si la sustancia o la esencia de la obra ha sido reproducic
entonces, hay violacion. Por ejemplo, si se reproduce un personaje de
tira cémica es una violacidh.De esta manera, la reproducciéon no debe
ser literal o idéntica: una imitacién, aun disfrazada, viola el derecho d
autors®

El derecho de autor no da ningln recurso contra quien crea una ob
parecida, de manera independi€ft8in embargo, la similitud entre dos
obras puede constituir una prugdvana faciede copiadg’

Por otra parte, en virtud del articulo 3 (1) d), el titular de un derech
sobre una obra literaria, dramatica o musical tiene el derecho de rept
duccién mecénica; es decir, el derecho exclusivo de confeccionar todo ¢
gano con la ayuda del cual la obra podra ser ejecutada. Hay que notar (
tales 6rganos no han sido considerados como copias de la obra music:
la cual se incorporan, en virtud de la defincién restrictiva del anterior arti
culo 2, modificado en 1998.

2.La publicacién

El titular tiene el derecho exclusivo de publicar la obra no publica-
da® Sobre la nocién de publicacion, \&prall.

3. Distribucion, exposicion, importacion

Los actos enumerados en el articulo 27 (4), relativos a los ejemplar
de las obras (la venta, la renta, la puesta en venta o en renta comercia
puesta en circulacion con propésitos comerciales 0 de manera perjudic
al autor, la exposicion comercial al publico y la importacion para la vent:
o la renta en Canadd), constituyen violaciones al derecho de autor si
demandado sabia que los ejemplares violan el derecho de autor o los v
larian si hubieran sido producidos en Canada. De esta manera, el titu

83 Fox, p. 342.

84 King Features Syndicate Inet al v. Lechter (1950) Ex. C. R. 297, pp. 304-305 (1949-50)
10 Fox Pat. C. 144 (Ex. Ct), pp. 150 a 152.

85 Articulo 2.

86 Collinsv. Rosenthaét al (1974) 14 C.P.R. (2d) 143 (C.F.T.D.).

87 Vincke, pp. 40 a 44. BeaucheminCadieux (1900) 10 B.R. 255, pp. 283 a 286 confimado
por (1900-01) 31 S.C.R. 370.

88 Articulo 2 modificado por L.C. 1993 c. 23, BooseyWhight (1900) 1 Ch. 122, pp. 124y
126; Canusa Records Inc.Blue Crest Music Incet al (1977) 30 C.P.R. (2d) 11 (C.F.A.), p. 14.

89 Sec. 3(1).
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canadiense puede oponerse a la importacion en Canada de obras le
mente fabricadas y vendidas por un tercero que posea derechos de al
en el extranjero. El derecho es valido tanto para las obras literarias, mu
cales, draméticas y artisticas como para los registros sGhoros.

Esta disposicion presenta dificultades de interpretacion en el caso «
gue la misma persona posea los derechos tanto en Canada como en el
tranjero; en tal situacion surge la siguiente cuestion: ¢las obras violari:
el derecho de autor si ellas fueran fabricadas en Canadé por el importa
o si ellas fueran fabricadas en Canada por el fabricante extranjero (que
también el titular canadiense)? La jurisprudencia ya una vez ha decidic
gue el hecho de haber autorizado la publicacion de la obra en el extran
ro no impide al titular de los derechos de objetar la importacién de es
ejemplares a Canadékl titular también tiene derecho a oponerse a que
los ejemplares fabricados con su consentimiento en Canad4, para su (
tribucion en el extranjero, sean reintroducidos a Cattaharticulo
44.1 (2) confirma esta posicion, segun la cual el titular puede controlar |
importacién de sus obras; una modificacién a la definicion del articulo
de la Ley canadiense, que trajo la Ley de Aplicacion del Acuerdo sobre
Organizacién Mundial del Comercio de 1994, va en esa misma direccior

Aqui hay que notar que la importacion paralela de libros esta sujeta
prescripciones particular@sEl libro impreso legalmente en un pais fir-
mante de la Convencion de Berna puede ser libremente importado a C
nad&* Por excepcion, los autores de los paises miembros de la Conve
cién de Berna, poniendo aparte los autores canadienses, pueden contri
la importacion de libros a Canatfa.

Por otra parte, el derecho de autor sobre cierto tipo de obras artistic
creadas después del 8 de junio de 1988 comprende el derecho de pre:s
tar las obras al publico, lo mismo que en una exposicion, si la present
cién se hace con fines diferentes a la venta o la ¥e/iaderecho de

90 Fly by Nite Music Ltd.v. Record Wherehouse Ltd. (1975) C. F. 386, p. 394; (1975) 20
C.P.R. (2d) 263 (C.F. T. D.), p. 270.

91 Clarke Irwin & Co. Limitedv. C. Cole and Co. Ltd. (1960) 19 Fox Pat. C. 143 (Ont.
S.C.), p. 149; A & M Records. Millbank Music Corp. (1985) C. P. R. (3d) 354 (C.F. T.D.), pp.
357-358.

92 Godfrey MacSkimming & Bacque Ltd. Coles Book Stores Ltd. (1974) 13 C. P. R. (2d) 89
(OntH.C.), p. 92.

93 Ver los paragrafos (3), (5) del articulo 45 de la L.D.A.

94 McClelland & Stewart Ltdv. Coles Book Stores Ltd. (1976) 21 C. P. R. (2d) 266 (Ont. H. C.).

95 Simon & Schuster Inaz.. Coles Book Stores Ltd. (1976) 23 C. P. R. (2d) 43 (Ont. H. C.).

96 L.D. A, articulo 3 (1) g).
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autor incluye también el derecho exclusivo de rentar un programa
computacion que puede ser reproducido en el marco normal de su ultiliz
cién, salvo la reproduccién efectuada durante su ejecucion con una col
putadora u otro aparat6.

4. La comunicacion al publico

El autor tiene el derecho exclusivo de hacer una representacion pub
ca de su obr# que comprende la representacion con la ayuda de un in:
trumento mecanico o de un aparato receffton aparato receptor es de-
finido como todo aparato susceptible de recibir una telecomunicacion
de reproducirla de manera sonora o audivis3éb, que incluye la televi-
sion y la radio.

El caracter publico de una representacion depende de la naturale
del auditorio. También la representacion hecha dentro de una sala de ¢
mostracion de una tienda (almacén comercial) constituye una repr
sentacion publica. Por el contrario, la audicion de una obra protegida
gue se transmite por cable dentro de diferentes clubes de abonados es
representacion privadé Ademas, la telecomunicacion de la obra al pu-
blico ha sido considerada como una ejecucién publica de 1d%pexro
esa solucion no ha sido tomada por el legislador. M&s adelante, el artict
3 (4) precisa que el hecho de comunicar una obra al publico por una te
comunicacion no implica el hecho de representarla, de ejecutarla o ¢
venderla en publico, ni su autorizacion.

Hay que hacer notar que la ejecucion publica de una obra por med
de un fonégrafo o de un aparato radiofénico dentro de un lugar public
como un restaurante o un almacén comercial, esta permitida en virtud
la excepcidn prevista en el articulo 6912).

97 Articulo 3 (1) h.

98 L.D. A, articulo 3.

99 L.D. A, articulo 2 modificado por el articulo 1, L.c. 1993, c. 23 y Canadian Perf. Right Soc.
Ltd. v. The Ford Hotel co. of Montreal (1935) 73 C. S. 18, pp. 22-27.

100 Articulo 2 modificado por el articulo 2, modificado por el articulo 1, L.C. 1993, c. 23.

101 Canadian Admiral Corpe. Rediffusion Inc. (1953-54) 14 Fox. Pat. C. 114 (Ex. Ct), p. 139;
1954 Ex. C. R. 389, p. 408.

102 Assoc. Can. de Télévision par Cable c. Canada (Commission du Droit d’ Auteur) (1993) -
C.F. 138.

103 Verinfra, seccién V. 1.
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5. La transmision y la retransmisién

El titular tiene el derecho exclusivo de comunicar al publico por tele:
comunicacion una obra literaria, dramatica, musical o artiStidaa
transmisién de una obra en las localidades de un mismo inmueble, cor
es el caso de departamentos o de cuartos en el caso de un hotel, esté
presamente previsté&®

Todas las personas gque transmiten una obra dentro del marco de (
red y que tengan por objeto una comunicacién al publico son respons
bles solidariamente de la violacion en que se inétfrmsl contrario, el
simple hecho de proveer medios de telecomunicacién a un tercero q
efectia una transmision ilegal no esta previsto por esta disposicion.
Hay que hacer notar que segun la jurisprudencia mas reciente, la licen
que autoriza la radiodifusion de una obra no incluye el derecho de su r
gistro aunque sea efiméfs.

La ley crea excepciones en relacién con los actos de retransmision
una sefial local o remota, ya que la retransmision esta permitida por
Ley sobre la Radiodifusiéf? y ella puede hacerse integral y simultanea-
mente (a menos que se reclame una derogacion o un permiso por una
canadiense). La ley establece una distincion entre las sefiales locales y
sefales remotas. La retransmision de las sefiales locales se permite
que sea exigible una compensacion monetaria por los titulares del del
cho de autor. Al contrario, la retransmision de sefiales remotas esta suj
al pago de derechos que estan determinados por la Comision de Derec
de Autoro

Soélo las sociedades receptoras pueden demandar a la Comisién la
terminacion de tarifas para cada categoria de retransmisién. Hay que |
cer notar que la Comisién no puede hacer discriminacion entre los titul:
res del derecho en funcion de su nacionalidad o de su residencae

104 L.D.A., articulo 2.

105 L.D.A, articulo 3 (1.2).

106 L.D.A. articulo 3 (1.4).

107 L.D.A., articulo 3 (1.3).

108 Télé-Métropole Incv. Bishop (1990) 72 D.L.R. (4d) 97 (C.S.C.) (1990) 31 C.P.R. (3d)
394 (C.S.C.) contra: Rochat al.v. Canadian Broadcasting corp., C.S. Quebec, 27 sep. 1973, no
reportado.

109 Ley sobre la radiodifusion, S.R.C. 1985, C. B-9.

110 Articulo 70.64 (1).

111 L.D.A,, articulo 70. 63(2).
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ella debe determinar los derechos a tarifas preferenciales para los peq
fos sistemas de transmisidh.

El titular que no haya habilitado a una sociedad receptora a actuar
su nombre podra reclamar su derecho a la sociedad receptora que la
mision designé?!3

6. Adaptacion

La ley reconoce expresamente los derechos exclusivos del autor s
bre ciertas adaptaciones de su obra: él tiene el derecho exclusivo de t
ducir su creacioft* de transformar su obra dramatica en novela u otra
obra no dramatica y vicevet$ay adaptar su obra para la cinematogra-
fia.116 Ciertos derechos de adaptacion que no estan expresamente men
nados dentro de la ley y que se refieren al poder exclusivo del autor es
rian dados en la generalidad del paragrafo 1 del articulo 3: es el caso de
adaptacion musical. Ademas, el autor de una obra bidimensional pue
objetar la fabricaciéon de una obra tridimensional que se inspira en s
creacion-’

La obra derivada, si cumple las condiciones de originalidad, deber
recibir protecciéri® Al contrario, si la adaptacién no ha sido autorizada
por el titular del derecho de autor, no es seguro que los tribunales prot
geran la obra derivad&

7. El derecho desuite

El derecho canadiense no reconoce el derechkaitie

112 L.D.A,, articulo 70.64 (1).

113 L.D.A,, articulo 70.66 (1).

114 L.D.A, articulo 3 (1).

115 L.D.A,, articulo 3b), 3 c).

116 Sec. 3 (1) e).

117 King Features Syndicate Ine. D. & M. Kleeman, 1941 A.C. 417, p. 435; siempre, en la
relacion de ciertas obras de caracter utilitario, la cuestién ha sido dejada en suspenso en Doral B
Ltd. v. Bayliner Maine Corp. (1986) 10 C.P.R. (3d) 289 (C.F.A.), p. 297.

118 Ver, entre otras, la definicion de obra literaria del articulo 2 de la L.D.A.; definicion que
incluye las traducciones.

119 En favor de la proteccion: PasickniakDojacek (1928) 2 D.L.R. 545 (Man. C.A.), pp. 549-
550; en contra: Campo ce. Blue Crest Music Inc. (1980) 1 R.C.S. 357, p. 374. (1980) 45 C.P.R.
(2d) 2 (C.s.C.), p.14.
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V. LIMITACIONES A LOS DERECHOS DE EXPLOTACION

Las principales excepciones a los derechos exclusivos de autor se el
meran en el articulo 27 de la ley. La excepcibn mas importante se carac
riza por la utilizacién justa de la obra en caso de estudios privados,
investigacion, de critica, de reporte o en el caso de la preparacion de
reporte destinado a los periddicos. Para determinar si una utilizacién
justa, se debe considerar el nUmero y la extensién de los extractos rep
ducidos, la proporcién de ellos en relacion con los comentarios adicion:
dos, la naturaleza de la utilizacién a la que se destina, la relacion entre
obra original y la obra que incorpora los extractos, etcétera. Es dudo:
gue se pudiera reproducir la totalidad de una obra en virtud de esta exc
cién 120 El simple hecho de resumir una obra literaria no es mas una util
zacion justd?! Por otra parte, so6lo se permite la utilizacion hecha dentre
los fines mencionados en la ley. Finalmente, no es seguro que se pudi
invocar la excepcién en el caso de la utilizacién de obras que todavia |
se han publicado.

La ley prevé una serie de excepciones aplicables a circunstancias p
ticulares. Asi, no constituye una violacion de derecho de autor la public:
cidén de extractos cortos de obras literarias para uso de las escuelas, ct
do se cumplan con las condiciones del articulo 27 (2). Asimismo, es
permitida la ejecucion publica de una obra religiosa, educativa o de cal
dad?!?? Pero esta disposicion no cubre la organizacién de un baile, cc
objeto de colectar fondos para una empresa de caridad o edt®ativa.

En el caso de la utilizacion de una computadora, el usuario que tier
la propiedad de un programa puede reproducirlo para asegurar la comj
tibilidad de este programa con una computadora determinada o para tel
una copia de salvagurda; pero estas copias deben ser destruidas cuanc
usuario deje de ser propietario del ejemplar.

En el &mbito de la ejecucién publica de obras, el articulo 69 (2) prev
gue el propietario de un lugar publico, en donde no se exige ordinari
mente un precio de entrada, puede tocar musica con la ayuda de un ap:
to radiofénico receptor sin pagar ningun derecho. En cambio, los dert

120 Zamacoisv. Douville (1943-44) 2 C.P.R. 270 (Ex. Ct), pp. 302 a 304; 1944 Ex. C.R. 208, pp.
233-235.

121 Queerv. James Lorimer & Co. Ltd. (1984) 77 C.P.R. (2d) 262 (C.F.A.), p. 272.

122 Articulo 27 (3).

123 CAPAC V. Kiwanis Club of West Toronto (1953) 13 Fox. Pat. C. 185 (S.C.C.), pp. 188-189;
(1953) 2 S.C.R. 111, pp. 114-115.
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chos debidos a los titulares del derecho de autor, fijados por la Comisi
de Derecho de Autor, son pagados por las estaciones de radio y los fal
cantes de los fondgrafos. Aun cuando estos Ultimos no paguen, los pt
pietarios de los lugares publicos continlan gozando de la excéfcion.

También se prevén ciertas excepciones a favor de los periddistas.
Las otras excepciones se encuentran en los paragrafos (2) b, cy fak,
articulo 27.

1. Licencias obligatorias, licencias legales

La ley canadiense prevé que en ciertos casos se pueden acordar lic
cias obligatorias o legales.

De esta manera, cuando no se conoce el titular de un derecho sol
una obra publicada, toda persona interesada que pruebe que ha hech
posible por encontrar a ese titular, puede demandar una licencia de exp
tacion a la Comision de Derecho de Augéia Comision determina las
modalidades de la licencia que no es excluSiva.

Hay que notar que las licencias obligatorias relativas a la fabricacié
de un instrumento de registro (disco o casete) han sido abolidos por
ley de 198828 Se prevé un régimen transitorio para aquellos que haya
fabricado dichos instrumentos antes de la entrada en vigor de la ley,
permitirles continuar fabricAndolos hasta el 8 de diciembre de 1988, ir
clusive!?® Las licencias obligatorias aplicables a los libros se han supri
mido por el articulo 59 de la Ley de aplicacion del Acuerdo sobre la Or
ganizacién Mundial del Comercio, L.C. 1994, c. 47.

VI. DERECHO MORAL

La ley reconaoce, en la seccion denominada “Derechos morales”, gt
el autor tiene el derecho a la integridad de la obra y el derecho, en el m
co de los usos razonables, de reivindicar, aun bajo seudénimo, la cre

124 Vigneuxet al v. Can. Perf. Right Soc. (1945 A. C. 108, pp. 121-122; (1945) 4 C.P.R. 65
(P:C), pp. 75-76.

125 Articulo 27 (2) ey 28.

126 Articulo 70.7 (1).

127 Articulo 70.7 (2).

128 Articulo 7 de la Ley que Modifica la Ley del Derecho de Autor y que trae Modificaciones
Conexas y Correlativas (1988).

129 Articulo 25, Ley que Modifica la Ley sobre el Derecho de Autor y trae Modificaciones Co-
nexas y Correlativas (1988).
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cién, asi como el derecho al anoniméf&e viola el derecho a la integri-
dad de la obra, si ella, de una manera perjudicial al honor o a la repu
ciéon del autor, es deformada, mutilada o de otra manera modificada o u
lizada en relacion con un producto, una causa, un servicio 0 un
institucion®3! Para determinar si una modificacion o una utilizacion es
perjudicial al honor o a la reputacion del autor, el tribunal puede tomar €
cuenta la opinién del autor, en la medida de lo razoA&dkar otra par-

te, toda deformacién, mutilacién u otra modificacion de una pintura e
considerada perjudicial en los términos de lalléyero no constituye,
necesariamente, una deformacién de la obra, un cambio de lugar, del c
dro de su exposicién o de la estructura que la contiene o toda medida
restauracion o de conservacion realizada de bueldaBEederecho a la
integridad de la obra no impone a la persona que la compra, la obligaci
de preservar o de conservar este objéto.

La violacién de un derecho moral es susceptible de las mismas sa
ciones que la violaciéon de un derecho patrimdffdlos derechos mora-
les tienen caracteres diferentes a los derechos patrimoniales. Ellos no
pueden ceder: se puede, siempre, renunciar en todo o efFpaitere-
nuncia en beneficio del titular del derecho de autor o del detentador
una licencia puede ser invocado por cualquier autorizado por una u ot
parte a utilizar la obr&® Una cesion del derecho de autor no entrafia une
renuncia autdbmatica a los derechos moréafes.

Los derechos morales tienen la misma duracién que el derecho de ¢
tor sobre la obr&? pero a la muerte del autor, los derechos son transmiti
dos a las personas designadas por la ley: a los legatarios del derecho |
ral, o a falta de estipulacién, a los legatarios del derecho de autor, o
ausencia de tal legatario, a los herederos del #dtor.

130 Articulo 14.1 (1).

131 Articulo 28.2 (1).

132 Snowv. Eaton centre (1983), 70 C.P.R. (2d) 105 (Ont. H.C.), p. 106.
133 Articulo 28.2 (2).

134 Sec. 28.2 (3).

135 Gnasy. Cité d’ Alma, Qué. C.A., 30 de junio de 1977.
136 Sec. 34 (1.1).

137 Sec. 14.1 (2).

138 Sec. 14.1 (4).

139 Sec. 14.1 (3).

140 Sec. 14.2 (1).

141 Sec. 14.2 (2).
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VIl. DURACION Y DOMINIO PUBLICO PAGANTE

1. Duracion

El principio esta establecido en el articulo 6. La duracién del derech
de autor comprende la vida del autor y un periodo de cincuenta afos di
pués de su muerte. Pero, para las obras literarias, musicales o dramati
y por los grabados no publicados o no ejecutados en publico a la mue
del autor, la proteccion se entiende de sélo cincuenta afios después d
primera publicacion u ejecucion publi¢dLa duracion de la proteccion
de las obras artisticas (salvo los grabados) no se modifica con el hecho
que ellas no se hayan publicado después de la muerte del autor.

La ley crea una excepcion para la fotografia: ella se protege duran
cincuenta afios a partir de la fabricacion del molde en la cual se encue
tral43 El registro sonoro tiene también una duracién de proteccién de cir
cuenta afios a partir de la fecha de confeccion de la plancha original en
cual ha sido hech®# Finalmente, el derecho del autor sobre ciertas obras
cinematograficas subsiste, ya sea al fin de los cincuenta afios siguiente:
de su primera publicacion, o bien al fin de los cincuenta afios siguientt
al de su creacion, en el caso de que ella no haya sido publicada antes
fin de este period#?

Para las obras en colaboracion, el derecho de autor subsiste hast:
expiracion de cincuenta afios después de la muerte del Gltimo colaborac
salvo si la obra ha sido creada por los autores extranjeros en el cual
pais ha acordado una proteccion mas ééftan el caso de las obras an6-
nimas, la proteccién subsiste durante cincuenta afios a partir de la fec
de la creacioit’

Segun el articulo 12, el derecho de autor perteneciente a la Corona,
extiende a un periodo de cincuenta afios a partir de la primera public
cion, pero parece que esta disposicion no comprende los derechos deri
dos de las prerrogativas royalés.

142 Sec. 71.

143 Sec. 10.

144 Sec. 11.

145 Articulo 11. 1.

146 Sec. 9.

147 Articulo 6.1. Sobre esta cuestion antes de 1994, ver Massie & Renwiderwriters’ Sur-
vey Bureau Ltdet al.(1944) 3 C.P.R. 184 (S.C.C.), pp. 207-208; 1940 S.C.R. 218, p. 245.

148 Vincke, pp. 121-122.
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2. Dominio publico pagante
Este concepto no lo reconoce el derecho canadiense.

VIIl. T RANSFERENCIA DE DERECHOS-SOCIEDAD DE GESTION

1. Transferencia de derechos

El derecho de autor esta sujeto a reglas diferentes, segun que se ti
de derechos patrimoniales o de derechos morales. Los derechos more
no son sujetos de cesion, pero el autor puede renunciar total o parci
mente!4° La renuncia en favor de un cesionario del derecho de autor o c
un detentador de una licencia puede ser invocada por toda persona aut
zada a administrar por una via u otpa.

Los derechos morales, que subsisten después de la muerte dét auto
son transmitidos a los legatarios de estos derechos, o a falta de tales estip
ciones a los legatarios del derecho de autor, y a falta de tal legatario a
herederos del autéi

Al contrario, los derechos patrimoniales son sujetos de cesion; és
puede ser general o limitada en el tiempo, el espacio o en cuanto a la
tension de los derechos conferidos.

El titular del derecho de autor puede, igualmente, conceder licencie
a terceros, las cuales, a su vez, pueden ser limitadas en el tiempo y el
espacio o en lo que se refiere a la extension de los derechos coiféridos
Existen dos tipos de licencias: aquellas que transfieren a los beneficiari
un interés en el derecho de autor, y aquellas que autorizan a realizar ac
gue de otra manera, es decir, sin la licencia, constituirian una violacic
del derecho de autér

La ley sujeta a las cesiones y las licencias, que confieren un interés
ciertas condiciones: ellas deben constar por escrito y ser firmadas por |
titulares del derecho de autor o por su agente debidamente autérizado
Parece que seria una condicion esencial para la validez del c#itrato.

149 Articulo 14.1 (2).

150 Articulo 14.1 (4).

151 Sec. 14.2 (1).

152 Sec. 14. 2 (2).

153 Articulo 13 (4).

154 Articulo 13 (4).

155 Fox, pp. 296-297.

156 Articulo 13 (4).

157 Motel 6, Inc.v. No. 6 Motel Ltd.et al (1982) 1 F.C. 638, p. 647; (1981) 56 C.P.R. (2d) 44
(F.C.T.D.), p. 53.
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Segun la jurisprudencia, el articulo se refiere solo a las licencias qt
confieren un interés de propeta¥y segun cierta doctrina, la licencia
exclusiva constituye una de tales licenéfs.

Las licencias que no conceden interés no estan sujetas a estas cot
ciones, pueden ser concedidas verbalmente o también deducirse de
circunstancias y de la conducta de las paftes.

Por otra parte, parece que las licencias concedidas a titulo gratui
pueden ser revocadas, en tanto que aquellas consentidas por medios \
dos son irrevocablégt

Las cesiones y las licencias que confieren un interés pueden ser reg
tradas (articulo 57(1)). Aquel que se ha convertido en cesionario o tituls
de una licencia, obtenida por medios validos, tiene un derecho de pref
rencia sobre todos los otros cesionarios o titulares de una licencia an
rior, cuya existencia se ignoraba, a menos que tal cesion o licencia a
terior haya sido registrada antes que la suya.

Ademas, el titular de un interés, adquirido por cesion o licencia con
sentida por escrito, puede intentar, a nombre propio, una accién en viol
cién de derecho de autt?.Pero las sociedades de percepcion de los de
rechos de reproduccién, que no son mas que agentes de los autores
tienen esta capacida. Asimismo, el distribuidor o poseedor de una li-
cencia exclusiva sobre una obra, cuyos derechos no constan por escr
no puede intentar una accion judicial contra un infraétor.

En caso de fallecimiento, los derechos patrimoniales siguen las re
glas normales de sucesi®.Sin embargo, las cesiones y licencias que
confieren un interés en el derecho de autor duran 25 afios después d
muerte del autor, y, no obstante todo acuerdo contrario, los derech
se regresan a los representantes legales del autor. Esta reversibilidad

158 Silvertonv. Neon Products Ltd. (1979) 39 C.P.R. (2d) 234 (B.C.S.C.), p. 243.

159 Vincke, p. 64, Fox, pp. 441-442.

160 Silvertonv. Neon Products Ltd. (1979) 39 C.P.R. (2d) 239 (B.C.S.C.), p. 242; Netupsky
Dominion Bridge, 1972 S.C.R. 368 (1972) 3 C.P.R. (2d) 1.

161 Katz v. Cytrynbaum (1984) 76 C.P.R. (2d) 276 (B.C.C.A.), p. 280; Silvertdfeon Pro-
ducts Ltd, (1979) 39 C.P.R. (2d) 239 (B.C.S.C.), p. 242.

162 Articulo 36.

163 Télé-Métropole Incv. Bishop (1988) 18 C.P.R. (3d) 257 (F.C.A.), p. 263 confirmada en
otros puntos (1990) 72 D.L.R. (4d) 97 (S.C.C.), 1990) 31 C.P.R. (3d) 394 (S.C.C.).

164 Jeffrey Rogers Knitwear Productions L&t.al. v R.D. International Style Collections Ltd.
(1988) 19 C.P.R. (3d) 217 (C.F. 12inst.).

165 Fox, p. 294.
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derecho de autor se aplica al caso, cuando el autor fue el primer titul
del derecho de autéf®

2. Sociedades de gestion

Existen en Canada muchas sociedades de gestion de derecho de
tor. Las més antiguas son aquellas que administran los derechos de eje
cion de las obras musicales, la CAPAC y la SDE-PRO-CAN. Cada un
de ellas administra un repertorio diferente de obras de autores canadit
ses. Ellas también administran un nimero de autores extranjeros gracia
acuerdos de reciprocidad concluidos con sociedades extranjeras. ES
dos sociedades comenzaron en 1988 un proceso de fusion para crear
sola sociedad canadiense de autores, compositores y editores de mu:
(SOCAN).

Por otra parte, a partir de 1984, la Unién de Escritores de Quebé
recibe en esta provincia los derechos de reprografia sobre las obras lite
rias utilizadas en el campo de la gestion, y a partir de Tagtopycon-
cluye acuerdos para la reproduccion de obras literarias en el campo de
educacion en otras provincias.

La gestidon colectiva del derecho de autor esta reglamentada por
ley. Esta establece un tribunal denominado Comision de Derecho de A
tor,'67 que esta constituida de un juez o ex juez y de, a lo maximo, cuat
comisarios ma¥8y que tiene por funcion fijar o revisar las tarifas de las
sociedades.

Dos regimenes se crean: uno aplicable a las sociedades de gestiér
los derechos de ejecucion y de la telecomunicacion sobre la obras mu
cales y dramatico-musicales y el otro relativo a las otras sociedades. S
las primeras deben poner periédicamente en la Oficina de Derechos
Autor el repertorio corriente de sus obras de ejecuéidgllas también
deben depositar en la Comision un proyecto de tarifa de derechos a pel
bir por las licencias que ellos acuerd&iicencias que deben extenderse
por un periodo minimo de un afd;en caso de que no lo hagan, las so-
ciedades no pueden intentar acciones en contra de la violacion del de

166 Sec. 14 (1).

167 Articulo 66 (1).

168 Articulo 66 (1) y (3).
169 Articulo 67 (1).

170 Articulo 67 (2).

171 Articulo 67 (4).
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cho de auto¥’? Después de la recepcion del proyecto de tarifa, la Comi:
sion debe publicarla en Gazette du Canad& y los usuarios tienen un
plazo de 28 dias para presentar su oposi¢tddespués del examen del
proyecto, de las oposiciones y de las respuestas hechas a las oposicic
de la sociedad, la Comision fija la tarffaHay que notar que la Comi-
sion debe fijar los derechos a una tasa preferencial para los pequefos
temas de transmisiéit

Las otras sociedades no tienen esta obligacion legal de presentar y
hacer homologar sus tarifas. Sin embargo, si surge una diferencia en
una sociedad y un usario en relacion con los derechos pagables o a
modalidades y ofertas, cualquiera de las dos partes puede demandar
Comision determinar estos derechos o modaliddd&s.poder de la Co-
mision estd limitado a la determinacion de los derechos pagables: ella
puede conocer de una diferencia derivada de la negacion de una socie
de conceder una licencia a un usuario.

La Comision determina los derechos pagables y sus modalidades f
un periodo minimo de un afi&. Las partes, en todo momento, pueden
suspender la Comision del diferendo al presentar un aviso a manera
acuerdo concluido antes de la fijacion de una t&#if&l acuerdo debe,
igualmente, valer por una duracion minima de un‘&fio.

Por otra parte, los acuerdos concluidos por las sociedades de gest
y los usuarios de las obras se arriesgan a ser afectados por las reglas ¢
Ley sobre la Concurrenci& Esta ley, notablemente, prohibe hacer uso
de las derechos de autor de tal manera que restrinja, indebidamente
comercio de ciertos bienes y servicios, o bien que intente aumentar |
precios de esos bienes y servicios, o bien de hacer discriminacion en re
cién con ciertas personas que practican una politica de bajos p¥ecios.
Con el fin de eliminar la incertidumbre en relacion con su acuerdo, un
sociedad o un usuario puede someter el acuerdo a la Cokfidihrdi-

172 Articulo 67 (5).

173 Articulo 67.1 (1).

174 Articulo 67.1 (1).

175 Articulo 67.1 (2), 67.2 (1).

176 Articulo 67.2 (1.1) y (1.2).

177 Articulo 70.2 (1).

178 Articulo 70.2 (2).

179 Articulo 70.3.

180 Sec. 70. 3 (2).

181 Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34.
182 Articulo 45-62, Ley sobre la Concurrencia.
183 Articulo 70.5 (2).
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rector encargado de la aplicacion de la Ley sobre la Concurrencia tiel
acceso a una copia del acuerdo y puede demandar, a la Comision, revis
la.184 La Comision tiene, entonces, el derecho de modificar los derechc
pagables y las modalidadésUn acuerdo, asi depositado, esta sustraidc
de la aplicacion del articulo 45 de la Ley de la Concurrencia que prohik
los acuerdos que restringen indebidamente la concurééhcia.

IX. SANCIONES POR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR

Toda persona que actua en violacién de los derechos de autor es s
ceptible de ser juzgada. Existen dos tipos de recursos: los civiles y I
penales.

1. Sanciones civiles

El titular del derecho de autor, asi como toda persona que haya adq
rido un interés en virtud de una cesion o de una licencia escrita, pue
intentar una accién por la violacion de un derecho de #iteero aquel
gue no tiene un interés comercial como mandatario del titular del derect
de autor, como la sociedad de gestion, no puede demandar ante los tri
nales!®® La Corte Federal de Canada, en conjuncién con los tribunale
provinciales, tiene jurisdiccion para conocer de estas acciSries.ac-
cion prescribe en tres afios a partir de la violation.

En el marco del proceso, hay ciertas presunciones validas, salvo prt
ba en contrario, establecidas por la ley: el derecho de autor, se presur
se aplica a la obra y el autor se presume es el titular del détegho.
falta de registro, las personas cuyos hombres aparecen sobre la obra cc
autores y editores se presumen ser el autor y editor, y si el nombre ¢
autor no se indica, la persona cuyo nombre se indica como editor, se p
sume ser el titular del derecho de aditr.

184 Articulo 70.5 (4) (5).

185 Articulo 70.6.

186 Articulo 70. 5 (3).

187 Articulo 36.

188 Télé-Métropole Incy. Bishop (1988) 18 C.P.R. (3d) 257 (F.C.A.), p. 263, confirmada sobre
otros puntos (1990) 72 D.L.R. (4D) 97 (S.C.C.), 1990 31 C.P.R. 394 (S.C.C.).

189 Articulo 37.

190 Articulo 41.

191 Articulo 34 (3).

192 Articulo 34 (4).
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En caso de registro, el certificado emitido es una prueba de que
obra esté protegida por el derecho de autor y que la persona que apar
en el registro es el titular del derecho de atffdEsta prueba derivada del
registro se encuentra en el articulo 34¥3pero se puede destruir me-
diante prueba en contrario.

El actor puede demandar muchos tipos de reparaciones ante el jus
la injunction, los intereses de dafio, una verificacion de la cantidad, ejen
plares dafios-interesés.

Lainjunctiones la Unica accién que puede demandar el titular del de
recho de autor contra la violacién de buena fe que no tenia ningdn moti
razonable de suponer la existencia del derecho de'&uRaro si el dere-
cho de autor estaba registrado, el demandado no puede alegar su ignol
cia del derecho de autH¥.La injunction serd rechazada si la violacién
so6lo se produce una vez y no hay riesgo de que se reprdgflziia.no
funciona para prevenir la detencion de la construccién de un inmueb
cuya edificacion ya comenzdé o para prescribir la demoli¢fon.

En la préactica, lagjunctionsinterlocutorias (que se producen antes
de la sentencia final) tienen un papel primordial. Para determinar si elle
son aceptadas, los tribunales toman en consideracion muchos factores
el solicitante tiene, en apariencia, suficiente derecho (un depecha
facie o un asunto serio para juzgar), si el otorgamiento o el rechazo de
injunction causa un perjucio irreparable a una de las dos partes; que cat
mas inconvenientes, la aceptacion o el rechazo iulaction si la de-
manda esta fuera de tiem{s.

El actor puede igualmente reclamar el pago de dafos-intereses, los ¢
les pueden ser calculados de dos maneras: se puede evaluar, segun las
das sufridas por los titulares del derecho que han sido causados por la ve
de los ejemplares ilegales en el mercdtidambién, se le puede calcular

193 Articulo 53.

194 Circle Film Entreprises Inaz. C.B.C. (1959) 31 C.P.R. 57 (S.C.C.), pp. 61-62; 1959 S.C. R.
603, p. 606.

195 Articulo 34.

196 Articulo 39.

197 Articulo 39.

198 Zamacoisv. Douville, 1944 Ex. C.R. 208, p. 237; (1943-1944) 2 C.P.R. 270 (Ex. Ct.), p. 307.

199 Articulo 140.

200 Syntex Inc.v. Apotex Inc. (1984) 1 C.P.R. (3d) 165 (C.F.T.D.), p. 167; Metropolitan Store
(MTS) Ltd.v. Man. Food & Commercial Workers, Local 832 (1987) 1 S.C.R. 110, pp. 127 a 129.

201 Ver a titulo de ejemplo Pro-Arts Ine. Campus Crafts Holding Ltd. (1981) 50 C.P.R. (2d)
230 (Ont. H.C.), pp. 242 a 245.
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sobre la base de los pagos de licencia que el demandado pagaria en el
de que hubiera obtenido la licencia; con tal motivo, se toma como base
costo que normalmente cobra el titular para ese tipo de licéficias.

Ademéas de los dafios-intereses, el titular del derecho de autor pue
reclamar una verificacion de la cantidad: el actor puede probar las gane
cias derivadas de la utilizacion ilicita de la obra, y el demandado det
probar los gastos realizados para esa utiliza€idasta demanda se pue-
de hacer de manera acumulativa con la demanda de dafios-intereses, |
el tribunal velara por no sentenciar a una doble indemnizacién por el mi
mo perjuicio. Ademas, la ley declara que el titular del derecho de autor ¢
propietario de los ejemplares ilegales y de los moldes que sirvieron
bien, serian destinados a servir a la confeccién de los ejentftaets.
titular puede reclamar la posesion a titulo de propietario de los ejemplar
y de los moldes, como una forma de “indemnizacién en conversion”. E
efecto, el actor que se atribuye las copias ilegales es susceptible de col
ter unawrong of conversigres decir, usurpar el derecho de propiedad del
titular del derecho de autor. Este puede reclamar, en compensacion, la
demnizacion equivalente al valor de las copias en el momento de la co
version?% El titular también puede demandar una orden de destrucci6
(delivery up for destructign

El actor puede demandar de manera acumulativa la indeminizacio
intereses en virtud del articulo 38,y se entiende que aqui también el
tribunal evitara una doble indemnizacion.

Finalmente, en virtud de reglas @eimmon lawel actor algunas ve-
ces puede obtener una condena al demandado al pago de indemnizac
intereses ejemplares, cuando la violacion haya sido flagrante, frauduler
0 maliciosa’’

202 Fox, Canadian Law of Copyright and Industrial Desings 2d, p. 466; Hay and Hay Construc
tion Co. Ltd.v. Sloanet al (1957) 27 C.P.R. 132, p. 140 (1957) 16 Fox Pat. c. 185, p. 193 (Ont.
H.C.); MCA Canada Ltd.- MCA Canada Ltéeal. v Gillberry & Awke Advertising Ltd. (1977) 28
C.P.R. (2d) 52 (C.F.T.D.), p. 56; Performing Rights Organization of Canade. Kt@i72227 Ontario
Ltd., (1986) 11 C.P.R. (3d) 289 (F.C.T.D.).

203 Articulo 35 (1) (2).

204 Articulo 38y 2.

205 Caxton Publishing Co. Ltd.. Sutherland Publishing Co., 1939 A. C. 178, pp. 201-204; Tom
Hopkins Int'lv. Wall & Redekop Realty Ltd. (1985) 6 C.P.R. (3d) 475 (B.C.C.A.), p. 480.

206 Caxton Publishing co. Ltd. Sutherland Publising Co., 1939 A. C. 178, pp. 197-199.

207 Pro-Arts Inc.v. Campus Crafts-Holdings Ltd. (1981) 50 C.P.R. (2) 230 (Ont. H.C.), pp. 250-
251; MCA Canada Ltd.- MCA Canada LtéeGillberry & Hawke Advertising Ltd. (1977) 28 C.P.R.

(2) 52 (C.F.T.D.), p. 56; Performing Rights Organisation of CanadavLtéatrick Holding Ltd.
(1987) 13 C.P.R. (3d) 177 (F.C.T.D.).
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La ley ofrece, igualmente, a los titulares del derecho de autor, la pos
bilidad de lograr la interdiccién de la importacion de los ejemplares pro
ducidos en violacién de esos derectds.

2. Sanciones penales

Segun los articulos 42 y 43 de la ley, comete una infraccion aquel gt
venda o rente los ejemplares ilegales, los confeccione o los importe pe
venderlos o rentarlos, o los ponga en circulacién en el mercado o de alc
na manera que cause un perjuicio al titular del derecho de*&erla
misma manera, constituye una infraccién el hecho de que conscienteme
te se confeccione un molde destinado a la reproduccion ilegal o a la r
presentacién publica de la obra, hecha ilegalmente con objetivos de |
cro?'0 Para ser reconocido culpable, el ofensor debe haber actuado c
conocimiento de causa. En 1988, las penas previstas para este tipo de
fracciones han aumentado. En caso de declaracion de culpabilidad,
procedimiento sumario, la condena maxima es de 25 mil dolares can
dienses, y la pena de prision méxima es de seis meses. Por otra parte
caso de declaracién de culpabilidad, por via de acusacidn, la pena mé
ma es de un millén de ddlares y la prision méxima de cinco afios.

Cierta corriente jurisprudencial ademas, considera que la violacio
consciente de los derechos de autor puede constituir un fraude, segar
cbdigo penat!t

X. PROTECCION DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

Su proteccién esta asegurada, en principio, por la Ley de Disefio I
dustrial?? La ley define el disefio como aquellas caracteristicas o comb
naciones de caracteristicas visuales de un objeto concreto, y por lo @
toca a su configuracion, el motivo o los elementos decorativos de ést
No es relevante que el objeto haya sido hecho a mano o con la ayuda
un instrumento o de una maquiddPara ser protegido como disefio,

208 Articulo 44-45.

209 Sec. 42 (1).

210 Sec. 42 (2).

211 R.C.S. 1985, c. C-46, Criminal Code, articulo 88R.c. Kirkwood (1983) 73 C.P.R. (2d)
114 (Ont. C.A)).

212 Industrial Design Act. R.S.C. 1985, c. I-9.

213 L.D.l. articulo 2.
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debe cumplir con ciertas condiciones: debe ser Atfeydebe ser regis-
trado dentro del afio siguiente a su primera public&tion.

La ley sélo exige que el objeto a quien se aplica el disefio lleve un
mencién del registrgt® Al contrario, si en el marco del procedimiento
judicial por violacion del derecho de la propiedad industrial, el actor c
demandante demuestra que la letra “D”, dentro de un circulo y el nomb
del propietario del disefio, figuran en la totalidad o la casi totalidad de Ic
objetos distribuidos en Canada o sobre sus etiquetas, o embalajes, el
mandado no puede invocar su ignorancia respecto del registro del disei
y el poder del tribunal no se limita a la emision dajlanction?t’

Algunas veces, los disefios constituyen también obras protegidas
virtud de la Ley sobre el Derecho de Autor. El régimen de proteccion d
los disefios industriales, en virtud de esta ley, ha sido sustancialmer
modificado en 1988. El antiguo régimen es todavia aplicable a los dis
flos creados antes de la fecha de entrada en vigor de la reforma, el 8
junio de 198818

Bajo el antiguo régimen, los disefios industriales que se calificaba
como proyectos, disefios u obras derivadas de ellos, eran protegidas po
derecho de autor. La ley creaba una excepcion en relacién con los dibu,
susceptibles de ser registrados en virtud de la Ley de Disefio Industrial
destinados a servir como modelo para ser multiplicados por un proce
industrial cualquier&®

Para determinar si un dibujo estaba destinado a servir como model
se tomaba en cuenta, generalmente, la intencion del autor en el mome
de la creaciof®

Por otra parte, si el dibujo no tenia mas funcién utilitaria, no podie
ser registrado como disefio, y la conclusién légica era reconocerle prote
cion total de derecho de autor. La ley de 1988 cambid esta regla para |

214 L. D. . articulo 4.

215 L.D. I. articulo 6 y articulo 14 L.C. c. 15.

216 L. C. 1993, articulo 20 que abroga el articulo 14 de la L.D.l.

217 Articulo 17,y 21 de la L.C. 1993, c. 15. Antes del afio de 1993, no estaba claro si el hecho
no etiquetar de esa manera los productos privaba a los propietarios de la proteccion legal o no.
ciertas decisiones jurisdiccionales, las opiniones se dividian sobre la invalidez del registro. Las q
estaban a favor de la invalidez del registro: Allairelobbs Glass Ltd. (1948) 9 C.P.R. 3 (1948) Ex.

y C.R. 171; Mainetti S. P. A.. E.R.A. Display Co. Ltd. (1984) 80 C. P.R. (2d) 206, pp. 222 y ss.
Contra: Cimon Ltdv. Bench Made Furniture Corpt al (1964) 48 C.P.R. 31 (1965) Ex. C.R. 811,
L.M. Lipski Ltd. v. Dorel Industries Incetal. (1988) 20 C.P.R. (3d) 226, pp. 236 a 244.

218 Articulo 64 (4) L.D.A.

219 Articulo 64 (1).

220 King Features Syndicate Ine.O. & M. Kleeman (1941) A.C. 417, pp. 427-428.
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disefios creados tanto antes como después de la reforma: ni las caracte
ticas resultan Unicamente de la funcién utilitaria de un objeto, ni los mé
todos o principios de realizacién o construccion de un objeto pueden s
protegidos por el derecho de ali8r.

Finalmente, un disefio que no podia ser registrado en virtud de la Le
de Disefio Industrial, porque carecia de originalidad o de novedad 0 pc
que la demanda habia sido extemporanea, no podia mas recibir la prot
cion del derecho de auté?.

El nuevo régimen aplicable a los disefios creados después del 7
junio de 1988, busca evitar la doble proteccién del derecho de autor
de los disefios industriales por un mismo acto de produccién. Cuando
disefilo 0 una obra artistica sirve a la fabricacion de mas de cincuer
ejemplares de un objeto util —es decir, como lo indica el articulo 64 (1]
un objeto que cumple con una funcibn— no nos encontramos ante la vi
lacion del derecho de autor: si se fabrica el objeto, si se hace un disefi
una reproduccion del objeto o si se realiza un acto normalmente resen
do al titular del derecho en relacion con el objeto, su disefio o0 su repr
duccién (por ejemplo, exponer el objeto). En estos casos, la sancion ¢
pende de la aplicacion de la Ley de Disefio Industrial. Al contrario, tod
otra reproduccién o utilizacion del disefio se mantiene como una viole
cion del derecho de aut&?.

Esta excepcion relativa a los objetos Gtiles no se aplica en relacic
con las obras artisticas utilizadas para ciertos fines, por ejemplo las obr
utilizadas como marcas de comercio como motivos de material hilado, t
jido o utilizable como vestimenta, o las obras que representan seres o
gares ficticios o reales que dan un elemento decorativo a un objeto, et
tera??* en ese caso, se aplican las reglas normales, y toda reproducci
del disefio constituye una violacion del derecho de autor.

XI. DERECHOS VECINOS

El derecho canadiense no reconoce los derechos de los producto
de los registros sonoros y a los artistas intérpretes.

221 Articulo 64.1 (1).

222 Doral Boats Ltdv. Bayliner Marine Corp. (1986) 10 C.P.R. (3d) 289 (F.C.A.), pp. 295-296.
223 Atrticulo 64 (2).

224 Articulo 64 (3).
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1. Los registros sonoros

De acuerdo con la ley, los registros sonoros se asimilan a las obr
musicales, literarias o dramati¢aspero los derechos que le correspon-
den se limitan al control de la reproduccion y la renta del registro o d
una parte esencial de?#.La jurisprudencia considera que estas creacio-
nes son verdaderas obras y que se aplican las disposiciones del artic
27(4)%7

Hay que notar que la ley sélo trata de los registros sonoros; en cons
cuencia, la proteccién cubre la parte sonora de una grabacion en vid
pero no es seguro que la proteccién cubra también la parte visual de
grabacion del video. Al respecto, la creacion en la cual la puesta en es
na es original y que se encuentra sobre una grabacion en video, sera |
tegida como obra dramatiéa.

Los derechos que cubren los registros sonoros corresponden a su
ductor, y la proteccion se extiende por un periodo de cincuenta afios
partir de la confeccion del molde.

2. Las prestaciones de los artistas intérpretes

Canada no es parte de la Convencion de Roma, que es la convenc
mas importante en el dominio de los derechos vecinos, es decir, los de
chos de los artistas intérpretes, de los productores de fonogramas o de
ganismos de radiodifusion. Sin embargo, el Acuerdo Relativo a ADPIC(
obliga a Canada a garantizar cierta proteccion a los artistas intérpretes.

También, en 1994 el legislador federal adopté dentro de la Ley d
aplicaciéon del Acuerdo sobre la Organizacion Mundial, un régimen d
proteccion para los artistas intérpretes. Estos gozaran, a partir de la fec
de entrada en vigor de las disposiciones, de un derecho exclusivo sol
ciertos usos de sus prestaciofies.

225 Articulo 5 (3).

226 Atrticulo 5 (4).

227 Fly By Nite Music Co. Ltdv. Record Wherehouse Ltd., 1975 C. F. 386, p. 393 (1975) 20
C.P.R. (2d) 263 (F.C.T.D.), p. 269.

228 Tom Hopkins Int'lv. Wall & Redekop Realty (1985) 1 C.P.R. (3d) 348 (B.C.S.C.), pp. 351-
352.

229 Articulo 11.

230 Sin embargo, hay que notar que en virtud del articulo 14.01 (4), para las prestaciones g
hayan tenido lugar antes de la fecha de entrada en vigor del régimen o antes de la fecha de entrac
la OMC del pais en donde tenga lugar la prestacion, el artista sélo goza del derecho de reproducc
de su grabacion. Por otra parte, el articulo 28.03 (1) protege a los terceros cuyos intereses se
injustamente lesionados por la entrada en vigor del nuevo régimen.
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La ley ofrece una definicion de la prestacion de un artista intérprete
Se puede tratar de una ejecucion o representacion directa de una obra
tistica, draméatica o musical, de la recitacién o lectura directa de una ob
literaria 0 una improvisacion. No es trascendente que la obra esté o
esté, todavia, protegida. Sin embargo, en el caso de las obras artisticas
definicién se aplica solo al derecho de la telecomunicacion.

Esto significa que la nocion de prestacidén se define ampliamente. L
simple lectura de notas por un conferencista es una prestacion protegi
La definicion de artista intérprete confirma esta nocion amplia, ya qu
ella se refiere a todo artista intérprete o ejecutante.

Por otra parte, la naturaleza del derecho de los artistas intérpretes
esencialmente privativa; segun el articulo 14.01, ellos tienen el derect
exclusivo de poseer ciertos actos y de autorizarlos con la posibilidad (s:
vo excepciones}: de obtener todo el resarcimiento adecuado.

Los derechos exclusivos reconocidos se refieren a los siguientes actos
1) Lafijacion

En virtud del articulo 14. 01 (1) a), el artista intérprete tiene el dere
cho exclusivo de fijar la prestacion, o una parte importante de ella, pc
medio de una imprenta o de un 6rgano de registro de sonidos.

Aqui se habla del registro directo de una ejecucion o el registro d
una comunicacion directa de la prestacion. Es necesario distinguir es
derecho, del derecho de reproduccion que se agrega en la transferenciz
una grabacion sobre un nuevo medio o al registro de una telecomunic
cién a partir de una prestacion ya fijada.

2) Lareproduccion

El artista intérprete tiene el derecho exclusivo de reproducir las gre
baciones efectuadas bajo su consentimiento. Por lo que se refiere a
fijaciones sobre las cuales ha consentido, el legislador no le concede n
gun privilegio, considerando que sus derechos contractuales le asegul
una proteccion suficiente.

231 Ver el articulo 34 (1.02).
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3) EIl derecho de comunicar su prestacion al publico directament
por telecomunicacion.

El articulo 14.01 (1) c) consagra el derecho del artista intérprete ©
controlar la telecomunicacion de su prestacion. Sin embargo, su prerrog
tiva no se extiende a la telecomunicacion de una grabacion de su pres
cion. Solo las ejecuciones transmitidas directamente son contemplad
por esta disposicion.

Por otra parte, Canada sujeta a los artistas intérpretes al mismo ré
men de licencias obligatorias que se imponen a los titulares de los del
chos de ejecucion de las obras musicales y dramatico-musicales.

El derecho de telecomunicacion reconocido a los artistas intérpretes i
ne los mismos limites y las mismas precisiones que el derecho de telecor
nicacion de los autores. Son parte del pablico las personas que ocupan Ic
les de un mismo inmueble de habitacion; no efectia una comunicacion
publico la persona que soélo proporciona los medios de telecomunicacion.

4) Derecho de distribucion

El articulo 28.02 (3) concede igualmente al artista intérprete un dere
cho de accion contra quien venda, rente, ponga en circulacion o impot
con un fin comercial 0 exponga comercialmente una copia cuando sa
gue viola el derecho del artista.

También, como en el caso de los autores, es dificil saber si el legisl
dor ha querido reconocer un derecho de control sobre la reimportacion
las fijaciones hechas legalmente en el extranjero. El articulo 44.2 indic
claramente que el artista puede oponerse a la reimportacion de esas f
ciones, pero no es claro si tiene, en ese caso, todos los otros derecho:
accion asociados a la violacion de un derecho adjunto. En efecto, el ar
culo 28.02 (3) puede ser aplicado ya sea para sancionar la teoria del a
tamiento de derechos o para prohibir la importacion paralela de las grak
ciones de los artistas intérpretes.

5) Derecho de autorizacion

Como en el caso del derecho de autor, el artista intérprete goza ¢
derecho exclusivo de autorizar la ejecucion de las prerrogativas que
son reconocidas. La jurisprudencia relativa a la nocién de autorizacic
desarrollada en derecho de autor debera ser aplicable en este caso.
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El legislador también ha impuesto restricciones a los derechos de |
artistas intérpretes; ha excluido de su control la utilizacién justa de le
prestaciones o de sus grabaciones y ciertos otros casos de utilizaci
enumerados en el articulo 27 de la ley canadiense.

¢, CUdl es la naturaleza y la duracién de estos derechos exclusivos
los artistas intérpretes?, esencialmente son econdémicos. El articulo 14.
(6) en relacion con los articulos 13 (4) y 14 (3) de la ley aplicable a la
cesiones y licencias de los derechos vecinos muestran bien que se trat:
derechos sujetos a cesion. Sin embargo, la ley establece que la cesiér
le quita al artista el derecho de controlar la reproduccion de las fijacione
no autorizadas o la importacion a Canada de estas fijaciones, cuandc
conocimiento del importador, ellas han sido hechas sin autorizacion.

Por otra parte, el paragrafo 5 determina que la duracién de estos de
chos es de cincuenta afios, a partir del afio siguiente en que ha tenido
gar la prestacion del artista. Esta duracion corresponde a la norma mi
ma de proteccion, determinada en el articulo 14.5 del Acuerdo relativo
las ADPIC, y rebasa la norma de veinte afios impuesta por la Convenci
de Roma.
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I. INTRODUCCION

En un mercaa aldeanoo provincial, @ donde el alimento y las mercan-
cias se intercambian, el derecho sdlo necesita decidir las controversi
acerca de cual es la propiedad de una pergandl e la propiedd de

los otros. En el mercado mundial, en donde se explasamnavaciones
tecnologica y la creacién de los medios de comunicacion, la situacién
llegaaser mucho mas compleja. Aquis layes nacionals einternacio-
nales establecen sélo fronte@onceptuales alrededde k propiedad
industial, literaria y artistica. Si los tribunales vacilan al aplicar tales
derechos, quedamos ena inseguidad de qué estamos comprando y
vendiendo.

Desde el siglo XIX, las Convermmes dePaiis y deBerna han regu-
ladolas posbhilidades ddas leyes de propdad intelewal. El régimen
Paris-Bernatrgjo seguridad aun mercado que seexpando desde Europaa
casi todoel mundo. Acualmente, a final del siglo XX, las regodaciones

*  Titulo original “ Intellectual Property in the Word Marketplace: Impact of TRIPS Dispue
Resdution? .

1 Abogado deLos Angdes,Cad.; profesoradjunto dela Uriversty of TheSouttern Cdifornia
Law Certer. Una ersién anterior de esta poenda fue presemadaen la conferercia sobe Intellectual
and Industial Propety “ Objetives and Stetegies” quela E.C Comrission orgnizé en Aeres el
11- 13abril del afio de1994. Agedezco al profesor Fangds Dessemorst y David Vaver asi como a
Catherine Feld suscomenariossobrelosarteriores boradores deesta ponertia. También agradezco
a Mary E. Footr, Jacques J. Goilin, Marybeth Peters, el dodor Jérg Rinbathe y el profesor JH.
Reichman pa dedcar sutiempo paradiscutir lainiciativa TRIPS.
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en el seno del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, el GATT, he
derivado en un acuerdo sobre los aspectos relativos al comercio de la p
piedad intelectual, llamado TRIPS. Hoy me propongo examinar con ust
des: cOmo podria ser mejor aplicado el acuerdo TRIPS a la propiedad |
telectual en el mercado mundial.

Las disposiciones de Paris y Berna se incorporaron dentro del Acue
do TRIPS para establecer sus patrones bésides. de la esencia del
problema surge otro: ¢,como se refiere el régimen Paris-Berna al acuel
TRIPS? Analizaré la iniciativa TRIPS en tres etapas: primero: estudiar |
crisis que ha pasado el régimen Paris-Berna; segundo: criticar al acuer
TRIPS como una respuesta parcial a esta crisis; tercero: preguntar cé
interpretar los términos abstractos de Paris-Berna, los cuales colocan
patrones TRIPS en frente de esta crisis. De esta manera, se aborde
conflictos concretos que ilustran las tensiones entre los regimenes Pal
Bernay TRIPS.

Il. LA CRISIS DELREGIMEN PARIS-BERNA

La actual crisis empezd a pesar de las buenas intenciones. Los leg
ladores respondieron al progreso en los medios de comunicacion y, en (
neral, a la tecnologia.

Por un lado, los legisladores tratan de fomentar la inversion, al prote
ger la innovacién y la creacion; por otro, buscan mantener la competenc
abierta al evitar monopolios legales. Si se considera aisladamente a c:
uno de los nuevos derechos nacionales, podrian aplicarse en un merci
local sano; sin embargo, tales nuevos derechos amenazan con la fragm
tacion de la propiedad intelectual en el mercado muhdial.

2 Acuerdo sobre los Aspectos Relativos al Comercio de los Derechos de la Propiedad Intele
tual, Incluyendo el Comercio Respecto de los Bienes Falsos (MTN/FA II-AIC)(ADPIC o bien por sus
siglas en inglés TRIPS).

3 Idem en los articulos 2(1) y 9 (1), ya que el Acuerdo TRIPS solamente se refiere a la Cor
vencion de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y su Acta de Estocolmo (14 de julio
1967) (Paris) y a la Convencién de Berna para la Proteccion de los Trabajos Literarios y Artisticos
su Acta de Paris (julio 24 de 1971) (Berna), s6lo estos Actos son referidos a continuacion. En re
cién con los textos de estos tratados ver: Zweigert, Konrad & Jan Kropholler (edBonasgs of
International Uniform LawsSijthoff, 1973, vol. 3, en E325 y E301.

4 Para un analisis sistematico de estas tensiones, ver Reichman, J. H., “The TRIPS Compon
of the GATTs Uruguay Round: Competitive Prospects for Intellectual Property Owner in an Integra
ted World Market” 4 Forham Intellectual Property, Media & Entertaiment Law Joufi893), p171.

5 Sobre el analisis de tal proliferacién, ver: Reichman, J. H., “Legal Hybrids Between the Pa
tent and Copyright Paradigms”, in Korthals Altes, Williamét.al. (editores))nformation Law To
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Consideremos el ejemplo de los derechos sobre el disefio de circuit
integrados. Al ser pionero, de los derechos sobrehips Estados Uni-
dos tuvieron que decidir sobre qué bases extender dichos derechos a
disefios de origen extranjero. Esto requirié reciprocidad; es decir, gt
otros paises protegieran los disefios estadounidenses sobre las mismas
ses concedidas por su propia ley. Los otros paises pudieron haber resp
dido: “Estos derechos sobre Idsipsprotegen una especie de modelo de
utilidad electrénica o por lo menos, otorgan a sus titulares recursos cont
la competencia desleal, ya que, en cualquier caso, constituyen propiec
industrial en el sentido amplio de la palabra, bajo la Convencién de Par
ellos son sujetos de trato nacional”.

Este procedimiento no tuvo éxito, y se ha observado que este nue
derecho esta fuera del régimen clasico de Paris-Berna.

¢, Qué pasa cuando un derecho cae fuera de este régimen? Se vio, €
ejemplo que se acaba de dar, la tentacion de regresar al primitivo tipo
reciprocidad, a la reciprocidad material. Antes de las convenciones de F
ris y Berna, los paises frecuentemente acordaban uno con otro: conce
derechos a innovaciones o creaciones originadas en algun pais, o er
proporcion que se les concedia a las que se originen en el propio.

En consecuencia, un pais podria otorgar diferentes niveles de prote
cién para innovaciones tecnoldgicas competitivas o creaciones de medi
de comunicacién, dependiendo de la relacion que tuviesen con los paises
origen de estas innovaciones o creaciones. Asi, el valor de los produc
intelectuales competitivos podria variar en el mercado de este pais, cor
en los mercados nacionales, dependiendo de su origen. Por supuesto, s
namero suficiente de paises lo acepta, siempre es posible desandar los
sos dados en Paris y la Union de Berna para lograr el trato nacional.
otorgar el trato nacional, cada pais aplica sus propias leyes a los misi
productos intelectuales originados en cualquier pais en dicha Union.

ward the 21 Century, Kluwer, 1992, 325; Geller, Paul Edward, “New Dynamics in International
Copyright” (1993),16 Columbia-VLA Journal of Law & Arts 46ttaducido a: (1993 Les cahiers
de propieté intellectuale 331(1993)GRUR Int. 526

6 Para un recuento critico desde una perspectiva europea, ver Cohen Jehoram, Herman, “
European Commission presured into a ‘dis-harmonising’ Directive on chip protection” @LE8i7)
ropean IntellectuaProperty ReviewWEIPR) 35.

7 Sobre una relacién de la evolucion a partir de la reciprocidad material al tratamiento mate
rial, ver: P. Ladas, StepheRatents, Trademarks, ariRelated Rights: National and International
Protection Harvard Univ. Press, 1975, vol. 1 cap. 3-11; Ricketson, $amBerne Convention for
the Protection of Literary and Artistic Works886-1986, Univ. of London and Kluwer, 1987, part. I.
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Debemos ahora abordar una teoria ampliamente aceptada: el prin
pio de la territorialidad de la propiedad intelectual. Territorialmente, e:
dificil localizar el origen de los productos intelectuales o la infraccion a I
propiedad intelectu&lLos grupos de investigacion con mayor frecuencia
desarrollan inventos en colaboracién con muchos paises al mismo tiem
dentro del marco de las corporaciones multinacionales o de los conse
cios. Los autores colaboran, cada vez mas, dentro de las redes de comi
cacion mundial, y crean trabajos que a su vez son susceptibles de trans
sién instantdnea por medio de dichas redes. Pongamos un ejemplo,
campo de las marcas comerciales: la compafiia NIKE queria tener .
marca comercial unida a la ropa que usaban los atletas olimpicos en B
celona en 1992. Una empresa espafiola habia previamente registradc
nombre de “NIKE” como una marca en Espafia y entablé una demanc
para evitar que la empreSidKE Companyusara este nombre en Barcelo-
na. El tratamiento nacional, al sujetar a NIKE al previo registro en Espe
fia, resultaria precisamente como si fuera nacional. Pero, ¢esta estri
prioridad territorial imposibilitaria la diseminacion de una marca global~
Eso, en cualquier evento, precisamente en donde NIKE queria televis
su marca fuera de los juegos olimpitos.

La dificultad creciente de localizar tales factores en cada territorio h
multiplicado las consecuencias. Para empezar, la reciprocidad, si ella
mita proteccion al nivel otorgado en un pais de origen, requiere la local
zacion del hecho de innovacion, creacion, o primer uso en tal pais. Si 1
hecho ocurre en los limites nacionales, por ejemplo, mediante la copr
duccién en diferentes paises al mismo tiempo, la seleccién de cualqui
pais de origen resultard por lo menos parcialmente una ficcion lege
Ademds, para saber en qué pais demandar el tratamiento nacional,
necesita saber en qué territorio nacional ocurre la infraccidon de la propi
dad. Supongamos, por ejemplo, que un pirata introduce un trabajo lit
rario o artistico ajeno, en una red de telecomunicacién global. El propie

8 Para casos dificiles en patentes y las leyes de derecho de autor, ver Stander, Dieter, “Pa
Infringement in Export Trade-the Vulnerable Combination Patent” (19T&e&ational Review of
Industrial Propertyand Copyright Law (II§ 491, and “Patent Protection in Extraterritorial Areas
(continental Shelf, High Seas, Air Space, and Outer Space)” (Z976)47Q Geller, Paul Edward,
“International Copyright: An Introduction”, 3 (1) (b) en Geller, Paul Edward and Melville B. Nim-
mer (editores)/nternational Copyright Law and Practicdlatthew Bender & Co., revisada hasta
1993.

9 Ver America Nike c. Amigo; sentencia del 10 de diciembre de 1993, apelacion no. 325/911
primera instancia no. 9, seccion 1, Barcelona (caso decidido sobre otras bases, notablemente la ca
lacién de la marca anterior).
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tario o titular no podra estar seguro en qué pais o paises hacer valer
derecho de autor; tomar como punto de referencia el lugar de introdu
cién o de acceso a la red, o ambos. Finalmente, el juez podria dudar so
gué leyes y qué pais debe escoger para decidir el caso. Todos estos nt
gordianos pueden evitarse imponiendo los mismos derechos para cu
quier propiedad en muchos paises al mismo tiempo. Esto lo empezarol
hacer las convenciones de Paris y Berna, al establecer derechos minir
para las propiedades intelectudles.

Ahora, en la practica, Europa esté resolviendo estos problemas den
del Mercado Comun. No hay duda de que la armonizacion de la propit
dad intelectual con las reglas de la seleccidn de la ley ayudan a constr
un bloque comercial, pero no necesariamente para integrar ese blog
dentro del mercado mundial. Estados Unidos ha aplicado las leyes fede
les de patentes y de derecho de autor desde el inicio, y mas recienteme
la Ley de Marcas, a través de un amplio mercado continental en las Gl
mas dos décadas. Europa necesita dejar de ver el proceso de revisior
Paris o Berna para armonizar la propiedad intelectual dentro de la com
nidad, lo cual se esté efectuando con sus propios mecanismos legales.
europeos también han empezado a proponer para su discusion la ope
cién de las convenciones entre los Estados miembros.

Recordemos también que los Estados nacionales europeos origin
mente incluyeron a sus colonias dentro de las Uniones de Paris y Ber
En este siglo, los paises que fueron colonias europeas empezaron a dt
sobre si el régimen Paris-Berna servia a sus intereses. Asi, las tensio
Norte-Sur empezaron a surgir, en ambos lados del Atlantico, sin menci
nar los nacientes poderes econémicos del Lejano Otfente.

10 Ver Ladaspp. cit, vol. 1 de la pp. 233, 272-275; Rickersop, cit, pp. 142-143, 267-269.
Para un andlisis de las futuras necesidades sobre tales derechos, ver Geller, Paul Edward, “The |
versal electronic Archive: Issues in International Copyright” (1284)C 54 en 55-56.

11 Ver por ejemplo, Independent Television Publications,vLidommunity Commission, sen-
tencia de 10 de julio de 1991, casos conjuntos T-70/89, T.-69/89 y T-76/89, CE corte de prime
instancia (1991) €ommon Market Law Repof€MLR) (Antitrust Reports) 745, pp. 773-776 (Ma-
gill TV Guide) (en caso de conflicto con la Convencién de Berna; el derecho de la CE prevalece
entre los Estados miembros de la CE, Phil Collinmtrat. Handelsgesellschaft mbH, juicio de 20 de
octubre de 1993, casos conjuntos C-92/92 y C-326/92, Corte de Justicia de la CE (1993) 3 CML
773 (trato nacional en toda la CE para todos los nacionales de la CE, sin necesidad de invoca
convencion internacional como una base para tal tratamiento).

12 Ver Winham, Gilbert R.The Evolution of International TradggreementsUniv. of Toronto
Press, 1992 a 93 (cambio en las negociaciones del TRIPS “de una confrontacién Norte-Sur a c
Norte-Norte”).
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Con esto se llega a la cuestion central: ¢como debemos enfrentar €
rompimiento, esta crisis del régimen internacional de la propiedad inte
lectual?

I1l. ¢ LA REGLOBALIZACION EN EL ACUERDO TRIPS?

En diciembre del afio pasado concluyeron las negociaciones de
Ronda Uruguay del GATT. El Acta Final incluy6 el acuerdo sobre los as
pectos relativos al comercio de la propiedad intelectual. Este acuerc
TRIPS intenta reglobalizar el régimen internacional de diferentes manere
Intenta unir a la mayoria de los paises, cubrir mucho del campo de la pr
piedad intelectual, y establecer sanciones por la violacion de sus términe
Los adjetivos tales como “mayoria”’ de los Estados y “mucho” del cam
po, sin embargo, contradicen el éxito incompleto de esta iniclativa.

El Acuerdo TRIPS llena algunos vacios en el régimen Paris-Berna. P
ejemplo, el vacio relativo a los circuitos integrados con provisiones tomad:
de otro tratadé* Nétese que uso la palabra “vacio” en su mas amplia con
notacion, por ejemplo, que el término italidacunao el francésacune Por
“vacio” quiero decir cualquiera y todos los puntos abiertos de la ley, au
aquellos derivados de la problemética, y de los conceptos bésicos tales cc
la territorialidad. EI Acuerdo TRIPS no constituye un régimen totalmente
nuevo que sistematicamente llene todos los vacios dejados abiertos po
sistema antiguo. Antes bien, remienda las nociones de los acuerdos de P
y Berna como piezas de repuesto tomadas de maquinas obsoletas; para
una idea de como el Acuerdo TRIPS mezcla diferentes tipos de una maq
naria conceptual, puedo mencionar a Descartes con la referencia paralela
profesor Petersmann a Hobbes en este corifexto.

13 Ver Reinbothe, Jorg, y Anthony Howard, “The State of play in the Negotiations on TRIPS
(GATT/Uruguay Round)” (1991% EIPR157, esp. p. 158 (el objetivo de “un acuerdo general sobre
todos los aspectos internacionales importantes sobre la proteccién de propiedad intelectual”), c
Roichman, “The TRIPS component of the GATT’s Uruguay Roulat’ ¢it, esp. pp. 179-180 (sub-
sistiendo “disposiciones provisionales, no puestas a prueba, unas pocascseraey muchos pre-
textos en el proyecto final”).

14 Ver TRIPS, art. 35 (Tratado de Washington sobre Propiedad Intelectual respecto a los circt
tos integrados).

15 Ver Petersmann, Ernst-Ulrich, “Posibilities and Problems of making GATT Rules Effective
in Domestic Legal Systems”, en: Petersmann, Ernst-Ulrich y Meinhard Hilf (editdtes)New
GATT Round of Multilateralrade Negotiations, Kluwef 988, pp. 33 a 51 (“Las reglas de comercio
internacional encuentran su razén en el deseo de la gente para transformar la guerra hobbesian
cada uno contra todos dentro de la cooperacién mutuamente benéfica e incrementar su bienestar |
vidual y nacional a través del comercio internacional”).
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Por una parte, las convenciones de Paris y Berna, ambas, protec
productos abstractos, intelectuales (productos cartesianos, estoy tentac
decir) de sujetos privados. Estas convenciones constituyen un régimen
derecho internacional privado que asegura respeto por los intereses de
propiedad en estos productos a través de las fronteras nacionales. |
otro lado, la organizacibn mundial del comercio al aplicar el Acuerdc
TRIPS, entre otros, impondrd una tregua en una guerra general, u
guerra hobberianaiC) de uno contra todd$.En este régimen de dere-
cho internacional publico, los paises tratan de evitar las guerras come
ciales dentro de sus fronteras nacionales con una amplia tregua; ¢
embargo, si un pais rompe esta tregisaa visotro, esto abre el cami-
no a nuevas medidas bélicas contra el mismo. Aqui llegamos a la ese
cia del problema: las disposiciones de Paris y Berna no significan |
mismo en el universo abstracto cartesiano de la propiedad intelectu
gue en el concreto mundo hobberiano de guerras comerciales y tr
guas. Los tribunales nacionales podrian interpretar estas disposicion
en forma diferente a como lo hace el TRIPS, lo que resultaria en L
choque entre el derecho publico y privado internacional y el derech
internacional de la propiedad intelectifal.

¢En doénde se encuentra el origen de este peligro? No en la distinci
entre el derecho internacional publico y privado. En principio, el derech
internacional publico y privado deben reforzarse, uno atda.los sis-
temas liberales de derecho internacional privado, los particulares pued
comprar y vender sus propiedades libremente a través de los limites r
cionales. Un sistema liberal de derecho internacional publico podria ev
tar que los Estados nacionales usen medidas comerciales para interfe
tal libertad en el mercado mundial. El peligro no se encuentra en la just
ficacion minima para proteger la propiedad intelectual; es decir, para as
gurar un mercado estable para las innovaciones tecnolégicas y la creac
de medios de comunicacion, estos productos deben ser protegidos cor

16 Por ejemplo, las guerras comerciales previas al GATT, ver Wirdraweit., cap. 2.

17 Ver Kikenstscher, Wolfgan, “GATT Principies and Intellectual Property Protection”, en Be-
rer, Friedrich-Karl and Gerhard Schricker (editor€)\TT or WIPQ@ New Ways in the International
Protection of IntellectuaProperty, 1IC Study No. 11, VCH Verlagsgesellschaft, 1989, pp. 99, y 119-
126 (la necesidad de evitar las normas conflictuales en el régimen en Paris-Berna y TRIPS), Ulric
Hanns, “GATT: Industrial Property Protection, Fair Trade and Developmight’pp. 127, y 138-

146 (posibles incoherencias entre diferentes niveles de TRIPS y sanciones modernas de los TRIPS

18 Ver Petersmanroc. cit, p. 38. Sobre los intereses privados son el punto en cuestion en cas:
del derecho internacional publico, ver Lanterpacht, Hefidah Development of International Law in
the International CourtPaeger, 1958, pp. 31-33.
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la malversaciéd? Regresando al ambito del mercado provincial, si ahi nc
se respeta la propiedad, si ellos tomaran por su voluntad los bienes y
llevan consigo, ninguno vendra a comerciar a dicho mercado provincial.

Por lo tanto, el Acuerdo TRIPS impone medidas que, por lo meno:s
intentan prevenir a los piratas de la invasion de la propiedad intelectu
en cualquier lugar en el mercado mundial. Mas bien, existe la dificulta
de modelar derechos de propiedad intelectual en un nivel éptimo, pa
fomentar la inversion sin obstruir la competencia. El profesor Lehman
dice que tales derechos deberan servir como “restricciones a la comy
tencia a fin de promover la competencid”.

Asi, una cosa es llenar vacios en los niveles globales de proteccié
vacios, por ejemplo, en los cuales los piratas encuentran paraisos, y lle
los vacios en los niveles de proteccion ya legislados en las leyes nac
nales y los tratados internacionalesos negociadores del TRIPS cons-
truyeron el consenso con base en lo que representaba el régimen Pa
Berna. Desafortunadamente, no es del todo claro el consenso que f
TRIPS. ¢Esta limitado a las categorias de derechos que los Acuerc
TRIPS enumera, o se extiende al ajuste de niveles de proteccion en
futuro? Ello es importante para saber qué tan lejos pueden llegar los |
neles del TRIPS para resolver disputas entre los Estados miembros,
como conocer los principios que pueden guiarlos por el camino. Los pi
neles del TRIPS, limitados a los estandares que representan la propiec
intelectual en los actuales niveles, podrian entramparse en muchos vac
dejados en el actual Estado de derecho. Las convenciones de Parisy E
na comparten los mismos principios de solucion de los conflictos de leye
y adhieren la proteccion en el futuro al trato nacional reforzado por dere
chos minimos. El antiguo GATT observa principios parecidos, pero €
Acuerdo TRIPS no los aplica uniformemente a la propiedad intelé¢tual.

19 Para esta justificacién en la iniciativa TRIPS, ver Goilin, Jacques J., “GATT-A View from
the United States” (1989% Canadian IntellectudProperty Review275. Para un andlisis sobre la
posibilidad de deslindar esta justificacion de otros niveles de proteccion, ver Weiss, Frield, “TRIP
in Search of an Itinerary: Trade Related Intellectual Property Reights and the Uruguay Round Neg
tiations”, in Sacerdoti, Giorgio (editor)jberalization of Services and Intellectual Property in the
Uruguay Round of GAT Bwitzerland, Univ. Press Fribourg, 1990, pp. 87, y 91-98.

20 Lehmann, MichaelThe Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and
Industrial Property(1985), 16 IIC 525.

21 Ver Ulrich, loc. cit, pp. 146-159 (riesgo de diferentes niveles de proteccion internacional a
través de diferentes circunstancias nacionales).

22 Comparar TRIPS, art. 1(2) (cobertura de “categorias de propiedad intelectual que estan su
tas a la secciéon 1 a 7 de la parte Il), articulos. 3(1) y 4 (tratamiento de la nacién mas favorecida y
trato nacional (excluidos por los derechos vecinos no ‘previstos bajo este Acuerdo’), y la nota a pie



LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCADO MUNDIAL 73

Se ha hablado de reciprocidad material en razén del principio de s
lucion de conflictos anterior al tratamiento nacional, ambos (la reciproci
dad material y el trato nacional) lo presuponen la doctrina antigua que
origen a la propiedad intelectual y se refuerza en cada territorio. E
Acuerdo TRIPS todavia tiene vestigios de esta doctrina, ya que el antig
GATT se refiere sobre todo al comercio de bienes materiales que siemy
pueden ser localizados territorialmente, en un lugar determinado de e:
mundo. En efecto, el Acuerdo TRIPS dedica muchas disposiciones al a
tiguo problema de control del tréfico indebido de los bienes que se mu
ven de un territorio nacional a otro. Sin embargo, esta perspectiva r
siempre corresponde a las formas mas volatiles de comercio, como es
caso del comercio de la propiedad intelectual o sendgios.

Un enfoque estrictamente territorial no nos permite confrontar la rec
lidad del siglo XXI. Ya desde ahora, en el Internet es donpecelart,
relevante para determinar la novedad de las invenciones, puede ser dis
tido a nivel mundial. El ejemplo de NIKE ilustra cémo las telecomunica-
ciones permiten que las marcas comerciales y de servicios puedan
usadas en compafias comerciales de cardcter transfronterizo. El Acue
Norteamericano de Libre Comercio, por lo menos, contempla recursc
contra los decodificadores piratas de sefiales de satélite que conteng
material protegido por la ley de derechos de &dtor.

El Acuerdo TRIPS en el umbral del siglo XXI, nos plantea la siguien-
te cuestion: ¢cémo podria ser enfrentado a este futuro, que pronto s
una realidad?

de pagina nimero 3 (“La proteccion debe incluir materias que afecten”); Paris, arts. 1(3)
2(1) (“tratamiento nacional para la propiedad industrial” entendido de su sentido amplio con re:
pecto a “las ventajas” que las leyes “ahora conceden, o pueden, de agui en adelante concede
Berna, articulo 5(1) (tal tratamiento para los derechos de autor que las leyes de los miembros “ah
0 puede, en adelante, otorgar”) Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), art
1703(1) (“todos los derechos de propiedad intelectual”). Respecto de un comentario basado en
antiguo GATT, ver Drexl, JoseEntwicklangsmoglichkeiten des Urheberrechts im Rahmen des
GATT, Verlagsbuchhandlung, C. H. Beck’sche, 1990, parte 3.

23 Sobre el impacto de la experiencia institucional sobre cémo, bien o mal, en las naciones t
davia se aplican en distintas areas de servicio. Comparar Witt, Detlev, “Free Trade in Telecomunic
tions Services Under the GATT”, en Sacerdoti (editmp),cit, 133, esp. pp. 140-149 (ITU, agrega-
do el mercado a lo largo de las lineas territoriales, oposicion con el GATT MFN, tratamiento co
alcance extraterritorial) con Footer, Mary E., “GATT and the Multilateral Regulation of Banking
Services” (1993p7 The International Lawyemp. 343 y 357-359 (la dificultad de aplicar las nocio-
nes tales como “presencia comercial” en “el ambiente del mercado global en donde las institucion
financieras institucionales tienen una gran presencia”).

24 Articulo 1707 del TLCAN.
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IV. UN ENFOQUE A LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS DETRIPS

Hay perspectivas de corto y largo plazo para adaptar la iniciativ
TRIPS al futuro. A corto plazo, los paneles TRIPS deberan resolver |
disputas entre los Estados miembros; a largo plazo, el Consejo TRIPS |
visard el Acuerdo TRIPS. Debemos centrarnos sobre la solucion de co
troversias a corto plazo, y concluir con algunas teorias respecto de u
revision a largo plazo. Pero ¢los paneles TRIPS podran llenar los vaci
de la ley que ahora esta creando el régimen Paris-Berna?

¢, Qué tan frecuentemente tendran que funcionar los paneles TRIP
Al parece no necesitard de una teoria grandiosa de la jurisprudencia
los TRIPS, si los paneles no van a ejercitar sus poderes. Aqui la cuesti
es ver si en la practica los Estados miembros involucrados en una cont
versia, la negociaran a la luz de las decisiones que se espera de los ps
les de TRIPS® Asi, ellos tendran un interés vital en el alcance hipotético
del poder de decision del TRIPS. Para delimitar este alcance, hay q
considerar los puntos de vista opuestos: uno que propugna un alcance
nimo, y el otro, un alcance maxirfio.

Desde la perspectiva minimalista se alegara que los paneles d
TRIPS no tienen el poder de creacion de una nueva legislacion. De e
manera, un panel no tendria poder para llenar ningan vacio en el régim

25 Sobre un andlisis critico sobre la solucion de controversias, ver Hudec, Robert E., “Disput
Sttlement”, in Schoot, Jeffrey J. (edito§pmpleting the Uruguay Round: A Results-Oriented Ap-
proadi to the GATT Trade Negotiatigrisstitute for International Economics, 1990, p. 180.

26 Ver Hilfy, Meinhard, “Settlement of Disputes in International Economic Organizations:
Comparative Analysis and Proposais for Strenghthening the GATT Dispute Settlement Procedures
en Petersmann and Hilf (editoregp, cit, pp. 285 y 288-289.

27 Notar que, durante cinco afios los paneles so6lo pueden conocer de los asuntos relativos :
violacion de las “obligaciones” del TRIPS, pero no de cualquier medida de caracter no violatorio qu
tenga que ver con los “beneficios” del TRIPS. Se discute que las reglas sobre una demenda de
violacién requiere “cierta clase de poder legislativo: el poder para imponer nuevas cuasiobligacione
mediante un proceso de extension logica, del sentido, propdsito y politica de las obligaciones lega
ya contentidas”.

Hudec,loc. cit, p. 196. La experiencia sobre las demandas de no violacién, hasta ahora, han si
esbozadas por un nimero pequefio de controversias relativas a las concesiones comerciales he
esencialmente dentro del régimen GATT. Ver Petersmann, Ernst-Ulrich, “Violation-Complaints anc
Non-Violation Complaint’s in Public International Trade Law” (1994)German Yearbook of Inter-
national Law 175, pp. 220-226. Por lo tanto, pareceria arriesgado inferir del mero aplazamiento c
las demandas de no violacién cualquier limitacion que pudiera ser tratada en los paneles del TR
cuando se forman derechos incorporales del régimen auténomo Paris-Berna. Para conocer los ¢
rentes criterios sobre el posible impacto de este aplazamiento ver Reschmann, J. H., memoranc
(no publicado hasta el 1 de febrero de 1994), de acuerdo con su articulo “The TRIPS Component
the GATT is Uruguay Round'gc. cit
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internacional de propiedad intelectual. En efecto, en el acta final de
Acuerdo sobre Solucion de Controversias se establece que tales pane
“[...] no pueden adicionar o disminuir los derechos y obligaciones previs
tas en los acuerdo$®.Este lenguaje confirmaria la interpretacion mini-
malista de los Acuerdos TRIPS, limitandolo a los derechos que especi
camente incorpora o enumera. Respecto de esta opiniéon, los pane
TRIPS no podrian reconstruir los derechos como tales, sino sélo ajust
sus fallos a las circunstancias de cada #aso.

Una perspectiva maximalista alegara que los paneles del TRIPS est
destinados a crear derecho, para llenar los vacios que hacen incierts
actual legislacion. ¢Qué otra cosa puede generar un panel?: “segurida
prediccion al sistema comercial multilater&'Este lenguaje puede hacer
gue un maximalista compare la prohibicién de adicionar o disminuir lo:
derechos de los TRIPS con la limitacion que en teoria tienen la Corte E
ropea de Justicia de Luxemburgo, que decide sobre el “ejercicio”, pel
no sabe de la “existencia” de los derechos de propiedad intelectual. En
practica la Corte no ha sido limitada para crear nuevas leyes, y some
tales derechos a las necesidades del libre mercado europeo. De la mis
forma, los paneles de los TRIPS podrian crear derechos, en términ
comparativamente flexibles, que trasciendan las circunstancias en cu
quier casG?

De acuerdo con el enfoque minimalista, los paneles del TRIPS no p
drian ejercer influencia en la crisis del régimen Paris-Berna. En cambi
desde el enfoque maximalista, los paneles de TRIPS podrian ayudar
caso de crisis, pero no esta claro en qué medida. La analogia se refier
gue la ley supranacional europea puede afectar directamente los derec
de los particulares dentro del derecho nacional. En contraste, las decis
nes del TRIPS pueden, a lo mas, hacer responsables, internacionalmen

28 Acuerdo sobre las normas y procedimientos que regulan la solucién de controversic
(MTW/FA 11-A-2) (DSU), articulo 3(2).

29 Ver Long, Olivier,Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade Systbiithoff,

1985, pp. 61-64 (derechos sujetos a un “enfoque pragmatico”), con Reichman, “The TRIPS Comp
nent of the GATT’s Uruguay Roundlqgc. cit, pp. 258-263 (derechos pendientes de ser ajustados, en
virtud de “circunstancias especiales de cualquier pais en desarrollo”).

30 DSU, articulo 2(2). Sobre las criticas ver Pescafore, Pierre, “The GATT Dispute Settlemer
Mechanism lIts Present Situation and its Prospects” (18®3purnal of World Trade,p. 17-19.

31 Ver Korah, Valentine|n Introductory Guide to EEC Competition Law and PractiESC
Publishing Ltd, 4th ed., 1990, p. 157 (“Analiticamente, la existencia de un derecho consiste en toc
las maneras como puede ser ejercitado. Al decidirlo, una diferencia importante descansa sobre la
tincion de que no puede ser disefiada mediante un andlisis logico, la Corte cred un instrumento n
flexible para ello, a fin de desarrollar el derecho”).
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los Estados miembros por no poder asegurar los derechos de los parti
lares. Realmente, cada panel del TRIPS tendra que encontrar su pro,
nivel jurisdiccional entre las posiciones minimalistas y maximalistas, el
cada casé& Ahora bien, ¢ estamos autorizados a llenar o no este vac
particular de la ley en el caso que se presente? Y, en caso de que seaf
ble, ¢cdmo lo llenariamos? Actualmente, gran parte de los derechos
propiedad intelectual estan bien delineados, pero otros mas han sido os
recidos por lenguajes o conceptos legales dificiles. Un panel del TRIP p
diera preguntarse: ¢Qué tanto podremos aclarar los derechos, interpret
do las disposiciones legales o los tratados? ¢En donde coinciden ést
Tal como ocurre con las disposiciones de Paris y Berna, se deben int
pretar, por supuesto, para alcanzar propdésitos corftines.

Recordemos la distincion entre los vacios globales de proteccion
los vacios en los niveles de proteccidén. Por ejemplo, a diferencia d
TLCAN, el Acuerdo del TRIPS es omiso sobre los decodificadores qu
permiten el uso de las sefiales de telecomunicacion codificada. Sin e
bargo, el Acuerdo del TRIPS incorpora el articulo 11 bis de la Conver
cién de Berna, que asegura generalmente el derecho de autorizar la di
sién y la cabledifusion de trabajos. Al interpretar esta disposicion ul
panel del TRIPS no necesita hacerlo como lo hace el caso-derecho
Berna; en el pasado solo los tribunales nacionales se referian a los ca
antiguos de derecho, al aplicar las mismas disposiciones a nuevo¥ caso
Supongamos que, en este caso, los decodificadores piratas se fabrique
vendan en un pais, pero sean usados en otro pais, y que ellos decoc
quen transmisiones hechas por satélite desde otro pais. Traigo este c
porque él probaria si el Acuerdo del TRIPS necesariamente presupone
vieja doctrina de la territorialidad o podria ser interpretada para trascel
derla. El objetivo de los TRIPS de eliminar paraisos, en cualquier luge
del mundo, para los piratas podria argumentarse para justificar los rect

32 Respecto de la estrecha relacion entre el alcance de la jurisdiccion y el alcance de las de
siones sustantivas en el derecho internacional publico, ver Laufermacbit,, pp. 33-35, caps. 6 y
12.

33 Atrticulo 31 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aft.\8djo-
ros, Feroucles conventios internationales en matiére de droit pfagdlone, 1976, vol. 1, pp. 233-
258 (en caso de conflicto entre tratados, las disposiciones aplicadas, para dar “una efectividad 6
ma” a sus propdésitos comunes).

34 Vere. g.“Ciné Vog Films (CODITEL, sentencia del 19 de junio de 1975, Tribunal de 1la.
Instancia, Segunda Sala, Bruselas” (18&Revue Internationale du Droit D’auted24 (el art. 11
bis es el fundamento para controlar la retransmision por cable en Bélgica de la television transmiti
desde Alemania).
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sos transterritoriales. Al mismo tiempo, un panel del TRIPS indagaria
tales recursos afectaran negativamente el nivel de protéecion.

Supongamos que ocurre lo mismo entre dos miembros del TLCAN
Sujetos a advertencias, ellos tendran la opcion de llevar cualquier contr
versia al medio de solucion, ya sea el GATT o del TLCAN, pero, ¢qu
pasa con el procedimiento del TRIFSSi el asunto puede ser resuelto
por el Acuerdo del TRIPS, dependeria de la interpretacion dada a las d
posiciones relevantes de Berna que el Acuerdo incorpora. Obviamente,
el caso hipotético que se postula, el problema de interpretacion seria jt
gado si el demandante opt6 por la solucion de controversias en el mar
del TLCAN que, como ya se menciond, tiene disposiciones especifice
sobre la materia. Sin embargo, esta opcion tiene una disposicion especifica
bre la materia; no obstante, esta opcion es cuestionable si cambiamos
geramente la hipotesis: supongamos que no es una cuestion de sefale
un programa transmitido por satélite, sino de un trabajo codificado que |
sido diseminado sobre una red de cable y retransmitido o usado por
pirata sin el consentimiento del titular del derecho de autor. Pienso en |
casos que facilmente pueden surgir en cualquier canal multiple, de ul
red de cable digital, que ahora se denomina “autopista de la informacior
y que tiene por objeto la difusion de las creaciones en los medios de ¢
municacion en una escala continental. En tal caso, podra ser mas prude
basarse en la amplitud del articulo 11 bis de la Convencién de Berna, i
corporado tanto en el Acuerdo TRIPS como en el TLCAN, en lugar d
una disposicion limitada a una “sefial de satéfite”.

Antes de terminar, adelantaré algunas opiniones generales sobre
poder de decisién de los TRIPS. Para empezar, el Acuerdo del TRIP
aunque subsecuente a las convenciones de Paris y Berna, no puede d

35 Ver BBC Enterprises Ltd U. Hi-Tech Xtravision Ltd (1992¢ports ofPatent Casesl67,
pp. 195 (la Camara de los Lores afirma la responsabilidad del Reino Unido por el comercio extrater
torial, en el caso de decodificadores no autorizados), esp. p. 202 (Lord Brandon nota que “si las le:
que proveen dichos remedios fueran limitadas a los decodificadores para uso doméstico, ellos fa
mente podrian “ser evitados por decodificadores fabricados”, en un pais y vendidos en otro, ¢
Canal Plus GE. Orden de 18 de diciembre de 1986, Tribunal Cantoral de Vaud, Corte Civil, 198
Revue Suisse de la Propieté Industrielle et du Droit d’Autgur257-262 (demanda provisional con-
tra decodificadores no autorizados en el &mbito del Copyright, al actor “no transmitiendo en Suiza
al demandado no efectuando ninguna comunicacion publica” alla).

36 Articulo 2005 del TLCAN. Para comentarios y advertencias ver Winham, Gilbert R., “Dis-
pute Settlement in NAFTA and the FTA” en: Globerman, Steven and Michael Walker (editores)
Assessing NAFTA: A Trinational Analysi&ncouver, the Fraser Institute, 1993, pp. 251-259-260.

37 Articulo 1707 del TLCAN. Para un andlisis sobre la necesidad de codificacion en tal sistem:
ver Gellev, “The Universal Electronic Archive: Issues in International Copyrilgiat’¢it, pp. 59-63.
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se que deroga los derechos privados que dichos tratados asédusian.
los paneles del TRIPS no pueden reducir el derecho de la propiedad in
lectual a los derechos a el “mas bajo denominador comun” de proteccic
mundial; este método podria llevar a la derogacion de derechos privad
disponibles en los mas altos niveles. Aun mas, los paneles deben evi
considerarlo de acuerdo con los estandares internacionales de TRIPS
interpretarlos puramente en términos de leyes nacionales para ser juz
dos bajo estos estandafefor ejemplo, el marco juridico, y menos auln
el nombre dado localmente a un derecho, no dependeria de si es proj
dad industrial o sujeto de derecho de autor a los requerimientos
TRIPS, o incorporado al régimen Paris o Berna.

Finalmente, los paneles del TRIPS no deben olvidar que los tribune
les nacionales deben interpretar los textos de las convenciones dentro
méas amplio contexto de las leyes nacionales, particularmente leyes col
titucionales, en algunos casos mas importantes que las leyes de propiel
intelectual. Desafortunadamente, con frecuencia los paises integrantes
TRIPS encontraran pocas decisiones judiciales que se puedan conside
como paradigmas de como entender la propiedad intelectual en més a
plios contextos legales.

En los paneles del TRIPS hemos creado una maquinaria poderosa
solucion de controversias, aunque no podemos predecir como va a ft
cionar. Ademas, el nuevo TRIP ha sido construido con base en el régim
legal mas maduro de Paris-Berna, creado hace mas de un siglo. Si los
neles del TRIPS se ajustan al espiritu de este régimen, entonces podel
ser optimistas; si no, respecto del comportamiento de nuestros panel
por el temor que podria inspirar a todos los Estados miembros, se pert
rian incentivos para someterle sus controversias, si ven que los paneles
los TRIPS probablemente no llenan los vacios de una ley relevante. L
Estado miembro ofendido pudiera muy bien recurrir a acciones unilater:
les en una disputa sometida ante los paneles del TRIPS, en donde é:

38 Ver articulo 19 de la Convencion de Paris y articulo 20 de la Convencion de Berna (el Trat:
do no puede “contravenir o contrariar a” las disposiciones de Paris o Berna, respectivamente). P
comentarios, ver Majorosp. cit., vol. 1, pp. 313-315, 401-426, 432-438 y vol. 2, pp. 529-530.

NoTta que el articulo 30 de la Convencion de Viena, que regula la “aplicacion de la sucesion ¢
tratados relativos a la misma materia”, discutiblemente sélo se aplica en caso de ausencia de disf
ciones relativas a los tratados en cuestion. Ver SinclairTkenViennaConvention on the Law of
Treaties 2a. ed., Manchester Univ. Press, 1984, p. 97.

39 Ver Ulmer, Eugen, “The Droit de Suite” international Copyright Law1975)6 IIC 12

40 Ver Geller, Paul Edward, “Can the GATT Incorporate Berne Whole?” (1808JPR423.
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dudaran en resolver, por considerar la disputa fuera del mismo Acuer
TRIPS. Los Estados miembros, sin embargo, lograrian acuerdos de cc
formidad con un régimen global, si consideran que los paneles estan |
tos para llenar los vacios de la ley con la ayuda de jueces con principi
solidos. En palabras del profesor Jackson, podrian optar por una diplorr
cia de “poder-orientado” a una de “regla-orientatia”.

Los Estados-nacion, por su naturaleza, continuardn siendo criatur
hobbesianas. Cada una continuara defendiendo su voluntad arbitrar
mente, sin tomar en cuenta el derecho publico o privado, si es que es |
sible (recordemos que el objetivo de la incorporacion del régimen Pari
Berna dentro de los Acuerdos del TRIPS fue el de asegurar sancion
contra los Estados miembros, en caso de desviacién de este régime
Una vez que un Estado miembro sea acusado de desviacion, estaria te
do a argumentar que dicha incorporacion esté sujeta a esta o aquella
vertencias implicitas, lo que da al régimen un efecto diferente al que te
dria en un tribunal de derecho.

Esto es, cuando sus intereses lo requieran, los Estados miembr
suplicaran a los paneles del TRIPS sucumbir a la esquizofrenia de
coexistencia de las decisiones judiciales y las de los paneles TRIPS. ¢
embargo, permitanme cerrar con una nota optimista, asumiendo que |
paneles TRIPS no sucumbirdn a tales presitines.

En esto que admitimos es una consideracion optimista, ¢donde |
sistemas de resolucion de controversias TRIPS o del TLCAN podria
tomar el liderazgo?, ¢qué impacto a largo plazo podria tener esto sot
las transacciones de propiedad intelectual en el mercado mundial?

V. CONCLUSIONES

Conforme pasa el tiempo, los paneles del TRIPS decidiran mas y m.
casos. Por supuesto, las decisiones del TRIPS no formardn preceder
obligatorios de derecho internacional publico, mucho menos de derect

41 Jackson, John HRestructuring the GATT System Royal Institute of International Affairs
1990, pp. 49-54.

42 Perocf. ibid., esp. pp. 50-51 (es necesario distinguir entre la imposicion de la ley a toda cost
y el reconocimiento de las reglas que son evidentemente ilegales o una politica negativa o cuando
reforma de la regla se necesita urgentemente”).
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privado?? y aqui el stare decisis no se aplica dentro del derecho intern:
cional (ha habido cierta ambivalencia hacia cualquier “efecto de pre
cedente” de las decisiones dentro del viejo GATT). Ni tampoco ella
podrian ser sustituidas por la efectiva, sisteméatica revision de las conve
ciones que protegen la propiedad intelectual. Sin embargo, hasta cie
punto, la jurisprudencia de los TRIPS fomenta el régimen internaciona
los particulares tendrdn un marco mas claro y coherente para sus prop
transacciones sobre propiedad intelectual en el mercado mundial. Es
objetivo, supongo, provee el Ultimo criterio para la facultad de decisidl
de los TRIPS#

La jurisprudencia del TRIPS puede también contener informacion sc
bre la necesidad de correccion de la ley. La Corte de Justicia de la Corr
nidad Europea (CE), ocasionalmente ha sefialado aspectos concretos
incoherencias en la Ley Europea de Propiedad Intelectual. La comisic
ha tomado en cuenta estas observaciones para armonizar estas leyes
de promover el comercio en el mercado cofilros paneles del TRIPS
pueden ser aleccionadores en los casos mas dificiles, y tanto la Organi
cion Mundial de Propiedad Intelectual, como el Consejo del TRIPS he
rian bien en tomar en cuenta estas lecciones antes de proponer la revis
del tratadd®

Finalmente, deberian tomar en consideraciéon una limitacién basic
del TRIPS. Los paneles del TRIPS se centraran en el comercio; sin el
bargo, las leyes de propiedad intelectual, aunque ampliamente basadas
consideraciones econémicas, también estan motivadas por considerac
nes morale$’ Por ejemplo, como la propiedad intelectual estd muy desa

43 Verid., pp. 57, 67-69 (en virtud de queskare decisisio se aplica dentro del derecho inter-
nacional, ha habido cierta ambivalencia hacia cualquier “efecto precedente” del panel prevaler
dentro del antiguo GATT).

44  Ver McDougal, Myres S., Harold D. Lasswell y James C. Milldre Interpretation of
Agreements and World Public Ordéfale University Press, 1967, pp. 260-261 (“De aqui en adelan-
te, corresponde a las autoridades de la comunidad responsabilizarse por llenar los huecos median
aportacion de los elementos conocidos de conformidad con el modelo de expectacion a la luz de
objetivos del orden publico”).

45 Por ejemplo, ver Jehoram, Herman Cohen y Bed Smulders, “The Law of the European Con
munities and Copyright”, esp. en 4, en: Geller and Nimmer (edito@s)ijt

46 Ver Reichman, “The TRIPS component of the GATT'’s Uruguay Rouied! cit., pp. 254-

258 (nuevo dialecto entre OMPI y TRIPS que afecta la revision de los tratados).

47 Para una reflexién de caracter comparativo sobre el tratamiento de la Comunidad Europ
sobre la propiedad intelectual, ver: Bernard, Edelman, “Droit communautaire: Droits d'auteur e
droits voising dans la libre concurrence”, 199%;s-classeus: Propiéte litteraire et artistiquascs.
1810y 1820.
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rrollada y explotada mundialmente en las redes de telecomunicacion, |
aspectos de privacia, libertad de expresion y de acceso a la informaci
van a surgir. Los paneles del TRIPS podrian no ser competentes para

tar sobre dichos asuntéss.

48 Ver Mens, Werner, “GATT and Intellectual Property Rights-the International Law Frame-
work”, en Sacerdoti (editordp. cit, pp. 57, y 67-69. Para un andlisis de privacia y libertad de expre-
sién en las redes de telecomunicacion, ver Geller, “The Universal Electronic Archive: Issues in Inte

national Copyright”Joc. cit.,pp. 60-66.



ALGUNOS ASPECTG GENERALES ELA LEY
DE DERECHGs DE AUTOR DE ESTADGS UNIDOS
Y EL DESARROLLO CE LA PROTECCION
PARA LOS PROGRAMAS [E COMPUTACION

Leslie A. KURTZ

SUMARIO: |. Principios gnerales. Il. Idea/expresion, distin-

ciény doctrinas relacianadas Ill. Desarroll o de la proteccion

del derecho de autor para los programas de computatit La
estructura de los pogramas @& conmputacion.

I. PRINCIPIOS GENERALES

Al estalecer los pderesdel gobierno federa) la Canstitucion de Estados
Unidos expesamente incluy6 la proteccion del derecho de autora esta-
blecer que & Congreso tendra la facultad de “ promover el prareso de la
ciencia y las ares Utiles, mediante el aseguramiento tempora a los auto-
res e inventores del derecho exclossobre sus respectivos escritos y
descubimientos .2 Lo cual egablececiertos limites basos respectale
la proeccién que puedeer poveida por laLey de Derechosde Auor.
Obviamente, la protecion debe r tempora. Ademnss, € requisito de au-
toria significa que € trabajo protgido debe cumplir con un minimo de
originalidad.®

*  Titulo original “ Some @nera Aspects of U. S.Copyright Law andtue Developrrent of
Copyiight Progction for Computr Progams’ .

1 Profesoradela Universidad de Chfornia, Davis.

2 Articulo |, sccidn 8, dausulas.

3 Un autor hasido defnido como aquien dgo debesu origen;originador; el prodictor. Bu-
rrow-Giles Lithograplic Co.v. Sarony, 11 U.S. 53, 58 (1884). El&estar por oiginalidades bgo.
Un trabgo no necesta ser nuevo, altamente creativo o estticamente dractivo. Es suftiente que hya
sidocreado independertemerte y nocopiado de dra fuente. Para una discusion de los asfmscons-
titudondes deldercho deauor, ver 1 Nimner, Melville B. & Davd Nimmer,Nimmer @ Copy-
right, «c. 1.02-1.08 (1993).
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Sin embargo, esto no significa que los derechos se basen en el re
nocimiento de la calidad del autor como tal. La proteccién no se consid
ra un derecho natural derivado del acto de creacion. El derecho de au
en Estados Unidos concede derechos econdmicos, mas que morales.
primer propdsito es promover la creatividad y la diseminacion de los tre
bajos creativos, de tal manera que el publico pueda beneficiarse de la
bor de los autoresLa Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos h:
dicho que: “La filosofia econémica detras de la clausula que faculta :
Congreso para otorgar patentes y el derecho de autor es la conviccion
que la estimulacion del esfuerzo individual es la mejor manera de prom:
ver el bienestar publico, a través del talento de los autores e inventores
ciencia y artes utiles®.

Anthony Trollope lo expresé en forma mas breve: “quitele a los auto

res ingleses su derecho de autor, y usted tendrd, muy pronto, a sus aut
fuera de Inglaterra®.El derecho de autor otorga a los autores un incenti-
Vo para crear, al concederles el derecho exclusivo a beneficiarse y cont
lar ciertos usos especificos de sus trabafesto incluye cierto acuerdo.
El titular del derecho de autor recibe derechos exclusivos por un perioc
de tiempo como contraprestacion por crear el trabajo, en principio, y p¢
enriquecer el dominio publico una vez que el término del derecho de al
tor expira.

Proveer a los autores de recompensa, es s6lo una consideracion
caracter secundario, que no se encuentra en su propio derecho, sino e
finalidad de llevar a efecto los objetivos fundamentales del derecho c
autor. Es decir, los autores son recompensados al alcanzarse los objeti
fundamentales, que son estimular la creatividad artistica y poner a disg
sicibn de amplias capas de la poblacion la literatura, la musica y otr:

4 Ver Gorman, Robert A., and Jane C. Ginsh@gpyright for the Ninetiesl3-16 (ath. Ed.
1993) (quoting Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyrigt
Law 3-6 (1961)).

5 Mazerv. Stein, 347 U.S. 201, 219 (1954).

6 1 Trollope, AnthonyAn Autobiography142 (1883).

7 Estos derechos son, con ciertas limitaciones: (1) reproducir los trabajos registrados en cop
0 registros sonoros; (2) preparar trabajos derivados de los trabajos registrados; (3) distribuir copia
registros sonoros de los trabajos registrados al publico por la via de la venta u otra manera de tran
rencia de la propiedad, por renta o préstamo; (4) en el caso de trabajos literarios, musicales, drar
cos y coreogréficos, pantomimas, y peliculas y otros trabajos audovisuales, para interpretar el trab
registrado publicamente, y (5) en el caso de trabajos literarios, musicales, dramaticos y coreografic
pantomimas, y trabajos pictoricos, graficos o esculturales, incluyendo las imagenes individuales
una pelicula u otro trabajo audiovisual para la exhibicion puablica de dicho trabajo registrado 1
U.S.C. sec. 106 (1993).
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artes® El derecho de autor no esta disefiado para proteger la personalid
del autor. El no preserva la reputacion o el prestigio, sino de manera inc
recta, en la medida en que la exlusividad de los derechos concede a
autores los medios para controlar los medios por los cuales otros pued
usar sus trabajos.

Esta situacion legal no se modifica cuando Estados Unidos se adhir
a la Unién de Berna de 1989, al ratificar la Convencion de Berna. Est
Convencion requiere que los Estados miembros reconozcan ciertos de
chos morale8,pero no es autoejecutiva bajo la Constitucion y las leyes
de Estados Unidds.El Acta de Aplicacion de la Convencidén de Berna
(AACV), que fue adoptada con el objetivo de poner de acuerdo a la Le
de Derechos de Autor estadounidense con la de Berna, especificame
establece que las obligaciones impuestas a Estados Unidos por la C
vencion “sélo se pueden hacer efectivas de conformidad con una ley i
terna apropiada®} y que la ley interna de Estados Unidos, incluyendo la
AACV, “satisfacen las obligaciones de Estados Unidos al adherirse
la Convencidn de Berna y no se reconoceran o se crearan con tal propc
to mas derechos o intereséd’La Unica proteccion formal de los dere-
chos morales en la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos
encuentra en la seccion 106A. Esta seccion, adoptada en 1990, conci
derechos limitados de atribucion e integridad a los autores de una cate
ria muy limitada de trabajos de arte visual. Asi, los objetivos basicos de
Ley de Derechos de Autor en Estados Unidos se mantiene como se ¢
contraba antes de su adhesién a Berna.

La Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos provee un marc
gue regula las relaciones entre los particulares. Existen sanciones pen:
y sélo se usan en pocos caSoBero los particulares generalmente estan
en libertad de resolver cualquier conflicto sobre derechos, ya sea medic

8 Ver Twentieth Century Musie. Aiken, 422 U. S. 151, 156 (1975).

9 Elarticulo 6 bis establece que “Independientemente de los derechos de autor, y aun desp
de la cesion de dichos derechos, el autor conserva, durante toda su vida, el derecho de reivindice
paternidad de la obra y de oponerse a toda deformacién, mutilacién u otra modificacién de dic
obra, o a toda otra accién con relacién a dicha obra, en detrimento de su honor o reputacion”.

10 Berne Convention Implementation Act of 1988, Pub. L. No. 100-568 sec. 2 (1), 102 Stat
2853 (Oct. 31, 1988).

11 Id.en sec. 2 (2).

12 Id. en sec. 2 (3). La idea es que las leyes estatales y federales en tales areas como prive
difamacién, competencia desleal y marcas cubren suficientemente los derechos morales. Esto ha !
motivo de algunas discusiones.

13 Una violacion deliberada para lograr ventajas comerciales o ganacias financieras privadas
considera una violacion de caracter penal. 17 U.S.C. sec. 506.
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te negociacion o por la via de un proceso judicial. Los recursos legals
contra la violacion del derecho de autor incluyen el pago de los dafios
las ganancia¥los dafios legalés,a confiscacion o la disposicion de los
articulos infractore® y lasinjuctions,tanto temporal como final.

El recurso de lanjuction es muy importante y muy usado. Es normal
gue un actor en caso de violacion de un derecho de autor buscara t
injuction temporal para evitar que el demandado contintie con su condu
ta violatoria mientras el caso se litiga. Talgactionsestan autorizadas
especificamente por la seccion 502(a) d€dayright Acty son comun-
mente autorizadd$.Al decidir si se concede lajuction, los tribunales
analizaran la probabilidad de que el titular del derecho de autor venza:
el juicio (si un actor tiene probabilidades de vencer al demostrar la viole
cion del derecho de autor), si el dafio es irreparable, y si en el balance
los dafios que se puedan ocasionar, se inclina a favor del actor. En virt
de que generalmente se presume el dafo irreparable en el caso de
violacion de derecho de autor, el aspecto mas importante es la posibid
de que el actor venza en el juicio. Cuando concluya el juicio, en caso (
gue el actor venza, puede obtener, adicionalmente a un resarcimiento e
némico, undnjuction permanente que lo proteja de futuras violaciones, y
tal injuction se otorga sin costo.

Estos recursos son para los titulares del derecho de autor podero:
herramientas contra los infractores. El titular de un derecho de autor 1
necesita depender de ninguna agencia administrativa o persecutoria, s
debe buscar directamente auxilio en los tribunales; tampoco los tribunal

14 17 U.S.C. sec. 504 (b). Los dafios son aquellas pérdidas sufridas por el titular del derecho
autor como resultado de una violacién y las ganancias son aquellas recibidas por el infractor que
atribuibles a la infraccién. Una demanda exitosa obtendria el pago de ambos, es decir, de los dafi
las ganancias en la medida en que ellas no coincidan (las pérdidas por venta del actor pueden co
dir con las ganancias obtenidas por el demandado).

15 Los dafios estatutarios por la violacion de cualquier trabajo “es una cantidad, no menor ¢
500 délares o mayor de $20, 000, como el tribunal lo considere justo”. 17 U.S.C. sec. 504(c). Por u
infraccion deliberada, la corte puede incrementar la pena a una suma no mayor de 100,000 déla
Para un infractor inocente, la sanciéon se puede reducir a tanto como 200 tthl&escualquier
caso, el actor puede escoger entre recibir dafios y las ganancias. La posibilidad de un actor de obt
dafios estatutarios esta limitada por las disposiciones de la seccion 412 de la Ley de Derechos
Autor (Copyright Act).

16 17 U.S.C. sec. 503.

17 17 U.S.C. se. 502.

18 Ver 3 Nimmer and Nimmersupranota 2, sec. 13.06 [A]. Bajo las provisiones de la regla
65(c) de la Federal Rules of Civil Procedure, el titular del derecho de autor requerira otorgar u
seguridad (regularmente presentando una fianza) por cualquier dafio que el demandado pueda s
en el caso de que se determine que éste ha sido errbneamente inculpado.
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se apoyan en autoridad administrativa o persecutoria para decidir. La L
de Derecho de Autor contiene detalles sobre dichos aspectos, tales co
las formalidade€8 y la duracion de la proteccién. Sin embargo, algunas
de las mas basicas cuestiones, tal como la naturaleza de la inff&ccior
son un tanto generales, y en estas areas el derecho es creado por los
ces?! Los recursos poderosos que pueden ser obtenidos de los tribunal
sin participacion o interferencia de otros 6rganos gubernamentales, cor
tituyen una manera efectiva de desalentar la infraccion.

Il. IDEAJEXPRESION, DISTINCION Y DOCTRINAS RELACIONADAS

Tal como se sefialo anteriormente, el derecho de autor provee al au
con derechos exclusivos, con la finalidad de fomentar la creacién e inve
tir en la creacion. Sin embargo, estos derechos pueden ser costosos
incentivo para un autor puede crear una barrera para los demas. Todos
autores construyen sobre los trabajos de sus predecesores. Ellos no ci
de la nada, “sin ayuda, y sin instruccion de los pensamientos de %8tros”
Al excluir a los nuevos autores del uso de lo que existia anteriormente,
gue hacemos es disminuir su habilidad de transformar lo que ya existia
el mundo. Ademas, la libertad de imitar hace a la creacidon de nuevos tr
bajos menos costosos y aumenta la habilidad de aquellos que de otra r
nera serian incapaces de afrontar sus costos. Es importante alcanzar

19 A partir del 1 de marzo de 1989, fecha de la adhesion de Estados Unidos a Berna, se elimi
el requisito de la orden de natificacion y los trabajos ya no pudieron ser considerados del domin
publico por una ausencia de notificacion. Sin embargo, este cambio en la Ley sobre Derechos
Autor de EUA, no fue retroactivo. Si un trabajo entr6 al dominio publico antes del 1 de marzo d
1989, su derecho de autor se perdié y no se restituyé cuando la ley cambid. Sin embargo, hay
excepcion interesante, en la seccién 104A, que fue adicionadacpyaght Acten abril de 1994,
con el fin de cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Se refiere a que cualquier pelicula que primero haya sido filmada o publicada en ofr
territorio (es decir en México o Canadd) y cualquier trabajo incluido en tal pelicula, que haya caic
dentro del dominio publico en Estados Unidos, porque fue primero publicada en o después del 1
enero de 1978 y antes del 1 de marzo de 1989, con una inexcusable ausencia de notificacion, de
ser protegida por el derecho de autor por el término por el cual hubiera sido autorizado en el caso
que se hubiera publicado con la notificacion. Esta proteccion es efectiva un afio después de qu
TLCAN entre en efecto, y al final de ese afio, el titular del derecho de autor debe presentar a
Oficina de Derecho de Autor una solicitud pidiendo la restauracién del derecho de autor.

20 La Ley de Derecho de Autor habla en forma general de infraccion, diciendo que cualquier
“que viola cualquiera de los derechos exclusivos del titular del derecho de autor [...] es un infract
de los derechos de autor” 17 U.S.C. se. 501.

21 Por supuesto, aun las mas detalladas disposiciones estatutorias requeriran de interpretacié

22 Emersorv. Davies, 8 F. Cas. 615, 619 (C.C.D. Mass. 1845) (No.4,436).



88 LESLIE A. KURTZ

equilibrio entre los incentivos que los autores y los editores necesite
para producir y diseminar los trabajos de su autoria, y por otra parte
libertad que requieren para poder usar los trabajos protegidos previame
te por el derecho de autor para crear nuevos tratjajos.

Esta necesidad de encontrar un punto intermedio se refleja en la s
cién 102 de l&opyright Act la cual establece que “la proteccion del de-
recho de autor subsiste [...] en trabajos originales de autoria determina
en cualquier medio tangible de expresion [24]".

No obstante “el sistema, método de operacién, concepto, principio
descubrimiento, [...]Z> Es un principio basico del derecho de autor de
Estados Unidos que la proteccidn se extiende sélo a la expresion partic
lar de las ideas contenidas dentro de un trabajo, no a las ideas fhisma
Por ejemplo, un artista que pinta dos cardenales sobre la rama de un m
zano en floracion puede proteger la expresion inherente en esa fiinture
El artista puede prevenir a otros de copiar la manera en la cual los carc
nales y la rama del arbol estan pintados, pero no de pintar dos pajat
sobre una rama de un arbol, aun si ellos son cardenales, y aun si la ra
es de un manzano en floracion. Normalmente, una idea se puede expre
de diferentes formas. Si un autor pudiera controlar una idea, simplemer
al expresarla en una forma, la materia prima disponible para los otros &
tores se veria disminuida. La creatividad y el intercambio de ideas se v
ria impedido, en lugar de fomentarse. Las ideas en el trabajo de un au
son bloques de construccion béasicos, y se dejan sin proteccion a fin
evitar una indebida inhibicion en la creacion de los déas.

23 Ver 1 Paul Goldstein, Copyright, se. 1.1. “el dar mas derechos de propiedad que los que
necesitan para obtener la cantidad y calidad éptima en los trabajos, impondria costos a los usua
sin ningun beneficio compensatorio a la sociedad” (la nota a pie de pagina se omite). Al dar men
derechos de propiedad que los que se necesitan para apoyar su inversion daria a los usuarios
acceso, pero, socialmente hablando, menos cantidad y calidad de trdbajos”.

24 17 U.S.C. sec. 102 (a) (1993). Los trabajos de autoria incluyen, aunque no estan limitados
“(1) trabajos literarios; (2) trabajos musicales, que incluyen la letra de las canciones; (3) las obras
teatro que incluyen la musica de acompafiamiento (4) pantomimas y los trabajos coreogréaficos;
trabajos de esculturas, gréaficos y pictoricos; (6) peliculas y otros trabajos audiovisuales; y (7) grak
ciones de sonido'bid.

25 17 U.S.C. sec. 102 (b) (1993).

26 Mazerv. Stein, 347 U.S. 201, 207 (1954).

27 Ver Franklin Mint Corp.v. National Wildlife Art Exchange, 575 F. 2d 62 /3d Cir.), cert.
denied, 439 U.S. 880 (1978).

28 Para una detallada discusion de la distincion entre la idea y la expresion, ver Kurtz, Lesli
A., “Speaking to the Ghost: Idea and Expression in CopyrightMiami L. Rev(1993), p. 1221.
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Por las mismas razones, no solo las ideas, sino también las formas
expresion que fluyen de la légica y la necesidad de una idea, pueden et
desprotegidas por el derecho de autor. Esto se puede explicar, en pa
por la preocupacion que se deriva del hecho de que cuando una forma
expresion estd intimamente ligada a una idea, la proteccion de la exp
sion puede dar por resultado la concesién de una forma de monopolio ¢
bre una idea. Asgcenes a fairegtérmino que ha sido definido como “in-
cidentes, caracteres, escenas 0 cuadros que son aspectos que e
practica son importantes, o por lo menos patrones en el tratamiento de
tépico especifico® no estan protegidos. De la misma manera, cuandc
una idea y su expresion “emerge”, cuando cualquier uso de la idea ne
sariamente comprendera ciertas formas de expresion, los tribunales
decidido que copiar la expresion no esta prohifido.

La frasescenes a fairgrobablemente tiene su origen en el critico de
teatro del siglo XIX, Francisque Sarcey, quien la us6 por primera ve
para significar una “escena obligatoria” que permite al publico “prevel
el progreso de la accion [...J*;en el derecho de autor de Estados Unidos
significan escenas que son inherentes a lo que se esta repres&ntanc
Ciertas escenas son caracteristicas de un género, circunstancia o situa
histérica. Otras fluyen naturalmente del tema o de las circunstancias tr
tadas por el autor. Por ejemplo, en el reporte policiaco de un registro-crirn
nal en un vencindario de Nueva York, “son inevitables las descripciones
soborno, prostitucion, robo de bolsas y hostilidad vecinal a los ejecutc
res de la ley®® Hablar de huevos antropomorfizados es discutir de cosa
tales como estar en el lugar de un pollo al ser colocado en una caja de cal
y sentir su reaccion ante la posiblidad de ser revuelto g*iticha doctri-
na de idea/expresion fusidon es un vastago de la distincion entre ideas y

29 Alexanderv. Haley, 460 F. Supp. 40 (S.D.N.Y. 1978).

30 Ver, e.g.,Educational Testing ServicgsKatzman, 793 F. 2d 533, 539 (3d Cir. 1986); Her-
bert Rosenthal Jewerly Conp.Kalpakian, 446 F. 2d 738, 742 (9th Cir. 1971).

31 Archer, W.,Play-Making a Manual of Craftmanshjil47 (1960).

32 El juez Yankwich que introdujo la frase dentro del derecho de los Estados Unidos, dijc
“Cuando usted estéa tratando con una idea comin, no importa qué diferente tratamiento se le pu
dar, apareceran elementos comunes en ambos productos [...], pueden aparecer similitudes que
inherentes en una situacion. En francés se expresanscemes a fairees decir, escenas que deben
seguir una situacion concreta”, Yankwich, “Originality in the law of intellectual propetty”,
F.R.D, 457, 462 (1951).

33  Walkerv. time Life Films, Inc., 615 F. supp. 430, 436 (S.D.N.Y. 1985), affd , 784 F. 2d 44
(2d Cir.), cert. denied, 476 U.S. 1159 (1986).

34 Gibsonv. Columbia Broadcasting Sys., 491 F. supp. 583 (S.D.N.Y. 1980).
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presion. “Cuando una idea se puede expresar en pocas palabras, el d
cho de autor no protege esta expresion, ya que en caso de hacerlo, co
riria un monopolio de facto sobre la idé&’Por ejemplo, en un caso con-
creto® el actor alegd que los demandados estaban violando su derec
de autor en relacion con una pieza de joyeria, una joya con un alfile
incrustado en forma de abeja. La Corte dijo que los demandados er
libres de copiar la idea de una joya, un alfiler en forma de abeja y qu
“en este expediente la idea y su expresion parecen indistinguibles. N
hay gran similitud entre los alfileres del actor y de los demandados gL
impida a ambos el uso de las joyas de abejas incrust&dgs’tales
circunstancias, la copia de la expresiéon no sera prohibida. La expr
sion similar no es infraccion cuando la similitud es necesaria cuando |
idea o el sistema que se describe es la mi&raa. el caso Bakev.
Seldem?® el autor de un libro que describié un sistema nuevo de con
tabilidad y que contenia formas mediante las cuales se ilustraba el nL
vo sistema, demanddé al vendedor de formas similares que usaba dic
sistema. La Suprema Corte de los Estados Unidos dijo que el derec
de autor concedido al libro no le dio a Selden el derecho exclusivo
usar el sistema de contabilidad. Ademas, el libro nos ensefia que si
arte “no puede ser aplicado sin emplear el método y los diagramas q
son usados para ilustrar el libro, o cualquier otra cosa similar a ello:
tales métodos y diagramas deben ser considerados como elementos
cesarios del arte, y por lo tanto, puestos al alcance del publico [... ] cc
el propésito de aplicacion practicé” .

[1l. DESARROLLO DE LA PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR
PARA LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION

Los programas de computacion estan protegidos en Estados Unid
como trabajos literarios. La Ley del Derecho de Autor define a los trabe
jos literarios en forma muy amplia para incluir aquellos que se exprese
“en palabras, nimeros, u otros simbolos numéricos, verbales o indice

35 Kepner-Tregoe, Inc. Leadership Software, Inc., 12 F. 3d 527, 533 (5yh Cir. 1994).
36 Hebert Rosenthal Jewelry Corp Kalpakian, 446 F. 2d 738 (9th Cir. 1971).

37 1d., en 742.

38 Caddy-Imler Creations Ine. Caddy, 299 F. 2d 79, 82 (9th Cir. 1962).

39 101 U.S. 99 (1879).

40 1d., en 103.
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sin importar la naturaleza de los objetos materiales, tales como libros, [
riddicos, manuscritos, fonogramas, peliculas, grabaciones, discos, o c
tas en las cuales estan materializadd€I. reporte deCopyright Actde

la Camara de Representantes de 1976 especificamente dijo que esta c
nicién de trabajos literarios incluye a los programas de comput@didn.
1979, la CONTU (Comisién sobre los Nuevos Usos Techologicos de lo
Trabajos Protegidos por el Derecho de AdtaBcomendo la reforma del
estatuto del derecho de autbr.

El Congreso siguié las recomendaciones de la CONTU y adicion
una difinicion de “programas de computacion” proveyendo limitaciones
sobre los derechos exclusivos a dichos programas de comptitagcién
lo aclaran, por lo menos en lo que se refiere a sus implicaciones, ya que
manifiesta que la reproduccién y adaptacion de los programas de comg
tacion pueden ser actos de infraccibbDesde entonces, varios tribunales
expresamente han sostenido que un programa es un “trabajo de autor
protegido por el derecho de autor.

La primera generacion de decisiones sobre proteccion de derechos
autor para los programas de computacion se refirio a la proteccién basi
de derechos de autor. La mayoria se referia a la copia literal o cuasi lite
del cédigo del actor en el juicio. Habia poco cuestionamiento en lo que :
refiere a si estaban protegidos los programas de aplicacién, program
que “generalmente ejecutan una funcion especifica para el usuario de
computadora, tales como un procesador de palabras, un balance de co
bilidad o juego de computadoré® Los programas operativos que “ge-
neralmente controlan funciones internas de la computadora o facilita

41 17 U.S.C. sec. 101 (1993). Los programas de computacion se definen como “una serie
disposiciones o instrucciones que se usan directa o indirectamente en una computadora con la fir
dad de alcanzar cierto resultadddid.

42 H.R. Rep. No. 94-1476, 94th Cong. 2d Sess. 54 (1976).

43 La Comision sobre los Nuevos Usos Tecnoldgicos de los Trabajos Protegidos por el Derect
de Autor, creada en 1974 por el Congreso para formular recomendaciones sobre cualquier revisior
la Ley de Derecho de Autor, dict6 disposiciones adecuadas para los trabajos protegidos por el de
cho de autor usados en conjuncién con las computadoras.

44 National Commission on New Technological Uses of Copyrighted W6ika) Report 1
(1979).

45 17 U.S.C. sec. 117.

46 See 1 Nimmer & Nimmesupranota 2, sec. 2.04 (C).

47 lbid.

48 Apple Computer, Incv. Franklin Computer Corp., 714F. 2d 1240, 1243 (3d Cir.), cert. dis-
missed, 464 U.S. 1033 1984.
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el uso de los programas de aplicacijresentaron los problemas mas
grandes.

Primero, tales programas se escribian en maquinas en forma legib
conocidas como objeto cddigo, y se podia alegar que propiamente no el
objeto de derecho de autor. Sin embargo, los tribunales decidieron que
Ley de Derecho de Autor no requiere que un trabajo se deba encontrar
forma legible por un ser humano para obtener la proteccién, y que Ic
programas escritos en objeto cddigo retnen las condiciones de la secc
102, a tal grado que ellos estan grabados y son trabajos originales de
toria® Segundo, se alegaba también que los programas operativos el
improtegibles ya que tomaban la forma de circuitos de maquinas legible
Sin embargo, se encontré que la forma de un circuito cumplia el requisi
de grabacion, y nada en la Ley de Derecho de Autor limita las posible
formas de grabaciéi.Un tercer argumento, sostenido por aquellos que
buscaban copiar los programas operativos, planteaba que estos progral
estaban sin proteccion ya que ellos controlan las operaciones internas
la computadora y podrian ser considerados como procesos, sistemas
métodos de operacion, los cuales, de acuerdo con la seccion 102(b),
estan protegidos. Sin embargo, este argumento no fue considerado si
ciente ya que los titulares del derecho de autor no buscaban la protecc
del método que instruye a la computadora para realizar sus instruccior
operativas, sino solo las instrucciones misr¥tas .

Otro asunto importante en la primera generacion de casos de prog!
mas de computacion, en donde los demandados claramente copiaron |
tes sustanciales de los programas de los actores, era si la proteccion s
excluida basada sobre la dicotomia entre expresion e ideas. En &h cas
el demandado vendi6é una computadora disefiada para ser compatible «
Apple; entonces, el equipo adicional y los programas desarrollados pa

49 Ibid.

50 Ibid. Ver William Electronicv. Artic International, 685 F. 2d 870 (3d Cir. 1982); Midway
Mfg. Co.v. Strohon, 464 F. Supp. 741 (N.D. I11. 1983).

51 714 F. 2d 1240; 685 F. 2d 870.

52 714 F. 2d 1240. Ver también Cable/Home Communications @oNetwork Prods., Inc.,

902 F. 2d 829 (11th Cir. 1990); Apple ComputeFormula Int’l, 725 F. 2d 521 (9th Cir. 1984).

53 714 F. 2d 1240. El expediente fue insuficiente para contestar esa cuestion y el tribunal env
el caso a la Corte de Distrito. Sin embargo, la posicién del demandado de que hay sélo un ndmi
limitado de maneras de arreglar un sistema operativo para hacer posible que una computadora ec
andar un programa de computacion compatible con Apple, fue considerado irrelevante. La idea @
puede combinarse con expresion es, por ejemplo, como transladar el cédigo fuente en el codigo ol
to. Si otros métodos de expresion de esa idea no estan extinguidos, entonces no hay fusion.
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ser usados con la computadora Apple Il podrian ser usados junto con
primera computadora. A fin de lograr esto, el demandado copié los sist
mas operativos de los programas de Apple. El tribunal, aplicando el asu
to de la distincion de idea/expresién, preguntd si la idea es capaz de \
rios modos de expresién. “Si otros programas pueden ser escritos
creados con una funcion igual a la de los sistemas operativos de los p
gramas de Apple, entonces ese programa es una expresion de la idea
consecuencia protegido por el derecho de adtdaCuando existe una va-
riedad de medios para escribir los programas concretos, no hay fusion
idea y expresion y el programa del actor, en el juicio, esta protégido.

IV. LA ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTACION

La primera etapa de casos de computacion ha involucrado el copia
de un codigo, tanto completo o casi literal. Ellos concluyen que si un prc
grama es original y expresivo esta protegido, si es una aplicacion o
programa operacional, si estd escrito en un codigo objeto o un caodi
fuente y cualquiera que sea la forma en la que esta expresado. Entonc
la atencién se enfoc6 hacia la medida de la proteccidn y los requisite
para la infraccién. Por lo tanto, ¢en qué medida esté protegida la estruc
ra general y la organizacion de un programa de computacion cuando
se toman en cuenta sus elementos literales? Al respecto, habia dos p
ciones opuestas en lo que respecta a la proteccion de los programas
computacion. Una de ellas proponia un alto grado de proteccién, lo cu
fue visto como una forma de fomentar la creacién de los programas ¢
computacion y proteger la posicion de Estados Unidos en el mercac
global. La otra postura se preocupaba por la solucién de problemas fu
cionales y temia que una proteccién muy amplia inmovilizara las técni
cas bésicas de programacion, por lo que proponia un forma mas débil
proteccion.

El primer caso mas importante referente a este aspecto fue el Whel
Associates. Jaslow Dental LaboratoPy.En este caso, el demandado no
copiod literalmente el programa del demandante. Los programas tanto c
actor como del demandado se escribieron en diferentes lenguajes de cc

54 |bid., en 1253.

55 Ver 725 F. 2d 521; 714 F. 2d 1240; E. F. JohnsorvCOniden Corp., 623 F. Supp. 1485
(D. Minn. 1985).

56 797 F. 2d 1222 (3d Cir. 1986), cert. denied, 479 U.S. 1031 (1987).
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putador&’ y el programa del demandado no fue una traduccion literal de
programa del actor. Mas bien, se alegd que el demandado habia copic
la estructura general y la organizacién del programa del actor para adn
nistrar la operacion del laboratorio dental. La Corte manifestd que el de
recho de autor en otros trabajos literarios, como por ejemplo libros
obras de teatro, no esta limitado a la proteccidn contra la copia literal. S
embargo, alguien que copia la estructura béasica o el tema de un trab;
estara tomando solamente una idea que no tiene proteccién; el hecho
copiar el modelo y la disposicién de los eventos y la interactividad de Ic
caracteres constituye una forma de expresion sujeta deSuiicel caso
Nichols, el juez Learned Hand, en lo que se conoce como la prueba
abstraccion, establecio:

sobre cualquier trabajo [...] un gran nimero de esquemas, de una gener:
dad creciente, se adaptaran equitativamente bien, en tanto que cada \
mas los incidentes se dejen a un lado. Sin embargo, el ultimo de ellos p
dria ser, ni mas ni menos, que la disposicion mas general sobre lo que se
la obra de teatro [...]; pero hay un punto en esta serie de abstracciones
donde no estdn mas protegidas; ya que, de otra manera, la obra de tec
podria prevenir el uso de su “idea”, a la cual, ademas de su expresion,
propiedad nunca se extiende mas #ll4.

La Corte en el caso Whelan establecié que, por analogia a los otr
trabajos literarios, el derecho de autor de los programas de computaci
puede ser infringido aun cuando los elementos no literales del progran
se copien.

La Corte tomd en consideracion la distincion entre idea y expresio
tal como se aplica a los programas de computacién. “El propdsito o fur
cién de la utilidad de un trabajo seria la idea del trabajo, todo aquello gt
no es necesario a tal proposito o funcion seria parte de la expresion de
idea” &0 Si existen varios medios para realizar el propdsito deseado, Ic
medios que se eligen son expresion, no idea. La Corte encontré que
idea del programa del actor en tal caso fue la organizacion eficiente de

57 El programa del actor, Dentlab, fue escrito en un lenguaje de computacion conocido com
EDL (Event Driven Language) el programa del demandado, Dentcom, estaba en lenguaje BASIC.
pesar de que Dentcom no era una traduccion de Dentlab, la Corte de Distrito encontré que tenia sif
ficantes similitudes en estructura y organizacion general.

58 Ver Zechariah Chafee, “Reflections on Copyright Laly"45 Colum. L. Rey pp. 503, y
513-14 (1945).

59 45F.2d 119 a 121.

60 797 F.2d a1236.
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laboratorio dental, que podria ser organizado de diferentes maneras c
diferentes estructuras; asi la estructura del programa de Dentlab fue L
expresion, no una idéa.Pareceria que copiar a cualquier nivel menos
abstracto seria motivo de accion judicial. El lenguaje tan amplio usac
por Whelan es problematico. Primero, se asume incorrectamente que
programa de computacion tiene soélo una idea, y se equivoca al no recot
cer que un trabajo puede consistir de una mezcla de numerosas idea
expresione& Ademas, considera no protegido solo el trabajo mas abs
tracto y la idea fundamental, dejando todo lo demas como expresion
protegibles. Se equivoca al no reconocer que otros elementos de la estr
tura de un programa de computo y la organizacion también, son ideas
términos de derechos de autor. Por ejemplo, si el criterio Whelan hubie
sido aplicado en el caso BakerSelderf? la Corte pudiera haber dicho
gue la idea de Selden fue un medio eficiente de contabilidad y que s
formas sélo proveyeron uno de los medios de realizarlo. En el caso N
chols® en donde la idea comun, no protegida, fue la querella entre fam
lias de catdlicos de Irlanda y familias judias, cuyos hijos se casan y tien
nietos; la Corte pudiera haber dicho que la idea era: amantes cuyas fat
lias estan en diferencia, y que la elaboracion mas detallada y menos a
tracta de esta idea era objeto de accion judicial.

Es importante proveer alguna proteccion contra la copia de la estru
tura de los programas de computo. El costo de desarrollar tales progran
es mucho mas grande que el costo de duplicarlos. Ademas, la mayor cr
tividad de un programa de computacion se puede encontrar en su estr
tura mas que en las instrucciones literales, eventualmente incluidas den
del programa. Sin embargo, muchos aspectos del programa de cédigo
tan dictados por los principios basicos de la ingenieria de programas
computacion. El criterio Whelan inhibe a los recién llegados que dese:
comerciar programas y que realizan el mismo objetivo para ejecutar
exitosamente. En principio, los que lleguen primero pueden cerrar las té
nicas basicas de programacion sin llenar los patrones basicos de las
tentes, de novedad y de no obvietfalambién se equivoca al no tomar
en cuenta suficientemente la influencia de los factores externos sobre

61 Ibid. a 1240.

62 Ver Computer Associates Internationalltai, inc., 982 F. 2d 6993 (2d Cir. 1992).
63 101 U.S. 99.

64 45F.2d 119.

65 Ver Computer Associates Int’ Altai, Inc. 982 F. 2d 693 (2d Cir. 1992).
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similitudes de los dos programas, tales como la naturaleza del objeti
gue tratan de cumplir; la naturaleza de la computadora en la cual el pr
grama correra; la compatibilidad de requisitos de los programas para It
cuales el programa concreto esté disefiado para trabajar, y las practicas
programacién aceptadas ampliamente en la ind§%tda.contrastante y
mejor criterio fue tomado por la Corte en el caso Computer Associate
Int'l v. Altai.®” La Corte aceptd que la proteccion del derecho de autor s
extiende a las estructuras no literales de los programas de computaci
pero hizo notar que los trabajos Utiles, tales como los programas de co
putacion, estan mas cerca de las lineas divisorias descritas en la secc
102(b) que los trabajos estétiédgste criterio encontré la formulacion
general de Whelan como descriptivamente inadecuada. “[Una] funcid
Gltima o propdésito de un programa de computaciéon es el resultado de
composicion de la interaccion de subrutinas. En virtud de que cada subt
tina es en si misma un programa, se puede decir que [cada una] tiene
propia idea”® En un esfuerzo por equilibrar los incentivos para crear
frente a la necesidad de evitar los efectos de un estancamiento monop
co,/% la Corte propuso en el caso Altai un procedimiento de tres pasc
para determinar si los elementos no literales de un programa de compu
cion han sido infringidos, basandose en doctrinas de derecho de au
comoscenes a faiy la idea/expresion e idea/expresion fusion. Este proce
dimiento ha sido llamado la “prueba abstraccion/filtracion/comparacion”.

El primer paso es la abstraccion, y se refiere a los niveles de formul
cién de la abstraccion del juez Hand en el caso Nichols. Un tribunal det
analizar cuidadosamente el programa del actor y aislar los niveles de al
traccion contenidas en él, esencialmente deshaciendo y haciendo un m
de los pasos seguidos por el disefiador del programa en sentido contre
al seguido para la creacion del programa. Este proceso empezaria cot
cadigo, que es el nivel mas bajo de abstraccion, y termina con la ultin
funcion del programa, al mas alto nivel de abstraccion.

El segundo paso es la filtracion, en el cual los componentes estruct
rales del programa del actor son examinados en cada nivel de abstracc
a fin de tamizar el material desprotegido. Los elementos estan desprote

66 Ver Computer Associates Intl Altai, Inc. 982 F. 2d 693 (2d Cir. 1992).
67 Ibid.

68 Id. en 704.

69 Id. en 705.

70 Id. en 696.
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dos si son ideas, si tienen funciones de eficacia o de necesidad exte
respecto de un disefio de programadores, o si son del dominio publico.
una doctrina basica del derecho de autor que las ideas no pueden ser |
tegidas y los elementos que son del dominio publico pertenecen a todo:
no pueden ser monopolizados por un autor que los incluya en un trabe
sujeto de derecho de autor, elementos de eficiencia y necesidad exte
que requieren discusiones mas largas.

La Corte utilizé los principios derivados de la doctrina de idea/expre
sion/fusion, y excluyd de la proteccién de derecho de autor elementos
eficacia. Los programadores buscan crear programas que “llenen de n
nera mas eficiente las necesidades de los usudtibiientras que, teori-
camente, hay muchas maneras de cumplir con los objetivos de un prog
ma determinado, s6lo puede haber un nimero limitado de esas mane
que sean eficaces. Por tal situacion, la expresion se fusiona con la ic
fundamental y es improtegiblePuede parecer mal decir que las solucio-
nes mas eficientes y elegantes estan desprotegidas, ya que el eleme
mas creativo del trabajo de un programador podria ser encontrar los rr
dios més eficaces para cumplir con un objetivo. Entonces, ¢ debe desp
tegerse a un programador por ser bueno, mientras un programador ¢
menos soluciones seré protegido? Sin embargo, si las soluciones efica
son sujetas a derechos exclusivos, el primero que lo logre podra obter
ventajas que son Utiles en esencia y que se obtienen adecuadamente,
la Ley de Patentes en lugar de la de Derecho de Autor. El derecho
autor no debe ser usado para otorgar derechos exclusivos a los mec
mas Utiles de expresion o uso de una idea.

Si bien las preocupaciones relativas a la eficacia se hicieron afines
la idea/fusidn, expresion, los elementos determinados por los factores ¢
ternos encuentran su analogia en la docsaesmes a fairela cual niega
la proteccion del derecho de autor sobre el estandar o los dispositivos
patrén literario. Los programadores emplean técnicas estandar. Algun
consideraciones de caracter externo pueden influir en la seleccion de |
disefios, y la proteccidn se niega a un rango muy amplio de restriccion
externas, incluyendo:

1) Las especificaciones mecanicas de la computadora sobre las cua
se pretende hacer funcionar un programa especifico; 2) los requerimie
tos de compatibilidad con otros programas con los cuales un progran

71 Id. en 708.
72 lbid.
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esta disefiado para funcionar conjuntamente; 3) los estandares de dis
de los fabricantes de la computadora; 4) las demandas Utiles de la indi
tria, y 5) una préactica, ampliamente aceptada, de programacion en la |
dustria de la computacig.

Estos elementos son improtegibkeenes a faireAqui, otra vez la
preocupacién fundamental es que el que llegue primero no obtenga u
ventaja tecnoldgica indebida sobre aquellos que lleguen después.

El tercero y ultimo paso es la comparacion. El material significativo
gue queda después de la filtracién, que la Corte denomina como la “pe|
ta de oro” del programa del actor (en una demanda), se compara a la
tructura del programa del demandado para determinar si existe una simi
tud suficiente y saber si hay elementos de infrac€ido importante
seria si el demandado copidé expresiones protegidas del actor y la imp
tancia de cualquier material copiado. La Corte reconocié que su decisic
no dejo “los contornos de la proteccién de derechos de autor de las e
tructuras de los programas no literales completamente claros” con la fin
lidad de que en el futuro otros casos lo definan nigjor.

Este enfoque de comparacién, abstraccion/filtracion ha sido adoptac
por varios tribunale¥ Es preferible el enfoque Whelan, pero éste tam-
bién presenta dificultades; en principio, al filtrar todos los elementos im
protegibles antes de comparar los trabajos del actor y demandado, es
sible confundir el bosque con los arboles, y pasar por alto similitude
sobre la manera en la cual estos elementos estan seleccionados y org
zados. Una Corte propuso una hipétesis basada en estos problemas:

Supongamos que un demandado copié una pintura abstracta co
puesta totalmente de formas geométricas organizadas de una manera
ginal. El supuesto infractor puede alegar que cada elemento expresi
(por ejemplo las formas geométricas) son improtegibles bajo la funcions
lidad de las teorias de fusistenes a fairg la falta de originalidad v,
asi, todos los elementos deben exclyimser a la similitud sustancial del
andlisis de expresidfm.

73 Id., en 709-710.

74 |d., en 710.

75 Id., en 712.

76 Ver e.g Gates Rubber Ca. Bando Chem. Indus. Ltd., 9F. 3d 823, 824 (10th Cir. 1993);
Sega Enters, Ltd.. Accolade, Inc. 977 F. 2d 1510; 1525 (9th Cir. 1992); Atari Games Cadxn-
tendo of Am. Inc. 975 F 2d 832, 839 (Fed. Cir. 1992).

77 Apple Computer, Incv. Microsoft Corp., 779. F. Supp. 133, 136 (N.D. Cal. 1991).
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Al determinar la sustancial similitud de expresion, no se dejaria nad
a la comparacion y el resultado puede ser un fallo inapropiado de “r
infraccion”.

La prueba Altai también es sumamente compleja y llena de recove
cos. En ellos hay componentes funcionales, y utilitarios que no estan pr
tegidos bajo el derecho de autor. La Corte en el caso Altai discutio es
naturaleza hibrida y concluyé que el derecho de autor puede proveer u
proteccién muy débil para los elementos no literales que subyacen en |
cbdigos de un program@&Sin embargo, hay que decirlo, los actores no
siempre pierden bajo el enfoque abstraccion filtro/comparacion.

Sospecho que la enorme dificultad de los tribunales para determin.
la amplitud de la proteccion adecuada de los programas de computaci
se encuentra en otra razén y es precisamente la falta de apoyo hacia
jueces para determinar, por una parte, los niveles de abstraccion vy,
otra parte, qué elementos son protegibles. Al tener que ver con la literat
ra, peliculas, television, musica y las artes visuales, los jueces trabaj
con una serie de percepciones compartidas razonablemente, las cue
son facilmente comprendidas. Al tener que ver con los programas c
computacion, los jueces no cuentan con método adecuado para anali
las cosas y parece que tratan de racionalizar un conjunto apropiado
convenciones, lo que constituye una tarea dificil.

78 Id., en 712. La Corte ademas adicion6 a su opinion en el sentido que “el registro del derecl
de autor —con su validez indiscriminada— idealmente no judiciable para hacerle frente a la altame
te dinamica tecnologia de la ciencia de la computacién”. Sin embargo, frecuentemente el probler
no es la protecciéon general del programa, sino la naturaleza de esta proteccion. La cuestion es
clase de “selecccion” sera considerada como infraccion. Esto no esta ya determinado, ni es deter
nable en la etapa de registro.
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SUMARIO: I. Introduccion Il. El contexto deproceso @ ar-
monizaion. 1ll. La aplicacién de las politicas debpyright.
IV. Conclusiones.

|. INTRODUCCION

Unarevision genera delaimpotanda delCopyright (derecho de autoy,
que esta basado en los dos més recientes acuerdos comerciales de Norte-
améica, leva a una carusion inevitable: hay unacondenda aeciente
del papel que juega la legisacion sobre derecho de aitor en la consecu-
cion dela liberalizacién dal mercado. Hay quecondgderar que, por una
parte, el Acuerdo de Libre Comercio de 1987 entreadZay Estalos
Unidos contefa sdo dos aticulos que peenecian a este campo dei-act
vidad (articlos 1006 y 2007, dirigidos a lograr que elParlamato cana-
diense introdyera un deecho deretransnision en su esquema de motec-
cién de derebo de autor); por dra parte, todo un apitulo del Tratado de
Libre Comerad de Américadel Norte (TLCAN) estaledicaa a losdere-
chosde la popiedad intelectud, que in¢uye, raturalmente, dspasiciones
sobre derebo deautor? ;Quées lo quepudohaber provocadotal desa-
rrollo? Noes necesario buscar mucho para encontrar la soludon.

*  Titulo original“ Copyright Hrmonisationin tho Europan Unionandin Noith Ameiica’ .

1 Profesoradela Universidad de Montsal.

2 Ver Bruret, C, “Le projet de loi C- 130- Vers un nounal droit de etransmisson” (1989)
CPI, 241; y Gendrau, “ A Canadan Retransmisson Righ: A Redity at Last” (1989 4 IPJ, 397.
Edos aticulosfueron los uncos reridosalos deechosdela propedad irtelectual en elAcuerdo.

3 Tratado de Libre Cometio de Angrica del Norte (TLCAN), apitulo 17. Ver $mon, E,
“GATT and NAFTA Provisions on lellectual Progerty” (1993),4 Fordham Itell. Prop., Media &
Ent. LJ267; KS.Foger K. S.and D. C.Alexanckr, “ Opporturties for Mexco, Caredaand Unted
States: A Sumnary of Intellectual Propety Rights Under the North Anerican FreeTrade Agree-
mert” (1994) 20 Rugers Compur & Tech. LJ, 67.
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Desde 1986, los paises miembros del Acuerdo General sobre Tarif
y Comercio (GATT) han estado negociando un nuevo acuerdo sobre ¢
mercio multilateral que, por primera vez, incluye aspectos relativos &
comercio sobre los derechos de la propiedad intelectual (TRIPs por s
siglas en inglés o ADPIC por sus siglas en espafi@hto Canada como
Estados Unidos se comprometieron, en el Acuerdo de Libre Comercio,
cooperar a fin de incrementar el nivel de la protecciéon de la propieda
intelectual en el foro del GATY.

Si bien la inclusién de las negociaciones sobre propiedad intelectu.
en un acuerdo de comercio intelectual como el GATT es un fenébmer
nuevo, los tratados sobre propiedad intelectual no lo son, y dificilment
se podria afirmar que la existencia de estos acuerdos necesariamente
plica que los acuerdos de comercio regional deberian automaticamer
comprender disposiciones sobre los derechos de propiedad intelectual.
efecto, hasta hace poco las convenciones internacionales sobre propie
intelectual, como la Convencion de Berna sobre Derechos de Autor, fus
ron los Unicos foros en donde se podia discutir entre mas de dos pai:
sobre los derechos de propiedad intelectual; los acuerdos regionales so
derechos de autor pudieron haber sido percibidos por los legisladores t
cionales como obstaculos innecesarios para la aplicacion de las conve
ciones internacionales.

Ademads, ellos podrian complicar las dificultades inherentes de |.
conformidad nacional con los requerimientos globales, en virtud de s
posicion intermedia entre las convenciones y los legisladores nacionale:

Sin embargo, en algun lugar del mundo han aparecido los estandal
regionales. Desde la publicacién @gken Papesobre derechos de autor
y la Challenge of technologgn 1988, la Comision de las Comunidades
Europeas ha trabajado sobre “directivas” que estan disefiadas con el
de armonizar el derecho de autor dentro de la Uni6n Europea. Han sit
adoptadas cuatro directivagtres mas estan en diferentes etapas de ela

4 Sobre la negociacion de los Acuerdos TRIPs ver Ross, J. C. and J. A. Wasserman, “Trac
Related Aspects of intellectual Property Rights”, chapter in the series edited by T. P. Stesvart,
Gatt Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1p%eventer, Kluwer Law & Taxation Pub-
lisher, 1993.

5 Canada-US Free Trade Agreement, articulo 2004.

6 COM (88) 172 final.

7 Directiva del Consejo 91/250/ EEC de 14 de mayo sobre la proteccioén legal de los program
de computacion, OJ 1991 L122/42; Directiva del Consejo 92/100/EEF de 19 de noviembre de 19
sobre los derechos de renta y usufructo y sobre ciertos derechos relativos al derecho de autor e
campo de la propiedad intelectual, OJ 1992 L34/61; Directiva del Consejo 93/83 EEC sobre |
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boraciér® Indudablemente, la Unién Europea es un foro muy activo er
materia de legislacién sobre el derecho de d&wosu dinamismo hace
recordar a los negociadores de otros acuerdos econémicos regionales
la necesidad de incluir politicas de derechos de autor en el marco de ¢
discusiones.

Si bien las directivas europeas sobre derechos de autor pueden
consideradas como modelos de legislacion regional en el campo, no
puede decir que la decisién de adoptar una postura regional en asuntos
derechos de autor implica necesariamente que la armonizacion nece:s
efectuarse a través de un proceso idéntico. En efecto, mientras las dis
siciones del TLCAN sobre derechos de autor estan también destinada:
asegurar un nivel minimo de proteccion en toda el area, el método que
sido escogido para conseguir este objetivo es un tanto diferente a aq
que existe en la Union Europea. La razon de esta diferencia estriba en
proceso mismo de la armonizacion, que a su vez afecta la aplicacion
las politicas de derecho de autor por las autoridades legislativas nacior
les. Para hablar de las actividades de armonizacion del derecho de at
gue se han dado en ambos continentes es necesario referirse a dos cL
de accion totalmente diferentes.

II. EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ARMONIZACION

En cada area comercial, el proceso de armonizacion del derecho
autor es el resultado de fuerzas locales. El contexto politico en el cu
estos esquemas estan integrados, no solo es diferente en esencia, sinc
los textos que forman las bases de las actividades de armonizacién sor
si mismos productos indiscutibles de estos ambientes politicos.

coordinacion de ciertas reglas relativas a los derechos de autor y vecinos, aplicables a la transmis
por satélite y la retrasmision por cable, OJ 1993 L. 248/ 15; Directiva del Consejo 93/98/ EEC qt
armoniza el término de la proteccion del derecho de autor y los derechos relacionados, OJ 1¢
1290/9.

8 EIl 4 de octubre de 1993 hubo una propuesta de reformas para emitir una directiva del Con:
jo sobre la proteccion legal de los bancos de datos, COM (93) 464 final-SYN 393, OJ 1993 C308
Se espera dentro de poco un proyecto de legislacion sobre copias caseras de grabaciones de sor
audiovisuales, y hay platicas sobre una directiva referente a los derechos morales.

9 Geller, P. E., “New Dynamics in International Copyright” (1998) Columbia-VLA JL &

Arts, 461 at 473.
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1. El contexto politico

Por supuesto, tanto el Tratado de Roma, que constituye la base de
Union Europea, y el TLCAN, son acuerdos regionales que buscan, s
embargo, lograr algunas formas de uniéon econémica. En sus respectiy
origenes, el rol que la propiedad intelectual (y el derecho de autor en p:
ticular) tenia que jugar para cumplir con este objetivo fue considerado c
manera diferente. Mientras que por una parte las politicas sobre el de
cho de autor se desarrollaron como una idea tardia en la Unién Europe
por la otra, disposiciones especificas de derecho de autor se incluyeron
el TLCAN.

El Tratado en Roma establecié un mercado comun para los paises
ropeost® En términos de una integracion econémica, un mercado comu
es una union mas fuerte que un &rea de libre mercado y que una un
aduanera, ya que, adicionalmente al libre movimiento de bienes y de ta
fas aduaneras comunes para bienes que se importan dentro de la un
implica el libre movimiento de todos los elementos que son requerido
para la produccién econdémica (personas, servicios y capital), asi como
posibilidad de organizar el libre movimiento de mercados. Para un mejc
funcionamiento, es deseable que haya algunas politicas comunes para
gular y organizar de una manera racional el libre movimiento de todc
estos elementdd.La Unidén Europea adecua este modelo con sus dispos
ciones sobre el libre movimiento de bienes, servicios, personas y capit
asi como, entre otras cosas, con sus politicas de agricultura, sus rec
sobre competencia y sobre politicas comerciales.

Entre las diferentes politicas, ninguna pertenece directamente al del
cho de autor. Sin embargo, algunas disposiciones han sido aplicadas ¢
dualmente a las controversias relacionadas con los aspectos del dere
de autor. En particular, se podia citar aquellas de libre movimiento d
bienes que permite, por la existencia de reglas nacionales sobre “la p
teccion de la propiedad comercial e industrial”, cuando ellas no “consti

10 Articulo 2.

11 Ver Soldatos, P., “La revanche du continentalisme: le libre-échange canado-américain”, €
Donneur, A., and P. Soldatos (editora®),Canada a I'ere de I'aprés-guerre froide et des blocs ré-
gionaux: une politique étrangére de transitioforonto, Captus Press, 1993, pp. 135, y 156 a 158.
Ver también Soldatos, P., “La Communauté européenne et la zone de libre-échange canado-améri
ne. Quelques niveaux de comparaison de leurs processus intégratifs”, en Brunelle, D. y C. Debla
(editores),L’” Amerique du Nord et I' Europe communautaire: intégration économique, integration
sociale?, Montréal, PUQ, 1994, p. 77.
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tuyen medios de discriminacién arbitraria o una restriccion disfrazada st
bre el comercio entre los Estados miembrésEsta salvaguarda de la
legislacion nacional sobre la propiedad intelectual se extendi6 al derecl
de autor y se aplicthutatis mutandis situaciones en donde el libre mo-
vimiento de servicios estaba en juég@Gradualmente aumentd un cuer-
po importante de casos-derecho, lo cual confirmé el impacto penetran
del derecho comunitario sobre el derecho de autor.

Sin embargo, ya que el derecho comunitario, que es supranacion.
existe para el propésito de coadyuvar al aseguramiento de un mercado
mun, mientras que el derecho de autor mantenia su caracter nacional;
pasé mucho tiempo antes de que se evidenciara que precisamente las
yes del derecho de autor mantenian barreras nacionales que limitabar
poder del derecho comunitario en su afan de anularlas. La Corte de Ju:
cia Europea estaba consciente de los limites de su poder para interpre
el Tratado de Roma, asi como para impedir la existencia de las leyes I
cionales legitimas. Por ejemplo, el derecho comunitario fue incapaz ¢
impedir a un nacional que contratara la renta de videocasetes en su pi
cuando el pais en el cual los videocasetes no reconocian tal dérecho.

De manera similar, el hecho de que un registro sonoro ha caido en
dominio publico en un pais, no significé que el mismo perdiera su protec
cion en paises que protegieran dichos objetos por un término ma¥ largc
Como se establecio en dicho caso: “en el estado actual del derecho cor
nitario, que se caracteriza por una ausencia de armonizacién o de aprc
macion de la legislacion que regula la proteccion de la propiedad literar
y artistica, la legislacion nacional debe determinar las condiciones y I
reglas concretas para tal protecciéh”.

Hablar sobre armonizacion de la Ley de Derecho de Autor de 198
no fue equivocado. El afio anterior, la Comisién de las Comunidades E

12 Articulo 36.

13 Sobre este aspecto, ver en general: FrangomeAdroit d’auteur: aspects internationaux et
comparatifs Cowansville, Les Editions Yvon Blais Inc., 1993, at 55 a 109; Cohen Jehoram, H., B.
Smilders y C. Gielen, “The Law of the EEC and Copyright”, in Nimmer M. B. and P. E. Geller
(editores) International Copyright Law and Practicélew York, Matthew Bender & Co. Inc., 1993,
vol. 1; MacPhail, J., “European Economic Community”, Stewart, S. Mntérnational Copyright
and Neighbouring Rights

14 Caso 158/86, Warner Bros. Inc.Cristiansen, 17 mayo de 1988 (1988) ECR 2605.

15 Caso 341/87, EMI Electrola Gmb K. Patricia Im-und ExportVerwaltungsgesellschaft
mbH, 24 enero 1989 (1989) ECR 92.

16 Id. en 96. Ver Caso 144/81, Nancy Kean Gifts B\Keurkoop BV, 14 septiembre 1982,
(1982) ECR 2853 en 2871.
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ropeas publicaron los documentos denomindsieen Paper on Copy-
right y el Challenge of Technologen los cuales se identificaron algunos
aspectos del derecho de autor que necesitaban resolverse a fin de desmi:
lar las barreras comerciales y evitar la distorsion de la compéteviaigue
la comunidad est& facultada, de conformidad con el articulo 3 (h) del Trat
do de Roma, para adoptar las leyes de los Estados miembros al nivel requ
do para el mejor funcionamiento del mercado comun, el trabajo se inici6 ¢
relacion con la armonizacion del derecho de autor dentro de la comunid
Europea con la autorizacion del Consejo de directores, que obliga a |
Estados miembros por el resultado a alcanzar, dejandolos libres a fin
escoger los medios para lografi®e esta manera, las directivas son parte
integral de la conduccion hacia un mercado unificado de la Unién Eurc
pea, aunque no haya un poder expreso sobre el derecho de autor, el
esta en la esfera de competencia de las autoridades de la comunidad.
embargo, aun siendo su mas importante instrumento, las directivas no s
el unico medio por el cual el Consejo busca lograr la armonizacién de
derecho de autor dentro de la Union Europea. En adicion a esto, el Con:
jo emitié una resolucion politica, en 1992, que requirié a los Estado
miembros adherirse al Acta de Paris de 1971 de la Convencion de Ber
y la Convencion de Roma de 1961, para la Proteccidn de los Intérprete
Productores de Fonogramas y las Organizaciones de Transmision an
del 1 de enero de 1995. Una resolucién no tiene el mismo impacto qt
una directiva, ya que es un mero compromiso politico, no un instrument
legal. Por lo tanto, se puede considerar como una experiencia util para
preparacion de las diferentes directitfas.

La resolucion del Consejo tiene cierta afinidad con uno de los métc
dos escogidos en el TLCAN para armonizar el derecho de autor en
continente en su parte Noffepero el contexto politico de tal tratado es

17 Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology-Copyright Issues Requiring Inr
mediate Action, COM (88) 172 final. Ver Gotzen, F. (edit@Qpyright and the European Commu-
nity, Brussels, E. Story-Scientia, 1989.

18 Articulo 189 (3) del Tratado de Roma.

19 Sobre la armonizacion de las actividadescoglright,ver, en adicién a las referencias men-

cionadas en la anterior nota 13, Lewinski, S. von, “Copyright in the European Communities: th
Proposed Harmonisation Measures” (1998)Brooklyn J. Inat'l L. 703; J. F. Verstrynge, “The
Spring 1993 horace S. Manges Lecture-The European commission’s direction on copyright ar
Neighbouring Rights: Toward the Regime of the Twenty-First Century” (1BBZjol.- VLA JL &
Arts 187 Desurmont, T., “Cronique de la Communauté Européenne” (January1BER)DA, 89;
Verstrynge, J. F., “Copyright in the European Economic Community” (188ydam Intell. Prop.,
Media & Ent. LJ 5.

20 Ver el texto de la nota 44.
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muy diferente al del existente en Europa. De conformidad con su prop
confesion, las partes del TLCAN no buscaron crear un mercado comu
sino un area de libre mercatiden términos de integracion econdmica,
tal estructura provee la forma mas relajada de integré&cior. supuesto,
alguna liberalizacion comercial se efectlia con respecto a bienes, servici
y aln mas, capital; pero no hay ninguna integracion institucional similar
la creacion de un Consejo, una Comision, un Parlamento y una Corte
Justicia, ni tampoco puede el tratado ser considerado como un orden ju
dico supranacional supremo sobre las leyes nacionales.

El TLCAN puede ser descrito como un “mini-GATT”, ya que es par-
te de la actual tendencia a incluir las reglas de la propiedad intelectual
los acuerdos comercial&sy, a diferencia del Tratado de Roma, contiene
disposiciones especificas sobre derechos de autor. En efecto, el pream
lo del TLCAN declara que las partes han resuelto “promover la creacié
e innovacion y fomentar el mercado de bienes y servicios que forme
objeto de los derechos de la propiedad intelectual’. Aun mas, el articu
102 del TLCAN establece como uno de sus objetivos, la proteccion efe
tiva y la aplicacion de los derechos de la propiedad intelectual en el tert
torio de cada part.A la luz de tales consideraciones, no es sorprendent
ver que todo un capitulo del TLCAN esté dedicado a asuntos de propi
dad intelectuat®

Lo mas importante es haber incluido reglas de propiedad intelectu
en el TLCAN mismo, ya que dicho tratado no contiene mecanismos pa
la produccion de textos legislativos intermediarios, tal como las directi
vas. El TLCAN no crea una superestructura sobre los Estados: es un t
tado comercial que se equipara a otros tratados tradicionales de com
cio,%6 no es un acuerdo cuasi-federal que permita instituciones comun
para desarrollar politicas cuando surja la necesidad. Treinta y cinco afi
después del Tratado de Roma, la propiedad intelectual se ha impue:
como un sujeto que debe formar parte de un tratado comercial.

21 TLCAN, articulo 101.

22 Ver Soldatos; “La revanche du continentalisme”, nota 11 anterior, p. 151.

23 Lewinski, ver S. von, “The Role of Copyright in Modern International Trade Law” (July
1994) 161 RIDA 5.

24 TLCAN, articulo 102 (1) (d).

25 TLCAN, capitulo 17. En general, ver Levy, C. S., and S. M. Weise, “The NAFTA: A Wa-
tershed for Protection of Intellectual Property” (1923)nt’| Lawyer, 671; Nabham, V., “L’accord
de libre-échange nord-américain et sa mise en oeuvre en matiere de droit d’auteurd @B93)p.
10.

26 En efecto, el TLCAN establece que él prevalece.
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2. Los contextos textuales

Los desarrollos politicos que llevaron a la adopcion de la armonize
cion del derecho de autor necesariamente tienen un impacto en la man
de que estas medidas estan articuladas. En efecto, hay una diferencis
estilo entre los mandatos de las directivas europeas y las disposicior
del TLCAN sobrecopyright En general, se podria decir que las directi-
vas proveen lineas mucho mas precisas a los legisladores nacionales
las reglas del TLCAN.

No hay duda que la perfeccion de las directivas se debe en gran pa
al contexto de su adopcion. En virtud de que las directivas son una forn
de legislacion supranacional, la preparacion de sus textos es muy simi
a cualquier pieza de legislacion. Gteen Papeisobre el derecho de au-
tor y el Challenge of Technologya han identificado varios asuntos que
merecen atencion especial; y dichos asuntos, como otros mas, estan tr:
dos de acuerdo con las prioridades establecidas por la Comisién. Asi, u
directiva llevara un asunto particular al mismo tiempo y su suerte depel
dera de la velocidad con la que se alcance un consenso. Por ejemplo, d
la urgente necesidad de un enfoque comun respecto de los programas
computacion, no es sorprendente que la primera directiva sobre derec
de autor se refiera a tal topi€oPor otro lado, la directiva sobre cable y
transmision por satélfgactualmente es una extension de otra directiva
anterior, “Television sin fronteras”, en la cual se incluyo originalmente le
dimension del problema del derecho de at#t&in embargo, dichas dis-
posiciones del derecho de autor fueron retiradas ya que se requirié un
tudio posterior antes de que se llegara a una solucién satisfactoria. A
una directiva se referira particularmente a dicho asunto

El relativo cardcter comprensivo de cada directiva es también un
consecuencia de ser una forma de legislacion. En efecto, las cuatro dir
tivas que han sido adoptados estan compuestas, cada una, de entre 9
secciones, cada una frecuentemente comprende dos o tres subseccio

27 Ver la nota 7 anterior.

28 Ibid.

29 Directiva del Consejo 89/552/EEC de 3 de octubre de 1989 sobre la coordinacion de ciert:
disposicones determinadas por la ley, regulaciones y acciones administrativas de los Estados mie
bros relativas a las actividades de transmisién de television, OJ 1988 L298/23. Ver Von Lewinsk
nota 19, p. 716. La Directiva “Television sin fronteras” es en si misma el producto @&reero
Paper, relativo a los problemas que surgen de la transmision televisiva en la comunidad Europe
Television Without Frontiers-Green Paper on the Establishment of the Common Market for Broac
casting, Especially by Satellite and Cable, COM (84) 300 final.
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La directiva sobre los programas de computacién no es una mera disy
sicién de que los Estados miembros deben proteger los programas
computacién como trabajos literarios, ni tampoco las directivas sobre |
renta y el préstamo publico de trabajos declaran simplemente que las
gislaciones sobre derecho de autor deben proveer para la venta y pré:
mo publico de ciertas categorias de trabajos. Mas bien, en la directi
deben estar tratadas diferentes materias a fin de asegurar la total armc
zacion de los derechos que se encuentran en peligro. Aqui tenemos |
merosos ejemplos. La directiva sobre programas de computacion prov
una definicion del nivel de originalidad que se requiere para proteger Ic
programas de computaciéhcuya definicion fue incorporada otra vez

en la directiva respecto de los términos de proteccion a fin de determin
el tipo de fotografias que se benefician del término estandar de la prote
cion de derecho de autor. En estos casos, la originalidad de los traba
dio pauta a discrepancias en la determinacion de la proteccion de de
cho de autot! las directivas sobre los derechos de renta y el préstam
publico incluye reglas de aplicacion general relativas a los derechos v
cinos?$? asi como un criterio de autoria para los trabajos cinematografi
cos® gque se repite en la directiva sobre el término de la prote¥cion.
Estas precisiones fueron necesarias en virtud de que algunos trabajos
los cuales se aplican estos derechos, incluyen la proteccion de derecl
vecinos que existen en diferentes niveles y Estados miembros. En lo 1
lativo a la autoria de los trabajos cinematograficos, ciertamente es ul
de los aspectos de derecho de autor sobre las cuales se tienen los puntc
vista mas divergentes, pero sobre los cuales era necesario un mini
sentido comurR® La directiva sobre difusién de satélite y retransmision
de cable también se refiere al aspecto de los derechos vecinos, y con
ne diferentes disposiciones de aspectos contractuales del ejercicio de

30 Directiva del Consejo 91/250/EEC de 14 de mayo de 1991, articulo 1(3).

31 En Alemania el grado de originalidad requerida para conceder la protecciopytightfue
muy alta para desplazar de la proteccion a muchos programas: ver Hoeren, T., “Germany” en Joa
gen, H. D. J. y A. P. Meijboom (editore§)opyright Software Protection in the EBeventer, Klu-
wer Law & Taxation Publisher, 1993, pp. 73-77. De la misma manera, en varios paises la protecci
de una fotografia depende de la apreciacién de su originalidad ya sea bajo el régiopmigleto
de los derechos vecinos; ver Gendreau, Y., “Apercu comparatif de la protection des photographie
(1994)65 Dir. Aut 337.

32 Directiva del Consejo 92/100/EEC de 19 de noviembre de 1992, articulos del 6 al 10.

33 |d., articulo 2 (2).

34 Directiva del Consejo 93/98/EEC del 29 de octubre de 1993, articulo 2(1).

35 Ver en general: Reinbothe, J. y S. von Lewin$kie EC Directive on Rental and Leading
Rights and on Piracytondon, Sweet & Maxwell, 1993.
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mismos*® Mientras que las mismas preocupaciones se tuvieron en men
tanto para los derechos vecinos como para el caso de la directiva sol
la renta y el préstamo, la preocupacion respecto de los elementos c«
tractuales reflejan la realidad de la administracion colectiva de estos d
rechos.

La lista de los diferentes detalles tocados por los proyectistas de |
directivas puede continuar. Tomados en su conjunto, dichos detalles nr
nifiestan la meticulosidad que se requiere por la necesidad de ocupal
del asunto general lo mas completo que sea posible, y al mismo tiem,
reconciliar varias concepciones del derecho de autor. Viene al caso
asunto de la bien conocida oposicién entre los paisespgeighty droit
d’auteur, y quizds uno pueda discernir a través de varios textos que
ascendencia natural de la escuela civilista, en este contexto, esta siel
atemperada a fin de no perturbar las sensibilidadeggtight®” La po-
sibilidad de abordar un asunto de una manera comprensiva también p
mite a los proyectistas de las directivas desplegar alguna invencion en
solucién que estan buscando. Nada es mas obvio que en las propue:
para una directiva respecto de la proteccién de los bancos dédside,
cual la comision esta abogando por un derethi@enerigpara prevenir
la competencia desleal o extraccion sin autorizacion de los contenidos
un banco de datG8.

La busqueda de una solucion apropiada continuara y se espera c
interés. Las directivas sobre la copia casera y sobre los derechos more
ciertamente daran oportunidades para ejercitar el buen juicio, para de:
llar en busca de respuestas innovativas que logren un equilibrio entre |
diferentes puntos de vista. Como se puede observar, ellas se proyec
construyéndose con base en las directivas préMiizse proceso crecien-

36 Directiva del Consejo 93/83/EEC del 27 de septiembre de 1993.

37 Esta situacién no toma en consideracion el aspecto derivado de una decision politica anter
de proteger los programas de computacién que han encontrado menos resistencia en los paise
copyrightque en los de derecho civil.

38 Propuesta modificada respecto de una directiva de Consejo sobre la proteccion legal de |
bancos de datos de 4 de octubre de 1993, COM (93) 464 final-SYN 393, OJ 1993 C308/1.

39 |d., articulos 10 al 13.

40 Por ejemplo la directiva sobre los derechos de renta y usufructo se refiere a la directiva sok
los programas de computacién para mantener el régimen de los derechos de usufructo, que fue pt
en vigor para tales categorias de trabajos (Directivas de los Consejos 92/100/EEC del 19 de novie
bre de 1992, articulo 3), en tanto que el término de proteccion de la directiva revoca las disposicior
sobre el término de proteccion que estan en la directiva de los programas de computacion y er
directiva sobre derechos de renta y usufructo (Directiva del Consejo 93/98/EEC de 29 de octubre
1993, articulo 11). De la misma manera la directiva sobre satélite y cable frecuentemente se refier
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te se parece mas a un procedimiento legislativo nacional que a los tipic
mecanismos supranacionales para la conclusion de estandares interna
nales.

En efecto, el TLCAN es uno de esos acuerdos tipicos, en el cual t
dos los asuntos se tratan en un solo instrumento y no hay delegacion
poder a una institucion independiente comudn para la adopcion de nuev
medidas cuando surge la necesidad. Ademas, en virtud de que todas
cuestiones sobre propiedad intelectual estan incluidas en el mismo capi
lo, algunas de las disposiciones relativas a la materia de derecho de at
estan dispuestas de tal manera que se adaptan con otras relativas a
derechos de propiedad intelectual. Desde un punto de vista estructural,
armonizacion del derecho de autor en el TLCAN se presenta muy dife
rente a los textos que forman las bases de armonizacioén de la Union E
ropea. El capitulo 17 del TLCAN comprende 21 articulos, 13 de los cuc
les se refieren a los asuntos relativos al derecho de autor. Tomados er
conjunto, ellos indican que el objetivo del Acuerdo es asegurar la conform
dad con el texto de 1971 de la Convencion de Berna y con la Convencion
Ginebra de 1971 sobre fonogramas; asi como arreglar otros asilitns
gue no estan resueltos por estas convenciones. Particularmente, el proble
de la aplicacion de los derechos exclusivos parece ser de gran importancie

Adicionalmente a los primeros cuatro articulos del capitulo 17 que
cubren aspectos que son de interés general en la propiedad intelect
(cumplimiento de los requerimientos de las convenciones internacionale
posibilidad de una mayor proteccién que la prevista por el TLCAN, e
trato nacional y el control sobre el abuso de los derechos de la propied
intelectual), de todos los articulos del 1714 a 1718 sobre la aplicacién
los derechos de propiedad intelectual, y el Gltimo articulo que contien
definiciones de algunos términos, sélo tres articulos estan claramer
identificados como pertenecientes a problemas sustantivos relacionac
con el derecho de autor. En efecto, hay dos articulos separados que tie
que ver con grabaciones sondfasl, otro, con la transmisiéon no autoriza-
da de sefiales cifradas de satéfitél unico articulo sobre derecho de au-
tor, per se seccion 1705, contiene todos los requerimientos materiales, s

la directiva sobre derechos de usufructo y renta (Directiva del Consejo 93/83/EEC del 27 de septie
bre de 1993, articulos 4, 6y 7).

41 Articulo 1706 del TLCAN.

42 |d. articulo 1707.
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bre la proteccién de programas de computacion y de bancos de datos,
bre los derechos minimos a ser concedidos a los titulares del derecho
autor (importacioén, previa distribucién, comunicacion al publico y renta
comercial de los programas de cdmputo), sobre la libertad de contrat
cion, sobre los términos de proteccion, sobre las excepciones al derec
de autor y sobre las licencias obligatorias que pueden otorgarse de c(
formidad con el apéndice de la Convencion de Berna. De todo esto, |
disposiciones sobre el derecho de autor del TLCAN dan la impresion c
ser una lista de demandas especificas de Estados Unidos a sus aliad
fin de llevar sus niveles de proteccion a lo aceptable, de acuerdo con s
intereses.

En si mismo, esencialmente no hay nada equivoco acerca de un
guema de armonizacion que busca promover los estandares mas altos
un pais en lugar de intereses menos exigentes. Los umbrales de prot
cibn mas bajos necesariamente propician mas grandes discrepancias,
cuales no son deseables, si en efecto, la armonizacion es el objetivo. !
embargo, lo mas inquietante es la presencia de reglas que distorsionan
intenciones expresas de armonizar las legislaciones. Tres casos viene
cuento. El primero, mientras los tres paises deben poner en vigor la Cc
vencion de Berna, Estados Unidos esté excluido de la aplicacion del &
ticulo 6 bis sobre derechos moral&asi, los autores estadounidenses de,
digamos, trabajos musicales, pueden apoyarse en las disposiciones sc
el derecho moral de las legislaciones canadienses y mexicanas, pero
autores canadienses y mexicanos no tienen claramente el mismo equi
lente legal en el derecho de Estados Untél@ro ejemplo se puede en-
contrar en el articulo dedicado al trato nacional: la reciprocidad materi
se convierte en la regla para los derechos de los intérpretes en los reg
tros sonoros con respecto al uso secundario de estos registros, por aus
cia de tales derechos en Estados Unidos y Canada al momento de proy
tar el Acuerdd® Por altimo, el mismo articulo sobre trato nacional, que
se refiere tanto a los derechos exclusivos como a la aplicacion de es
derechos, esta proyectado de tal manera a fin de permitir el requerimier

43 Id., Anexo 1701.3

44 No es este el lugar para revivir el largo debate sobre la existencia de ausencia de sustitu
para la legislacion sobre derechos morales en el derecho de Estados Unidos. Por ahora es sufici
decir que la existencia de tales disposiciones, con mayor razén, dan una fuerte indicaciéon que
sustitutos no parecen ser considerados como real equivalentes de una verdadera legislacion sobre
rechos morales.

45 Articulo 1703 (1) del TLCAN.
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de registro de Estados Unidos como un requisito previo para la obtenc
on de dafios legales y el pago de honorarios, costas, de los al#gadc
Entonces, en general, el TLCAN no ha tenido el éxito de crear un verd
dero consenso sobre aspectos de los derechos morales, derechos vec
y en general en cuanto a formalidades, tres topicos que son particul:
mente sensitivos en paises que pertenecen a la tradicicopgeight*”
Contrariamente a lo que parece que esta tomando forma en la Unién E
ropea, la tradicion deopyrightestd emergiendo claramente como la fuer-
za dominante en la armonizacion depyrighten Norteamérica; resulta-
do que no debe sorprenderrids.

En efecto, las reglas del TLCAN solm@pyrightreflejan un enfoque
diferente hacia la armonizacion del derecho de autor. Varios asuntos q
se encuentran en las directivas en relacion con la eficiencia y la perfe
cién no tienen su equivalente en el TLCAN. Por ejemplo, no hay regla d
autoria o titularidad deopyrightpara los trabajos cinematogréficos a fin
de guiar la aplicacion del periodo condicional de los requerimientos d
proteccién. Ni tampoco hay reglas sobre la ingenieria inversa de los pr
gramas de computacion o sobre la administracién colectiva eventual
los derechos de renta o de los derechos de la comunicacién puablica de
trabajos. Sin embargo, esta ausencia de detalles puede ser mejor expl
da por la naturaleza del Acuerdo. El TLCAN opera aqui como otro trate
do internacional que deja el volumen de los detalles a los legisladores r
cionales. AUn mas, no @er seuna convencion sobmpyrightcomo la
Convencion de Berna, la cual, en virtud de que esta solamente dedicad
establecer una serie de estandaresoggright deberia por esencia lle-
gar, como sea posible, a un conjunto completo de reglas. EI TLCAN e
un acuerdo general que debe hacer su nicho sin invadir, inapropiadame
te, la materia-objeto que se encuentra en el dominio de otros foros inte
nacionales; mientras, por otra parte, las directivas europeas operan n
como legislaciones nacionales.

46 Copyright Actde 1976, USCA 504 (c) y 505.

47 Sin embargo, con toda imparcialidad, debemos mencionar que Estados Unidos han cedido
el asunto de la mencion depyrightpara las peliculas, en el sentido de que sera revivida la protec-
cion de las peliculas canadienses y mexicanas que hubieran caido en el dominio publico en Esta
Unidos, en virtud de su omisién de cumplir con los requerimientos de notificacopyieght en
dicho pais. Ver el anexo 1705.7.

48 La concesion mas visible a la tradicion civilista, si no es que la Unica, es la separacion de |
disposiciones relativas a los fonogramas, en el articulo 1706, de aquellas rgletigeal copyright
en la seccién 1705.
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Por supuesto, en ambos continentes las medidas de armonizacion
han sido adoptadas reflejan la preocupacion especifica de los paises in
lucrados. La atencidn que se le concede a los detalles de la aplicacién
los derechos en Europa destaca en agudo contraste con lo que pare
ser los objetivos mas generales que estan proyectados en el TLCAN. O
diferencia mayor deriva de la importancia que se le da en Norteamérice
la aplicacion énforcementde los derechos de propiedad intelectual in-
cluyendo elcopyright. Esto se puede explicar con el hecho de que e
TLCAN *“es el primer acuerdo comercial de su naturaleza que integra le
economias de paises desarrollados y en desarfoliajue México “no
tenia un mecanismo de aplicacion de caracter comprensivo para la pl
piedad intelectual®® En tal virtud y dados tales contextos distintos, es
natural que el principal objetivo del TLCAN, en lo que se refiere a las
medidas de armonizacion dmlpyright tuvo que ser el llegar a una mini-
ma proteccion dedopyright en lugar de establecer en mas detalle los de-
rechos particulares. Sin embargo, tanto en Europa como en Norteameéri
las medidas que han sido adoptadas significan el primer paso hacia
aplicacion de un proceso de armonizacion.

[ll. LA APLICACION DE LAS POLITICAS DELCOPYRIGHT

Una caracteristica comun del proceso de armonizacion de Europa
Norteamérica es que se establecen términos para su aplicacion. En vir
de que el TLCAN es un instrumento Unico, se establece sélo una fec
para reunir todos los requerimientos relativosaglyright el 1 de enero
de 1994! Sin embargo, en la Union Europea, en virtud de que esta
adoptadas al mismo tiempo, su aplicacién esta escalonada en varios af
el tiempo requerido varia entre 16 y 20 mé3és.ideal, por supuesto, es

49 Appleton, B.,Navigating NAFTA-a Concise User's Guide to the North American Free Trade
AgreementToronto, Carswell, 1994, at 4.

50 Id.enp. 128.

51 Sin embargo, la medidas de proteccién de la propiedad intelectual en la frontera entre Est
dos Unidos y México estan programadas para empezar en 1997.Ver el anexo 17.18.14.

52 La directiva sobre satélite y cable establece una tiempo marco de 16 meses (Council Direc
ve 93/83 de 27 de septiembre de 1993, articulo 14 (1); la directiva sobre programas de computac
establece una fecha cercana a los 18 meses después de su adopcion (Directiva del Consejo 91/
del 14 de mayo de 1991, articulo 10 (1); el plazo fatal para la aplicacién del término de proteccién
la directiva es de 19 meses después de su adopcion (Directiva del Consejo 93/98/ EEC de 29
octubre de 1993, articulo 13 (1); y un retardo de cerca de 20 meses ha sido permitido para la apli
cion de la directiva sobre renta y usufructo.
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tener legislaciones que se parezcan lo mas posible unas a otras, en ur
zonable periodo de tiempo. Rebasa el alcance de este articulo analizar
detalle como los instrumentos supranacionales han sido aplicados en
diferentes paises que son sujetos de cualquiera de3efos.embargo,
podria ser util determinar cémo algunas legislaturas nacionales han re
pondido a las lineas establecidas, a fin de determinar si en efecto la arn
nizacion esta ocurriendo.

Para este fin, dos aspectos del proceso de aplicacion pueden proba
gue se esta diciendo: el tiempo que se toman los Estados para ajuste
formalmente con los requerimientos y, de manera mas importante, ¢
conformidad con las instrucciones que deben seguir.

1. El factor tiempo

Aun cuando las directivas europeas y el TLCAN establecen término
para su aplicacion, el caracter coercitivo de esas directivas es la mas p
nunciada de las dos. Un Estado miembro que no cumple con sus oblic
ciones hacia la comunidad (y falla en la aplicacién de una directivi
“arriesga los logros de los objetivé4$"del Tratado) puede ser llevado
ante la Corte Europea de Justicia por la Com®idwdemas, la falta de
accion por el Estado puede ser demandada por las partes privadas, por
dafios que se caus®rEntonces, uno esperaria que los Estados miembro
fueran diligentes. Sin embargo parece que actualmente sélo pocos
ellos han cumplido con los términos. Por ejemplo, hasta el 1 de juni
de 1993, la fecha fijada para la aplicacion de la directivésditvare
ocho Estados miembros no han realizado los cambios nec&saritos
han adoptado medidas que parecen insatisfactdi@do Dinamarca y el
Reino Unido parecen haber actuado de conformidad con los dictados

53 La aplicacién de las primeras dos directivas que han sido adoptadas, es el objeto de dos
bros: Jongen, H. D. J. y A. P. Meijboom (editor€)pyright Sofware Protection in the Efbta 32
suprg Reinbothe, J. and S. von Lewinskhe EC Directive on Rental and Lending Rights and on
Piracy, nota 35supra

54 Tratado de Roma, articulo 5 (2).

55 Tratado de Roma, articulos 169y 171.

56 Casos C-6 y C-9/90, FrancoviehItaly and Bomfacev. Italy, 19 noviembre 1991 (1991)
ECR 5357.

57 Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Espafa.

58 La ley griega estaria incompleta (ver Kanellos, L., “Grecia”, en Jongen and Meijboom (edi-
tores),op. cit supra nota 31, de la 101 a la 110) y los efectos retroactivos de las regulaciones irlar
desas que fueron adoptadas el 2 de febrero de 1993 crean algunas dificultades (ver Clark, R., “Irl
da”, en Jongen and Meijboom (editores), cit. supranota 31, pp. 115 a 128.
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las directivas. En efecto, pareceria que un pais, Espafia, ha dado la indi
cion de que esperara a que el Consejo haya adoptado todas las direct
relacionadas con ebpyrightantes de proceder a su aplicacid8in em-
bargo, parece que la mayoria de los paises estan en vias de cumplir
varias directivas. Una razon que explica la ausencia de entusiasmo pue
ser que las directivas entran en vigencia en las fechas establecidas par:
aplicacion mientras que los Estados dejan que los particulares busqu
soluciones propias, en tanto se preparan las legislaciones nacionales.

La actitud hacia la aplicacién de las disposiciones saggrightdel
TLCAN parece mucho mas seria, aun cuando las sanciones por el incu
plimiento de las obligaciones del tratado no son tan draconianas como |
que existen en la Union Europea. Sin embago, los paises del TLCAN h:;
tenido éxito en modificar, dentro del tiempo requerido statsis de con-
formidad con los requerimientos de dicho tratado. El Parlamento can:
diense reformo I&€opyright Actel 23 de junio de 1993, reformas que en-
traron en vigor el 1 de enero de 199&n la misma fecha entr6 en vigor
un decreto del gobierno mexicano expedido el 22 de diciembre de 199
con la finalidad de modificar varias leyes nacionales en cumplimiento de
TLCAN, incluyendo la Ley Federal de Derechos de Autor. Asimismo, er
Estados Unidos, |l&merican Free Trade Agreement Implementation
Actt! fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre de 1993 y proclam
da ley en el dia requerido.

Probablemente, el éxito del proceso de aplicacion en Norteamérica
deba a la naturaleza del Acuerdo. Las reformas a las diferentes legislac
nes fueron sélo una parte de los cambios que el TLCAN requirié a le
leyes internas. El caracter unico del Acuerdo, su calidad de “una vez p
todas”, significaba que la voluntad politica de los legisladores estaba ¢
rigida a piezas de legislacion de todos los aspectos cubiertos por
TLCAN; esto permiti6 a cada parte, en lo posible, mostrar a los otras <
buena voluntad de aplicar lo que tomd tanto tiempo negociar. Asi, |
atencion de los legisladores se ocup6 s6lo una vez; sin embargo, los Es
dos miembros de la Union Europea estan hastiados de las continuas
mandas que les hacen las autoridades europeas.

59 Bondéa Roméan, F., “Spain”, en Jongen and Meijbogmn,cit. supra nota 31, pp. 199 a
213.

60 North American Free Trade Agreement ImplementationS¥t1993, c.44, sections 53 a 77.

61 Public Law 103-182, 107 Stat. 2057, sections 332 and 334.
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2. Conformidad con las lineas

Es dificil medir adecuadamente la conformidad de los legisladore
nacionales europeos con las directivas cuando so6lo pocos paises han t
do éxito en la adaptacion en el tiempo prescrito, de los requerimientc
supranacionales. Asi, de alguna manera, la comparacion con los resul
dos del TLCAN es distorsionada en virtud de que uno debe comparar |
proceso completo con otro en evolucion. Esta situacién no es sorprende
te, si tomamos en consideracion que la Unién Europea comprende cua
veces mas paises que el TLCAN. Sin embargo, lo que ha ocurrido has
el momento nos puede dar las bases de una opinién preliminar docume
tada sobre el éxito del programa de armonizacion.

De acuerdo con su naturaleza, las directivas dejan a los legislador
nacionales decidir como seran aplicados sus objetivos. En efecto, los E
tados miembros han adoptado actitudes diferentes. Algunos han decidi
introducir reformas a las actuales legislacionesopgrightque tiene que
ver directamente con los aspectos de las directivas. Esta via fue eleg
por Dinamarc® y por el Reino Unido para la aplicacién de la Directiva
sobre los programas de computaci®®kn Francia se usé un método si-
milar, pero la legislacién de reformas también contenia dos secciones i
conexas a la proteccion de programas de computédifmalgunos otros
paises, deliberadamente, no se introdujeron reformas puntuales por los
gisladores: en virtud de que tenian lugar revisiones integrales de las leg
laciones de derecho de autor, las modificaciones que las actuales ley
requerian fueron incluidas en dichos procesos de revision. Tales fuer
los casos de Greéfay de Bélgic#® También dos paises tomaron otros

62 Act 1010 de 19 de diciembre de 1992 (Computer Programs) ver Anderson, M. B. y P
Schonning, “Denmark”, in Jongen and Meijboom (editorep),cit. supranota 31, pp. 40 a 48 y
siguientes.

63 Copyright (Computer Programs) Regulations 1962 de 15 de diciembre de 1992. Ver Millard
C. J., “United Kingdom”, in Jongen and Meijboom (editorep),cit. supranota 31, pp. 217 y 238y
siguientes.

64 Ley 9-361 de 10 de mayo de 1994 Directiva de Ejecucion (EEC) 91-250 del Consejo de le
Comunidades Europeas del 14 de mayo de 1991 sobre la proteccién legal de los programas de c
putacién y modificacién del Codigo de la Propiedad Intelectual (OJ 11 de mayo de 1994 a 6863). V
a FranconChronigues de legislation et de jurisprudence francaises.

65 Ley 2121/1993 del 3 de marzo de 1993 sabmyrighty derechos vecinos. Ver Koumantos,

G., “La nouvelle Loi hellénique sur le droit d’ anteur el les droits voisins” (January 1SMRIDA
205.

66 Ley de 23 de junio de 1994 solmepyrighty derechos vecinos. Ver Gotzen, F., “New Law
on copyright and Neighbouring Rights/the legal Protection of computer Programs” (December 199-
January 19956 Copyright World31.
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enfoques a la aplicacion de las directivas. En lugar de integrar los car
bios en la misma legislacién depyright los legisladores aprobaron to-
talmente una legislacion separada. Dicha medida fue tomada, en relaci
con la directiva del programa de computacion, por ffaliaBélgicas®
Aungue estenodus operandign principio, puede parecer ocioso, real-
mente no es sorprendente, ya qustaiusde los programas de computa-
cién, dentro de las categorias de trabajos protegidos popwlight se
mantiene en controversia a pesar de todo lo que ha ocurrido.

En comparacién con la diversidad de las respuestas europeas a
guias o lineas de armonizacion, el proceso de Norteamérica parece enc
tadoramente simple: los tres paises reformaron sus leyes de derecho
autor en el marco de la legislacion de aplicacion del TLCAN. Canadé
gue esta en medio de una revisién aglyright®® no escogio esperar la
segunda fase de su proceso de revision para realizar las reformas nec
rias. Sin embargo, se debe hacer una ligera reserva. Con la finalidad
poner en practica el compromiso de Estados Unidos de revivir la prote
cion de peliculas canadienses y mexicanas que estaban en el dominio
blico por falta de una noticia debpyrightcuando fueron publicadas en-
tre el 10. de enero y el 1o. de marzo de 19808¢e establecido un
procedimiento especial administrativo ante la US Copyright Office du-
rante 1994 con la finalidad de asegurar los derechos.

El método escogido para aplicar las guias supranacionales parece
ner un impacto directo respecto del alcance del cual los nuevos textos r
cionales estan en conformidad con ellas. Actualmente, los legisladort
nacionales tienen dos opciones: o bien, siguen fielmente las guias, o bi
eligen una perspectiva minimalista.

En tanto que esto parece impracticable en el contexto norteamerica
dado el estilo de proyecto del TLCANel primer método puede ser vi-
sualizado en la Union Europea. Los textos de las directivas toman ur
forma muy similar a los de las legislaciones nacionales, y la posibilida
de transcribirlas sin mas ni mas, en instrumentos nacionales, es real.

67 Law on the protection of computer programs 1992 (Decreto legislativo 29, diciembre 1992
518: Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativo alla tutela giuridica dei programmi per elaborate
306 (1992)Suppl OrdGazz. Reppublica Italianat 3).

68 Asi Bélgica adopt6 al mismo tiempo una nueva ley sobpgrighty una ley especifica so-
bre los programas de computacion.

69 Ver D. Vaver, “Copyright Phase 2: The New Horizon” (1980RJ, 37.

70 TLCAN, anexo 1705,7.

71 Procedimiento para la restauracion de los derechos de autor de ciertas peliculas.
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Por supuesto, la ventaja es que el Estado no puede ser acusado
falta de adecuacion con la directiva. Sin embargo, esta situacién tambi
tiene implicaciones negativas. Primero, beneficia a aquellos que arg
mentan que la naturaleza especifica de las directivas las hace muy ané
gas a las regulaciones y asi crean un problema constitucional con la
tructura del Tratado de RomfaSegundo, constituye una invasion, no
obstante, voluntaria sobre la soberania de los Estados miembros, cuya
berania pareceria estar preservada cuando las autoridades europeas
escogido actuar a través de una directiva en lugar de una regulacion aj
cable directamente. Por ultimo, dificulta la coherencia interna de la legis
lacion nacional, que ya contiene reglas que son similares a aquellas ©
se encuentran en las directivas. De esta manera, una transcripcion lite
de varias disposiciones de la directiva del programa de computacion es
que precisamente Bélgica ha aprob&desto fue hecho en el marco de
un estatuto que no es la principal legislaciorca@yright lo cual proba-
blemente le dio mas libertad para seguir esa dire¢tion.

El método que mas prevalecid, elegido por los legisladores nacion:
les de ambos lados del océano Atlantico, fue el enfoque minimalista; ¢
decir, la adopcién de reformas estrictamente necesarias para cumplir ¢
las obligaciones internacionales. Por supuesto, la idea es conservar, ta
como sea posible, el espiritu de la legislacién basica y corregir su funci
namiento solo cuando esté en conflicto con los nuevos requerimientc
Cuando las reformas se hacen en el curso de una revision general, la fi
cién con el esquema general de la ley se modifica y cuando se compatre
nuevo texto con el viejo, es cuando se puede apreciar el impacto de |
nuevas reglas en la filosofia de la ley.

El efecto acumulativo de este ultimo método sélo puede ser una a
monizacién imperfecta. La opinidn de uno sobre la interpretacion inevita
blemente diferird de cualquier otra. En efecto, los comentarios hechos p
blicos sobre la aplicacion de la directiva del programa de computacion

72 Ver Casok, D., y J. W. Bridgéaw and Institutions of the European Communijtizs ed.,
London, Butterworths, 1991, pp. 147-148.

73 Las secciones 5y 7 de la Ley de Bélgica son una copia de los articulos 4 y 6 de la directiv
sélo algunas palabras de la seccion 6 de la Ley han sido cambiadas de aquellas del articulo 5 d
directiva. Otras disposiciones también tienen una gran similitud con aquellas de la directiva.

74 Sin embargo, en la seccidn 9 del Acta se refiere a la principal legislaciorcapprightpor
el término de proteccion de los programas de computacion. No obstante, no se debe olvidar la de
sion de haber separado la ley para los programas de computacion dectpydght 0 en este caso
de la legislacion de los derechos de autor. Ver Strewpia nota 68.
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de la directiva sobre renta y usufructo siempre manifiestan mucha prece
cién en la evaluacién de la situaciGrPor ejemplo, es ampliamente
aceptado que la seccién 2 (1) de la directiva sobre el “término” de prc
teccion significa que IBritish Copyright, Designs and Patent Adé
1988 necesita ser modificada ya que su actual texto no contempla la po
bilidad de que un director de peliculas sea autor de un trabajo cinema
grafico’® Aun més, se han expresado serios argumentos para tratar
convencer que la actuéict ya contiene las semillas de esta solucion y
necesita solo una breve aclaracion.

Ya que las directivas estdn muy detalladas, se pensaria que la posi
lidad de discrepancias entre las legislaciones nacionales estuvieran re
cidas considerablemente. Sin embargo, éste no es el caso, las directi
ya estan proyectadas para dar a los legisladores nacionales cierta liber
de accion. Aqui, los ejemplos son numerosos. En la directiva sobre pr
gramas de computacion se establece glande los trabajos colectivos
estan reconocidos por la legislacion de un Estado miemarpersona,
considerada por la legislacion de un Estado miembro como creadol
de tal trabajo, debera ser considerada como su adtdras. directivas de
renta y usufructo publico, la de cable y satélite, asi como la de “término
de proteccion, permiten a los Estados miembros designar a los coautores
trabajos cinematograficos en adicion al dire¢tor.

Esta ultima directiva establece el término de proteccion para edicic
nes criticas y cientificas de trabajos en el dominio publico —derecho ve
cino de un editor— para el Estado miembro que reconoce esta forn
de protecciofi? La directiva de satélite y cable establece la posibilidad de
gue algunos Estados permitan que los contratos de sociedades colecti
se apliquen a los titulares depyrightque no son miembros de esas so-

75 Ver Jongen and Meijboorsuprg nota 31; Reinbothe and Von Lewinskirpra nota 35.

76 Ver AL Sterling, J.ntellectual Property in Sound Recording, Film & vidéondon, Sweet
& Maxwell, 1992, a 6, 1.04; Durie, R., “Copyright, Designs and Patents Act 1988-The Key Change
for the Film Industry” (1989EIPR 197, Dworking, G., “Authorship of Films and the European
Commission Proposals for Harmonising the term of copyright” (19RB)R 151; Wienand, P.,
“Copyright Term Harmonisation in the European Union”.

77 Ver Kamina, P., “Authorship of Films and Implementation of the term Directive: the Drama-
tic Tale of twu copyrights” (19943IPR 319.

78 Council Directive 91/250/EEC of 14 may 1991, articulo 2 (1) (se agregé el énfasis).

79 Directiva del Consejo 92/100/EEC, de 19 de noviembre de 1992, articulo 2 (2), Directive
Consejo 93/83/EEC, de 27 de septiembre de 1993, articulo 1 (5); Directiva del Consejo 93/98/EEC
29 de octubre de 1993, articulo 2 (1).

80 Directiva del Consejo 93/98/EEC, de 29 de octubre de 1993, articulo 5.
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ciedades$! Se pueden citar otros ejemplos. Se debe concluir que el resL
tado final del programa de armonizacion europea no sera la homogen
zacion perfecta de las leyes nacionales dentro de la Bifiimefecto, tal
finalidad seria ilusoria, excepto para los aspectos matematicos de la
rectiva sobre el “término” de proteccion.

Las expectativas respecto de la armonizaciorca@righten el tra-
tado norteamericano no pueden ser tan altas como para los europeos,
mando en cuenta que el TLCAN no es tan completo como la suma de |
directivas europeas.

Sin embargo, el corto alcance, que es natural, del texto del Acuerd
da menos posibilidades de evadir algunas de sus reglas. Aprobado el
ticulo 1702, que permite a los Estados otorgar una proteccién mas al
plia que la que es requerida por el Acuerdo, y los articulos 1705(5)
1706(3), que otorgan un marco aceptable para determinar excepcione
los derechos en trabajos y en fonogramas, se institucionalizan las dif
rencias nacionales. Sin embargo, estas reglas son sélo repeticiones de
principios de la Convencion de Berna que el TLCAN incorpbEssto
deja la impresién de que las partes deben formalmente adherirse a
convenciones internacionales, las cuales, en cualquier caso, deben ad
tar en sus legislaciones naciondteasi como adoptar las reglas de reci-
procidad para los derechos de intérpretes en usos secundarios de los
nogramas® Lo primero no deberia tener impacto en la relacion entre lo:
miembros del TLCAN, y lo Gltimo es una técnica muy conocida en |a
cual, a la luz de las reglas del GATT-TRIPS, debe tener una importanc
temporal®

Esto no quiere decir que la armonizacion se logre mejor en Nortee
mérica que en Europa. Seria un sofisma afirmarlo, aun cuando los Es
dos tengan éxito en cumplir con las obligaciones del TLCAN, el caracte
de sus leyes nacionales se afecta minimamente.

81 Directiva del Consejo 93/83/EEC de 27 de septiembre de 1993, articulo 3 (4).

82 En efecto, estos precedentes desminuirian la presion sobre los proyectistas de las futuras
rectivas, particularmente respecto de aquellos tdpicos que son sensibles como es el caso de los ¢
chos morales.

83 Articulos 19y 9 (2) de la Convencion de Berna.

84 Articulo 1701 (2)jn fine, del TLCAN.

85 Id., articulo 1703 (1).

86 Acuerdo sobre los Aspectos Relativos del Comercio de los Derechos de la Propiedad Intele
tual, articulo 14 (1) Ver, en general, Correa, C. M., “TRIPS Agreement: copyright and Relate
Rights” (199425 IIC 543.
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En efecto, muchos fundamentos importantes del derecho de aut
permanecen inmutables: la autoria de los trabajos de los emplékdos,
aplicacién de las reglas del término de protectidi statusde los tex-
tos oficiales®® los derechos moral@%etcétera. La intencidén del capitulo
17 del TLCAN no fue cambiar la filosofia d=pyrighten la parte norte
del continente americano, ni aun cambiar su configuracion, sino que ft
sélo arreglar algunos problemas particulares, muchos de los cuales,
cualquier manera, fueron tomados en consideracion mas tarde en
Acuerdo GATT-TRIPS. La prontitud con la cual las partes del TLCAN
cumplieron con los requerimientos del capitulo 17, parcialmente, s
debe al hecho de que el Acuerdo no tenia por objeto forzar a los legisl|
dores a revisar sus conceptos fundamentales del deredupylgght.

Por otra parte, en virtud de que el proceso europeo es tan amplio, |
demandas que se hacen a los demas Estados miembros rebasan los re
dios superficiales y tienen que ver con reevaluaciones profundas del fu
cionamiento de la ley debpyright Las directivas europeas producen un
impacto profundo en la forma del derechacdpyrightde la Union Eu-
ropea, en tanto que el capitulo 17 del TLCAN es uno mas de los incide

87 En Canada el empleado se mantiene como autor mientras su empleador es considerado c
duefio inicial de la propiedad dedpyright Copyright Actsec. 13(3); en Estados Unidos al emplea-
dor se le atribuye ambas, la propiedadadgyrighty la autoria del trabaj&;opyright Actde 1976,

17 USCA sec. 201 (b) y 101; en México, el autor, la persona fisica que crea el trabajo, es siempre
primer propietario detopyright ver Caballero Leal, J. L., “Mexican Laws Concerning the Recogni-
tion and Enforcement or Property Rights and Intellectual Property Rights”, en Stewart, G. R., M. .
Tawfik, and M. Irish (editores)nternational Trade and Intellectual Property-the Search for a Ba-
lanced SystenBoulder, Co., Westview Press, Inc., 1994, pp. 71 a 74.

88 Hay demasiadas variantes para nombrarlas todas. Por ejemplo, el término basico de prot
cién (la vida méas de 50 afios) se aplicara al trabajo de un empleado en Capgdght Act sec-
cién 6; en Estados Unidos el trabajo de un empleado sera protegido por 75 afios desde su publica
o bien 100 afios desde su creacf{oopyright Actde 1976, 17 USCA, seccién 302 (c); en México, el
mismo trabajo se beneficiara del término general de proteccion que es la vida, mas de 75 afios: |
Federal de Derechos de Autor; seccién 23 (1).

89 Los materiales legales son sujetos decapyrightde la Corona en Canadaapyright Act
Section12), mientras las leyes de los EUA les niegan protecciocoggtight (Goldstein, P.Copy-
right Principles Law and PracticeBoston, Little, Brown, & Co., 1989, vol. 1, 88, 2.5.7.1). En Méxi-
€O no se necesita autorizacion para publicar tal material después de que ha sido promulgado,
debe citarse la fuente oficial: Ley Federal de Derechos de Autor, seccion 21 (1).

90 Mientras que el TLCAN excluye a Estados Unidos del cumplimiento del articulo 6 bis de Iz
Convencién de Berna (anexo 1701.3), no hay una regla especifica para los paises que se deben aj
a ella. Como se esperaba, las versiones canadienses y mexicanas de derechos morales difieren c
derablemente. Los derechos morales canadienses coexisten con los derechos econémicos en el tr:
y pueden ser renunciablegSopyrightAct, secciones 14 2(1) y 14 1(2); Ley Federal de Derechos de
Autor, seccion 3.
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tes en la historia de la evolucion del derechea®yrightde los paises
gue estan sujetos a él.

IV. CONCLUSIONES

Las dindmicas de trasfondo del proceso de armonizacion en Europe
Norteamérica son un tanto diferentes y dan motivo a respuestas diferen
de los Estados que estan sujetos a ellas. Nos arriesgariamos a pred
gue las legislaciones europeas alcanzaran una mayor consistencia que
de Norteamérica, en virtud de que las directivas cubren mas aspectos ¢
el TLCAN. En efecto, mientras ahora se puede hacer una evaluacion de
experiencia europ€aNo solo le estd costando mas tiempo a los Estado
miembros para aplicar las directivas requeridas (y el término de la Gltim
era 1 de julio de 199%)sino que algunas otras estan en preparacion: ade
mas de la proteccion legal de los bancos de datos y el asunto de la co
casera de los fonogramas y videos, la reprografia, la reventa de los de
chos, las sociedades de coleccién y los derechos morales son otros asj
tos bajo revision de las autoridades europeas. Adem&3ream Paper
proximo a aparecer, sobre la proteccién de la propiedad intelectual en
sociedad de informacion, obligatoriamente traera consigo algunas mec
das relativas al derecho depyright

Otras fuerzas también trabajan para asegurar que los europeos s
tratados en igualdad de condiciones a través de toda la Unién. En 1993
Corte Europea de Justicia dictdé una decision, basada en el actual artic
6 del Tratado de Roma (que prohibe cualquier discriminacién basada
la nacionalidad), que establece que miogyrightni los derechos vecinos
pueden discriminar entre los autores de diferentes nacionalidades eu
peas® Esta decision ya tiene implicaciones importantes para la aplice
cion de la directiva de término a través de la interrelacion de sus titulare
con la seccion 10(2) de la misma. A partir del 1 de julio de 1995, cual
quier trabajo que esté protegido en determinado pais de la Unién se be
ficiarhd de una mayor proteccion dapyrightque se aplica a €l en ese

91 Para unas reflexiones sobre un derecheadgyrighteuropeo armonizado, ver Dietz, A., “A
common European copyright-Is It an lllusion 2" (1988RR p. 215.

92 Directiva del Consejo 93/98/EEC de 29 de octubre de 1993, articulo 13 (1).

93 Casos C-92/42 y C-326/92, Phil Collimsmtrat Handelsgesellschaft mbh y Patricia Im-und
Export Ver Walfungsgesellschaft mbid EMI Electrola GmbH, 20 octubre de 1993 (1993) ECR
5195 (1946) FSR 166.
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momento en todos los paises de la Union, aun cuando ya haya caido el
dominio publico en otros pais&#sComo dijo el profesor Cohen Jehoram,
la decision es “una armonizacién en si misma” y “tiene un enorme efec
en los trabajos de varias directivas de la comunidatitas alla de sus
consecuencias positivas, la decisién Phil Collins revela la influencia pel
sistente de los principios generales del Tratado de Roma acerca de
construcciéon de un sistema europeo armonizadealright y la co-
rrespondiente ausencia de tales postulados fundamentales en el proc
de integracién norteamericano.

94 Ver G. Dworkin y J. A. L. Sterling, “Phil Collins and the Term Directive” (1994) EIPR,
187; Cohen Jehoram, H., “The EC Copyright Directives, Economics and Author’s Rights”, conferen
cia dictada en el ALAI Sysposium “Economy and Author’s Rights”, Ginebra, 27 a 28 de junio de
1994.

95 Id.,enpp.6y8.
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SUMARIO: |. Los origenes dka reforma actual de los regime-

nes sobe propiedad intelectual en América Latina. Los

cambios mas importantes emateriade propiedd intelectual

al interior de los distintos procesos de integracion econémica

en Angrica. Ill. Repercusiones en América Latipar la en-

trada en vigor del Acuerd TRIPSy de la posible accesién al
TLC. IV. Reflexiones finales.

El TLC! esta provocando un efecto de escala en el resto de paises
Ameérica Latina, cuyas repercusiones habria que estudiar aidadosamente.
Solretodosi condderamosque elTLC corsagrala opédnde laverticali-
dad enosintercambios comerciales y slagsula de accesy ofreceuna
puerta abierta a las negociaciones con terceros paises que deseen integrar-
se alTLC.

La reforma de lategisladonesde popiedad intelewial 2 1a liberal-
zacion de los egimenes derangerenda tecnoldgca ylas regodaciones
de auerdoscon diferenes gadosde inegracion econonicase han con-
vertido en &s pezasanguaresde bs poiticas comecialesde \varios pai-
sesde América Latina.

* Licerciadaen deecho (Uriversicad de Barcelona), maestria (Universidad deMontreal), di-
rectora de Asutos Juridcos en RES Paly Reserch Inc.Ottawa. En la atualidad, esta redictando
sutesis datoral sobrepropedad intelectualy comercio interrecional (Uriversichd deBarcelona).

1 Tratadb de Libre Comeréo de Amérca del Norte, o TLC entr6 en vigor el 1 deerero de
1994.Conaido en ingéscomo NAFTAY en francés ALENA.

2 Seutilizael término “ accesion” en luga de “ adhesion” po ser laterminologa recogida por
Méxicoenel TLC.

3 A losefectos deeste articulo, €l término*“ propiedad irtelectual” se empta en sntido am-
plio y comprende los derechosde auor y derechos conexos, drechos depatertes, matas, dsefios
indugriales, circuitos integrados, seretos industiales,indicaciones gografcas, denomiaciones de
origeny derechos de logultivadoresdevariedades vegtales.
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La reforma actual en materia de propiedad intelectual y transferenc
tecnoldgica da un giro de 180 grados respecto a la posicion tradicione
mente adoptada por los paises de América Latina en la década de los
tenta? La proximidad histdrica de esos cambios, y en algunos casos |
actualidad de los mismos, otorga a esta tematica un vigor excepcional,
ser objeto hoy en dia de debates parlamentarios o hegociaciones inter
cionales. Esta mutacidon es evidente, mas aln si tenemos en cuenta
estos paises que contindan siendo importadores netos de tecnologia e
asumiendo un gran desafio al adoptar profundos cambios legales e in:
tucionales que les permitan seguir siendo atractivos para los paises exp
tadores de tecnologia. En este sentido, varios paises de América Lati
estan adoptando leyes que aumentan la proteccidén otorgada a la prog
dad industrial, liberalizan los regimenes que controlaban las inversiones
promueven las exportaciones y la innovacion tecnologica.

Como hemos mencionado, los paises de América Latina estableci
ron mecanismos internos de proteccion e intervencion para controlar |
importaciones tecnoldgicas. Ahora los cambios introducidos en sus re
pectivos sistemas de propiedad intelectual responden en gran medid:
factores externos que siguen teniendo un gran componente de protecc
nismo tecnoldgico, pero esta vez el proteccionismo tiene un alcance inte
nacional y sigue los pardmetros de los paises industrializados y los im[
rativos del comercio internacional.

Si tomamos como punto de partida la siguiente situacion de facto, |
reforma en materia de propiedad intelectual que se estd produciendo
varios paises o grupos de paises en América Latina responde a una tenc
cia uniformizadora impulsada por factores externos, nos daremos cuer
que los cambios en esta materia estan buscando la compatibilidad con
parametros establecidos en el TLC. Este fendmeno esta dando como re:
tado un cierto nivel de armonizacion en el continente americano que tiel
como base las negociaciones en el marco del comercio internacional.

Para situarnos en el contexto que preside esta evolucion, vamos a
poner durante nuestra presentacion algunos elementos de reflexion vine
lados a las siguientes cuestiones:

4 Véase Huerta, Yolandd,e transfert international de technologie en contexte mexicain
Montreal Mémoire de Maitrise, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 1992, ¢
54-62.
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1) Los origenes de la reforma actual de los regimenes de propiedad
telectual en América Latina.

2) Los cambios mas importantes en materia de propiedad intelectu
en el interior de los distintos procesos de integracion econémica €
Ameérica.

3) Las repercusiones en los paises de América Latina de la entrada
vigor del Acuerdo TRIP%y de la posible accesion al TI°C.

En el transcurso de este documento me gustaria poner de relieve:
mero, desde un punto de vista descriptivo, y segundo, desde una persg
tiva mas analitica, cobmo los acuerdos comerciales con ciertos element
de integracion econdmica afectan los regimenes territoriales de propied
intelectual en el contexto americano. Con anterioridad, consideramc
oportuno presentar de forma sucinta los factores externos e internos ¢
han influido en la adopcién de nuevas politicas comerciales y tecnolog
cas en varios paises de América Latina.

|. LOS ORIGENES DE LA REFORMA ACTUAL DE LOS REGIMENES SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL ENAMERICA LATINA

Para poder comprender la dimensién de la reforma de los regimen
de propiedad intelectual en América Latina y su vinculacidn con los prc
cesos de integracion econdémica que se estan produciendo en el contine
americano es importante situarnos en el contexto global que preside es
cambios. Los origenes de esta reforma se sostienen en cinco pilares fi
damentales:

a) El nacimiento de un nuevo proteccionismo tecnolédgico a nivel inter
nacional como consecuencia de las pérdidas causadas por la pira
ria y de la decreciente competitividad tecnoldgica de algunos pais
industrializados, en particular de Estados Unidos;

5 Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluid
el comercio de mercancias falsificaddsta Final de la Ronda de Uruguay. MTN/FA [I-AIC, 15 de
diciembre de 1993.

6 Tratado de Libre Comercio de América del NpBECOFI, t. |, 1993. art. 2204 - Accesion.

“1. Cualquier pais o grupo de paises podran incorporarse a este Tratado sujetandose a los térm
y condiciones que sean convenidos entre ese pais y grupo de paises y la Comisién, y una vez qu
accesion haya sido aprobada de acuerdo con los procedimientos legales aplicables de cada pais.

2. Este Tratado no tendra vigencia entre cualquiera de las partes y cualquier pais o grupo de pa
que se incorpore, si al momento de la accesion cualquiera de ellas no otorga su consentimiento”.
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b) El limitado efecto en el desarrollo tecnolégico nacional de los regi
menes anteriores de control de las importaciones tecnolégicas;

¢) La globalizacion internacional de la economia;

d) La presién unilateral de Estados Unidos;

e) La adopcién del Acuerdo TRIP’s en el marco de las hegociacione
multilaterales;

f) Y finalmente, la entrada en vigor del TLC y la posible accesion de
terceros paises.

La posicion de ciertos autores apunta hacia la aparicion de un nue'
proteccionismo tecnoldgico a nivel internacional causado, por un ladc
por una pérdida de liderazgo tecnoldgico por parte de Estados Unido
y, por otro lado, como consecuencia de las exigencias de las comp
filas transnacionales que buscan reglas generales que sean homogeél
en todos los paises en que operan, y en definitiva como reaccion a |
elevadas pérdidas resultantes de los actos de pirateria. Los paises
industrializacién reciente (PIR), entre otros, México, Brasil y los tigres
asiaticos, que utilizan un sendero tecnoldgico imitdtivotorgan una
débil proteccion a la propiedad intelectual, han podido desafiar e ir
cluso llegar a convertirse en una amenaza y fuente de pérdidas ecol
micas para los paises que tradicionalmente han gozado de una posic
dominante en el mercado internacional. Se estima que los product
piratas suponen una pérdida de 60 billones de dolares anuales para
titulares legitimos y esas pérdidas consituyen un obstaculo para pr
gresar en el proceso de liberalizacién comercial internacional.

El segundo factor a tener en cuenta es el efecto de la politica anter
en esta materia. En la década de los setenta, los paises de América La
se caracterizaban por tener una economia proteccionista, basada en la
titucién de las importaciones. Los mecanismos utilizados para controlz
las importaciones tecnolégiédsomprendian:

7 Correa, Carlos M., “Propiedad intelectual, innovacién tecnoldgica y comercio internacional”
(1989) 39Comercio Exterigrp. 1059; Gil Ibafiez, Santos L., “La recuperacion del liderazgo econo-
mico y tecnolégico de Estados Unidos” (1994) 2B2lktin del ICEp. 2477.

8 Ibid.

9 Correa, Carlos M. y Richard Kozul-Wrighttellectual Property and Foreign Direct Inves-
tment New York, U.N. Pub. Transnational Corporations and Management Division, 1993, p. 22
(UNCTC, 1990).

10 Blakeney, Michaell.egal Aspects of Transfer of Technoloy to Developing Counties,
ford, ESC. Publishing, 1989, p. 162.
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Las leyes que examinaban los contratos de transferencia de tecno
gia, donde se condicionaba la aprobacion de los mismos al cumplimien
de unos requisitos que limitaban la libertad negociadora de las partes
convertian al Estado en un tercer negocidtoa. intervencién estatal en-
carecia y prolongaba la negociacién de los contratos de transferencia ti
noldgica.

Las leyes que otorgaban una débil proteccion a la propiedad intele
tual, al excluir ciertas areas de la patentabilidad, como los productos
procesos biotecnoldgicos y farmacéuticos, y reducir los periodos y limi
tando la extension de la proteccion otorgada, a la vez que se aumentab
posibilidad de obtener licencias obligatorias, etcétera.

Las leyes que controlaban la inversion extranjera sometiendo los pr
yectos de inversidn al requisito de la aprobacion, la discrecidn estatal e
amplia y podia influir y ejercer cierto control sobre los aspectos econém
cos, ubicacién geografica y los sectores involucrados en el proyecto
inversion.

Otras medidas de intervenciérse encontraban en los instrumentos
de planificacion nacional de los sectores del comercio y de la industri:
en las politicas fiscales (control fiscal de las transferencias al exteric
por pago de regalias en los contratos de transferencia tecnoldgica),
normas aplicables al control de cambios, la politica de compra del Estac
etcétera.

Debido a la proximidad temporal, consideramos que realizar una ev:
luacién del efecto de estas politicas en el desarrollo tecnolégico de Am
rica Latina y en el control de las practicas contractuales de las compaf
multinacionales seria todavia prematuro. Sin embargo, estudios realiz
dos en otros pais&sconcluyen que el control estatal en esta materia tien:
de a reducir la cantidad y calidad de la tecnologia transferida y puede ¢
un factor nocivo para el desarrollo industrial y la competitividad econ6
mica de ese pais a nivel internaciotfal.

11 Correa, Carlos M., “Transfer of Technology in Latin America: A Decade of Control” (1981)
15J.W.T.L.388.

12 Huerta Casado, Yolanda, & Stephen Callary., “State Control of Technology Transfer in La:
tin America”,Doing Business Abroa®ttawa (se publicara en Ed. Wilson & Lafleur, 1994), p. 3.

13 El gobierno canadiense realiz6 un estudio comparativo entre el caso de India, que adoptd
sistema de control de la tecnlogia extranjera, y el caso de Korea, que incorporé un sistema de aper
en la adquisicion de tecnologia extranjera. Este andlisis se encuentra en Martel, Jocelyn & Ross D
can,Technology Transfer: An International Perspeciivgernal Report) Ottawa, CCAC, 1990.

14 Huerta, Y.Jloc. cit p. 5.
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La globalizacién de la economia y la creciente competencia come
cial causada por los avances tecnoldgicos en el campo de las comuni
ciones, la informatica y el transporte, se identifica como uno de los orige
nes principales de estos cambios. Desde que los economistas clasi
introdujeron el concepto de las ventajas competitivas en el siglo XVIII
ha sido generalmente aceptado que los paises se especializan segur
ventajas competitivas que ofrecen sus recursos en los distintos secto
economicos® Las empresas que operan a nivel internacional se ha
convertido en entidades “apatridas$’sin vinculos significativos con
su pais de origen, reconociendo responsabilidades sélo respecto a
accionistas’ Los procesos mas complejos de integracion productive
son impulsados por estas empresas, las cuales evallan las activida
locales en términos de su contribucion a los objetivos de la empresa
nivel global, y no de sus ganancias en cada'pgis ese sentido, la
movilidad de las empresas transnacionales estid determinada, en
otras causas, por las condiciones favorables que les ofrecen ciert
paises y el trato privilegiado que reciben en sus respectivos mercadt
A titulo ilustrativo, se pueden citar las ventajas y derechos preferenci:
les en el interior de una zona de libre cambio o de un mercado comar

En definitiva, dentro del contexto de globalizacion que se acaba d
sefalar, el aumento de la proteccion otorgada a la propiedad intelectt
aparece como uno de los factores que mejora la posicion competitiva «
un pais que desea atraer inversores. Un marco juridico con un alto ni\
de proteccion y eficacia garantiza una fuente segura de beneficios ecor
micos para las empresas que operan a nivel global. Al contrario, las p¢
didas que sufren en determinados mercados constituyen un desincent
para invertir en los mismos, por este motivo estas empresas son las p
motoras de la reforma actual del sistema de propiedad intelectual.

15 Porter, M. E.La ventaja competitiva de las nacionBsienos Aires, Vergara Editor, 1988.

16 El término statelessen inglés y en francéspatridesha sido utilizado para calificar a las
corporaciones transnacionales. Véase Someshwar BlDal (Stateless) Corporations and the In-
ternationalization of Business: Implications for Canada and Canadian Marketplace Framg@mork
terim Report), Ottawa, Industry and Science Canada, 1993.

17 A titulo ilustrativo, los sectores de la economia canadiense que son mas dinamicos, al m:
gen de los vinculados a los recursos naturales, estan basados en la alta tecnologia. Esos sectore
muy vulnerables, ya que los factores de produccion de esas industrias tienen una gran movilidad
ternacional.

18 Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel (CEGAN)egionalismo abierto en
Ameérica Latina y el Carihd_C/L.808 (CEG.19/3), 1994, p. 16.
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Esta fuerte movilidad transnacional de los agentes de produccion |
constituido, desde hace varias décadas, un desafio importante para
paises de América Latina, mas aun al encontrarse en la actualidad en
proceso activo de apertura y de negociaciones regionales de integraci
economica.

Al principio, se ha mencionado que la pérdida de la capacidad con
petitiva de Estados Unidos y las elevadas pérdidas econémicas como
sultado de la pirateria constituyen elementos claves que han influid
de forma indirecta, a que se desencadene la reforma actual en materia
propiedad intelectual; sin embargo, de forma directa la presion unilater
de Estados Unidos se ha manifestado mediante medidas extraterritorial
Estas medidas establecen mecanismos de control, revision y en cier
casos sanciones econdémicas dirigidas a los paises con una legislacion
ficiente en materia de propiedad intelectual que no protegen de form
adecuada los intereses economicos de Estados Unidos.

El proceso de presion unilateral mas utilizado se conoce cose la
per 301 disposiciones incorporadas en el derecho comercial de Estad
Unidos?® adoptadas para hacer frente a los actos de pirateria que suft
los productos de Estados Unidos. El articulo 301 y siguientes establec
un proceso de revision que identifica los paises que ofrecen una prote
cion deficiente a la propiedad intelectual segun los pardmetros de Estac
Unidos. Estos paises son clasificados en lo que se conoce como “Lista
vigilancia” (Watch Lis} y en los casos donde los intereses de Estado
Unidos se ven més afectados pasan a formar parte de los paises d
“Lista de vigilancia prioritaria” Rriority Watch Lis}. Los sectores afec-
tados, empresas que sufren grandes pérdidas por actos de pirateria, o
realizan grandes inversiones en los paises de la lista, presentan sus qu
y dafios sufridos ante la autoridad competente, el Comité Section
30120y si los paises identificados en la lista no demuestran que se est
adoptando medidas (cambios legislativos e institucionales), el presider
de Estados Unidos puede llegar a autorizar sanciones econémicas, te
como restringir o impedir el acceso al mercado de Estados Unidos, la st
pension de concesiones comerciales o tarifas preferenciales.

19 Trade and Tariff Actle 1984, Pub. L. 98-573 que enmiend@rade and Tariff Actle 1974
y el Export Administration Actle 1979, y sus modificaciones en 1985. Pub. I. No. 99-64 articulos
503-536. Para mas informacion véase M. Blakeopycit, pp. 182-189.

20 El presidente del Comité, Irving Williamson, anunciaba en la prensa el pasado mes de febr
ro las distintas etapas del proceso de la “Super 301" aplicable a Brasil. Gazeta Mercantjl
Brasil, 28 de febrero, 1994.
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Otra manifestacion de la atencién que Estados Unidos otorga a et
materia se encuentra reflejada en la actividad de lo se podria denomir
como nueva “diplomacia comercial y tecnolégica”. Esta importancia
gueda demostrada en la firma, con trece paises de América Latina,
“acuerdos marco” en el area del comercio e inversiones. En los mismc
se afirma la necesidad de establecer un sistema efectivo de proteccién
la propiedad intelectuét.

La conclusion de la Ronda de Uruguay de las negociaciones come
ciales multilaterales constituye uno de los factores claves de esta reforn
Cabe destacar que, en el caso del comercio de bienes y servicios, la
duccion o eliminacion de barreras comerciales ha constituido la clave ¢
las negociaciones; sin embargo, en lo que atafie a la propiedad intelectt
el aumento de proteccion ha sido la solucion. El Acuerdo sobre los aspe
tos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el cc
mercio de mercancias falsificadas, conocido como Acuerdo TRIPS, refle
ja la busqueda destandaresninimos comunes en este &mbito. El mismo
responde a un proceso de uniformacion en conformidad con los princ
pios y estdndares de las potencias econémicas que, a su vez, refleja
intereses de las empresas transnacionales que defienden un sistema ir
nacional de proteccion homogéneo. La ausencia o proteccion deficien
ha sido considerada como una barrera no arancelaria que obstaculize
comercio.

El Acuerdo TRIPS fue adoptado como parte integrante del Acta Fine
de la Ronda de Uruguay. En Marruecos, el 17 de abril de 1994, 127 p:
ses firmaron el Acta Final con la respectiva creacion de la Organizacic
Mundial del Comercio (OMC). En octubre de 1994, sdélo 26 de los paise
miembros del GATT lo han ratificad®por lo tanto, si se pretende que la
OMC comience a funcionar el primero de enero de 1995 como fue apr
bado en el Acta Final, varios paises y en particular Estados Unidos, te
dran que resolver los problemas de politica interna que estan frenando
proceso de ratificacion.

La adopcion del Acuerdo TRIP’s en el foro multilateral del GATT
establece un precedente importante si tenemos en cuenta que la Organ
cion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha sido considerada tre

21 Correa, Carlos M., “Implicaciones del Acuerdo TRIP’s en los paises de América Latinay e
Caribe”, IV Reunion del Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de Politicas sobre Propiedad
Intelectual Caracas, SELA, 1994, p. 15.

22 Sebastian, Luis de, “El dificil parto de la OM@I, Dinero, 10-16 de octubre de 1994, p. 24.
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dicionalmente como la autoridad internacional en esta materia. La opo:¢
cion inicial de varios paises de América Latina de incluir la propiedac
intelectual en el marco de las negociaciones comerciales fue cediendo
comprobar que para poder tener acceso a los mercados de los paises
dustrializados y poder beneficiarse de los avances en los sectores de |
nes y servicios se debia aceptar los otros acuerdos integrantes del A
Final de la Ronda de Uruguay que incluye el Acuerdo TRIPS. El reto ¢
gue estan confrontados en la actualidad los paises de América Latina e:
de la adaptacion de sus instrumentos juridicos y mecanismos de prot
cidén para poder asumir las obligaciones recogidas en el Acuerdo TRIPS
no ser objeto de sanciones econémicas que podrian aplicarse como re:
tado del incumpliento de las mismas.

La entrada en vigor del TLC en enero de 1994, consolida la opci6
por la verticalidad en los intercambios comerciales. Teniendo como ba:
el Tratado de Libre Comercio entre Canadé y Estados Unidos, Méxic
asume el reto de negociar con ambos. Este hecho se convierte en un a
cedente fundamental teniendo en cuenta la brecha tecnologica y econol
ca que existe entre México y los otros dos paises del TLC. El Tratac
incluye en su capitulo XVII los pardmetros comunes para la proteccion c
la propiedad intelectual entre los paises miembros.

La identificacién de las causas del actual proceso de reforma €
América Latina nos permite concluir que la mayoria de los factores invc
lucrados proceden del exterior, con la excepcion del desafortunado res
tado que la politica anterior de control de las importaciones tecnolégice
ha tenido en el desarrollo de la region. A continuacion, vamos a ver
confluencia entre los procesos de integracion econémica en América
la busqueda de un cierto grado de armonizacion en las respectivas legis
ciones de los paises integrantes.

Il. LOS CAMBIOS MAS IMPORTANTES EN MATERIA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL AL INTERIOR DE LOS DISTINTOS PROCESOS
DE INTEGRACION ECONOMICA ENAMERICA

En términos generales, los cambios fundamenitaées materia de
propiedad intelectual que se estan adoptando en Ameérica Latina, tantc

23 Véase en Correa, p.cit, p. 1078-9 “Recuadro Il, diferencias en las posiciones de paises
desarrollados y en desarrollo”. Ver también la posicion de los paises de América Latina en las nec
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nivel nacional, en las reformas legislativas de ciertos paises, como en |
negociaciones en el marco de los acuerdos comerciales son los siguient

En materia de patentes se extiende el plazo de vigencia de la prote
cion otorgada, en la mayoria de los casos hasta los veinte afios. Se re
cen las excepciones a la patentabilidad En varios paises se esté incluy
do, por vez primera, la proteccion de productos y procesos farmaceéuticc
las invenciones sobre la materia viva (con ciertas excepciones) y los pr
cedimientos biotecnoldgicos. Se estan limitando los motivos para la col
cesion de licencias no voluntarias con la correspondiente disminucion
la discrecion de las autoridades competentes en la materia.

En el ambito de las marcas, se empiezan a incluir las marcas de ser
cios y las marcas tridimensionales. Algunos paises impiden el registro
marcas que sean faciles de confundir con otras ya otorgadas y se prote
las “marcas notorias” o conocidas, incluso en clases fuera de si#4utels
También existe una tendencia a que la duracion de las marcas sea de
afos renovables.

En derechos de autor, se puede destacar que todavia existe controy
sia sobre el alcance del concepto de uso privalda ose Esta proble-
matica se acentla si consideramos que el bajo precio de las fotocop
constituye una creciente amenaza para las obras originales. En el amk
del software doce paises de América Latina han optado ya, de forma e
presa, por la proteccion de los programas de computacion mediante |
derechos de autéf.

En otros derechos, como los modelos de utilidad, disefios industri
les, circuitos integrados, el alcance y duracion de la proteccién es mu
dispar en las distintas legislaciones o acuerdos.

ciaciones del Acuerdo TRIPS en Reichman, J. H., “The TRIPS Component of the GATT’s Urugua
Round: Competitive Prospectsfor Intellectual Property Owners in an Integrated World Market”
Doing Business Abroa®ttawa (se publicara en Ed. Wilson & Lafleur, 1994), p. 3.

24 En Venezuela, en julio del 1993, el caso Nitendo fue resuelto por el registrador de la propic
dad industrial, reconociendo los derechos del titular de una marca notoria sobre un registro venez
no precedente. Véase “Nitendo: persisten las amenazas de sancionar a Ver@ereraia Legal
marzo 1994, 1.

25 Elarticulo 18 del Acuerdo TRIP’s estipula un minimo de siete afios.

26 Antequera, Ricardo, “Tendencias legislativas latinoamericanas en derecho de autor y der
chos conexos y su adecuacion a las modernas tecnoldyfa@&union del Foro Latinoamericano y
del Caribe en materia de Politicas sobre Propiedad Intelectbatacas, 1994, pp. 30-31. Para mas
informacién sobre la industria dedftwarevéase Correa, Carlos MRroduccién y comercio deoft-
wareen América LatinaBuenos Aires, Zagier & Urruty, 1993, 175 pp.



EL TLC EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 135

En varios paises se incluye, por primera vez, la proteccion de los s
cretos industriales o comercialdsafle secrets)si se cumplen ciertas
condiciones que garanticen el caracter confidencial y valor econémico ¢
la informacion protegida.

Se podria resumir que los cambios que se estan produciendo en €
ambito siguen los parametros o alcance de proteccién que favorecen
paises industrializados, el contenido de los mismos ha sido objeto de ¢
bate durante el transcurso de la Ronda de Uruguay y se encuentra fin
mente cristalizado en el Acuerdo TRIPS. A continuacién, vamos a proce
der a una breve descripcién de los procesos de integracion econdémica
Améric&’ y del papel que juega en los mismos la propiedad intelectual.

Si bien es cierto que las iniciativas integracionistas en América res
ponden a aspiraciones y esfuerzos muy arraigados en la HSsdni&m-
bargo, ha sido recientemente cuando se han cristalizado avances en ¢
ambito. En la actualidad, el movimiento de integracion en América inclu
ye varios grupos de paises donde se realizan intercambios econémico
distintos niveles; al respecto cabe destacar los siguientes: la Asociaci
de Integracion Latinoamericana (ALADI), el Pacto Andino, el Mercado
Comun Centroamericano, el Mercado Comun del Caribe (CARICOM), e
MERCOSUR o MERCOSUL, el Grupo de los Tres y el TLC. No se
abordaran aqui los numerosos acuerdos comerciales a nivel bilateral,
vo los acuerdos de México con Chile y Costa Rica. Este Ultimo contien
el capitulo mas completo en el ambito de la propiedad intelectual en t
acuerdo entre dos paises de América Latina.

1. Tratado de Libre Comercio

Las negociaciones del TLC concluyeron en agosto de 1992, y fue r:
tificado por los respectivos gobiernos en 1993, para finalmente entrar ¢
vigor como previsto el primero de enero de 1994. El TLC ha creado |
mayor zona de libre camBfaddel mundo con una poblacién de 360 millo-
nes y uroutputcombinado de 7.5 trillones de délafe&l Tratado elimi-

27 Situacion latinoamericana: Los procesos de integracion econémica en América Mdina
drid, CEDEAL, 1993, 189 pp.

28 Veéase Herrera, Felipédmérica Latina: desarrollo e integracigrSantiago de Chile, Ed.
Emision, 1986, p. 281.

29 La Zona de Libre Comercio consiste en la eliminacion gradual de las restricciones y grave
menes que obstaculizan el comercio entre los paises miembros; sin embargo, mantienen sus pro
regimenes de comercio exterior, no se adopta un arancel comin con paises terceros, ni existen ins
ciones supranacionales.

30 Estadisticas: Conference Board of Canada, 1994.
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nara los aranceles y las barreras comerciales entre los tres paises mi
bros en un periodo maximo de diez afios. Cada pais mantendra sus at
celes y otras barreras comerciales con paises terceros.

El TLC crea un marco juridico donde se consolidan los intercambio
comerciales ya existentes, siendo Estados Unidos el principal socio c
mercial tanto para México como para Canada, pues ambos paises nec
taban garantizar el acceso pleno al mercado del primero y, al mismo tier
po, establecer reglas comunes en diversas materias, como servici
inversiones y propiedad intelectual.

En materia de propiedad intelectual, los antecedentes del TLC se €
cuentran reflejados en el Tratado de Libre Comercio entre Canaday Es
dos Unidos, que entrd en vigor en 1989. En esa ocasion, se tenia la inti
cion de incluir un capitulo en materia de propiedad intelectual, pero e
resultado fue una disposicion de naturaleza genérica, el articulo 2004,
el que se indica que las partes cooperaran en las negociaciones de la F
da de Uruguay y en otras instancias para mejorar la proteccion de la pt
piedad intelectual. En el mismo Tratado encontramos otras disposicion
de interés vinculadas a la propiedad intelectual en materia de transmisi
nes via satélite y sobre la proteccidn de las industrias culturales. Esta U
ma disposicion estaba encaminada a proteger en gran medida a la ind
tria cinematogréfica de Quebec.

El capitulo XVII del TLC contiene disposiciones sobre los derechos
de autor, en donde se incorpora la proteccién de los programas de orde
dor y los fonogramas; en el campo de las patentes se incluye la protecc
a los productos y procesos farmacéuticos y biotecnolégicos, protegidt
en México desde 1991; se protegen las marcas de servicios al mismo
vel que la de productos; también se cubre la proteccion de los derechos
los disefios industriales, secretos industriales, circuitos integrados (sen
conductores), indicaciones geogréficas y los derechos de los cultivador
de variedades vegetalés.

2. Pacto Andino

En el seno del Pacto Andino se percibe con claridad, desde 1993, |
cambio fundamental de posicién en materia de propiedad intelectual q

31 Sobre las modificaciones en el derecho interno de Canada y México para incorporar las ob
gaciones del Capitulo XVII del TLC, véase, respectivamekteto implement the North American
Free Trade AgreemenChapter 44, Assented to 23rd June, 1993; “Decreto por el que se reforman
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Ind
trial”, Diario Oficial de la Federacion2 de agosto de 1994.
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coincide con una reactivacion de su proceso de integraciéon econémi
gue se inici6 al final de la década de los sesénta.

Los objetivos del Pacto Andino incluyen el desarrollo de los paise
miembros mediante la integracidbn econodmica y social y la cooperaciol
asi como un enfoque comudn en materia de inversion, transferencia de t
nologia y propiedad intelectual. Bolivia, Colombia, Venezuela y Ecuado
estan en la actualidad operando en una zona de libre comercio donde tz
bién se ha acordado recientemente la adopcion de un arancel comdn p
terceros paises y se tiene proyectada la unién adégpera 1995.

En el Grupo Andino se reflejan los cambios que en materia de prc
piedad intelectual estan aconteciendo en América Latina. Esta mutacic
es mas aparente si tenemos en cuenta que la decision 24 instaur6 en 1
un régimen comun para la regulacion y control de inversidn extranjers
propiedad intelectual y transferencia tecnoldgica. La mencionada decisic
sirvié de modelo para la mayoria de los paises en desarrollo que adop
ron regimenes de proteccionismo e intervencion de naturaleza similar.

En 1993 se produce un cambio fundamental con la decisién 313,
cual establece un régimen comun de propiedad industrial y decide abe
donar las medidas intervencionistas e incorporaestdéndaresnterna-
cionales de proteccion. Cabe mencionar que las decisiones de la Cor
sion de Cartagena son normas supranacionales de aplicacion directa e
derecho interno de los paises miembros una vez publicadasandta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

La reciente modificacion de la decisiéon 313, la decision 344, entré e
vigor en enero de 1994. La misma incluye, en el ambito de la patentabil
dad, las invenciones farmaceéuticas y biotecnoldgicas, otorga proteccior
los disefios industriales, modelos de utilidad, secretos industriales y der
minaciones de origen. Asi también, mejora la proteccion en el ambito c
marcas para favorecer el intercambio de bienes comerciales entre los [
ses miembros. Por primera vez en el seno del Pacto Andino se adopta |
decision creando un régimen comuln sobre derechos de autor y derecl
conexos, la decision 351, que incluye los programas de computacio

32 En 1969, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Peru firmaron el Acuerdo de Cartagena, cor
vistas a la creacion de un Mercado Comun Andino. La adhesion de Venezuela se produjo en 19
sin embargo, Chile se retir6 en 1976 como resultado de importantes cambios politicos y en la actu:
dad participa en las reuniones como observador.

33 La Unién Aduanera se caracteriza por la supresion de tarifas aduaneras entre los pai
miembros y la adopcion de un arancel comun frente a terceros. No existe una eliminacion absoluta
las fronteras econdmicas, pero constituye una forma avanzada de integracion.
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Igualmente, se aprobd la decision 345, que establece un régimen comn
de proteccion de los derechos de los obtentores de variedades vegetale

En conclusién, podemos afirmar, en términos generales, que a par
de 1994, los paises del Pacto Andino gozan de un régimen compatible
nivel de derecho sustantivo, con los parametros establecidos en el TLC
en el Acuerdo TRIPS.

3. Grupo de los Tres

El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia, Venezuela y México
se firmé el pasado 15 de junio durante la IV Cumbre Iberoamericana e
Cartagena de Indias. Una vez aprobado este Acuerdo por los respecti
poderes legislativos, entrard en vigor el 1 de enero de 1995. El misn
tiene como objetivo principal la eliminacién completa de aranceles en u
periodo de diez afios.

Uno de los 26 capitulos del Acuerdo esta dedicado a la propiedad i
telectual, la mayoria de sus normas se aplican al ambito de las marca
casi no se han incluido disposiciones en materia de patentes. Ha existi
una estrecha vinculacién entre el proceso de negociaciones del Grupo
los Tres y el TLC. De forma indirecta, la compatibilidad normativa entre
Colombia y Venezuela respecto a México implica a su vez conceder ul
proteccion similar a la que el TLC otorga en materia de propiedad inte
lectual. En este sentido, los ajustes necesarios que Colombia y Venezu
han decidido incorporar tendran repercusiones en el ritmo con que |
paises del Pacto Andino adopten cambios en este a&mbito.

4. Meéxicoy Chile

El Acuerdo de Complementacién Econdémica entre México y Chile
adoptado en 1991, entr6 en vigor en enero de 1992. La Comisién Adn
nistradora, organismo responsable del adecuado funcionamiento de e
instrumento comercial, esta en la actualidad redimensionando el acuer
con vistas a incluir nuevos capitulos en materia de inversion extranjera
propiedad intelectudt. Esta ampliacion se puede considerar un trabajo
preparatorio a la posible accesiéon de Chile al TLC en un futuro préximo.

34 Hernandez, Genaro, “Breve revision de los convenios comerciales de México con paises la
noamericanos” (1994) Sviéxico Internacionalp. 10.
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Cabe mencionar que Chile adoptdé una nueva Ley de Propiedad |
dustrial en septiembre de 199Y% que, aunque dicha ley es compatible
con la mayoria de los estdndares internacionales, Estados Unidos ha
presado su preocupacion respecto a ciertas disposiciones que limitan
proteccion de las patentes farmacéuticas y la duracién de estas y las
mas patentes, que es de quince afios a partir del momento en que se ¢
ga el titulo.

5. Mercado Comun Centroamericano

En la década de los sesenta, mediante la firma del Convenio de Mar
gua se crea el Mercado Comun CentroamerigaAsimismo, se crea el
Banco de Integracion Centroamericana. Dentro de ese proceso de intec
cién, que cubre aspectos econdmicos Y financieros, ha faltado la dimensi
politica que hubiese iniciado un proceso colectivo de democratiZacion.
Como parte integrante de su programa de integracion econémica, en 1¢
entré en vigor un Convenio sobre la Propiedad Industrial. En 1993 se deci
encauzar esfuerzos con el objetivo de armonizar las legislaciones en mate
de propiedad intelectual y de favorecer la cooperacion entre las oficinas
propiedad intelectué?.

6. México y Costa Rica

El 5 de abril de 1994 se firmo6 el Tratado de Libre Comercio entre
Costa Rica y México, y se estima que el mismo podra entrar en vigor
principios de 1995. Es el Tratado mas completo e integral firmado ent
México y otro pais de América Latina. En el mismo también se incluye ¢
capitulo XIV en materia de propiedad intelectual.

La semejanza entre este capitulo y las disposiciones del TLC es s
prendente, pues incluye la cooperacién entre México y Costa Rica pa

35 Ley Num. 19.039, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protecci¢
de los derechos de propiedad industrial.

36 Veéase Gudifio, Patricia, “La disparition des frontieres en Amérique centrale: le role du droi
dans le contexte du régionales éonomiqu@AL ACS Conference: Towards a Borderless America
Ottawa, 1994.

37 Irvin, George & Stuart HollandZentral America: the future of economic integrativves-
tview Press, Boulder, 1989, p. 45.

38 Espinosa, Octavio, “Tendencias y cambios recientes en la proteccion de los derechos de p
piedad industrial a nivel regional e internacion&’ Reunién del Foro Latinoamericano y del Cari-
be en materia de Politicas sobre Propiedad Intelecfatacas, 1994, SP/IV/FORO/PI/Di No 1.
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eliminar el comercio de bienes que infrinjan los derechos de la propieds
intelectual. EI mensaje que de forma implicita se pretende transmitir cc
esta similitud es que este capitulo servird de modelo, no solo para los p
ses gue tengan relaciones bilaterales con México, sino también para aq
llos que consideren adherirse al TLC.

7. Mercado Comun del Caribe (CARICOM)

CARICOM, la organizacién regional del Caribe, inicié sus operacio-
nes en 1973 y establecio varias instituciones permanentes para asistir
los esfuerzos de integracién. Con anterioridad al CARICOM vya se hab
creado, en 1969, el Banco del Caribe de Desarrollo. Cabe mencionar ©
el tratado de creacidn reconoce la necesidad de armonizar la legislacio
practicas administrativas en materia de patentes, marcas, disefios y de
chos de autot’

8. MERCOSUR

En 1991, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratadc
de Asuncion, con vistas a la constitucion de un mercado ¢émaruli-
ciembre de 1994. El subgrupo siete, encargado de la politica industrial
tecnoldgica, tiene una comision dedicada a la propiedad intelectual. ¢
han sometido dos propuestas, primero en el area de marcas y despué:
la de patentes, con el objetivo de armonizar las legislaciones nacional
en la materia. Las autoridades competentes consideran la posibilidad
crear instrumentos de naturaleza supranactbsahilares a los ya exis-
tentes en el seno del Grupo Andino y de la Unién Europea.

En paralelo con las negociaciones del MERCOSUR, Brasil y Argen
tina estan aportando cambios significativos a sus respectivos sistemas
propiedad industrial con el consecuente impacto en los paises miembi
del acuerdo de integracién regional.

39 Articulo 42 del anexo. Inter-American Development Bahén Years of CARICOMDB,
Washington D.C., 1984, p. 238.

40 EIl mercado comun se caracteriza no sélo por la supresion de aranceles aduaneros con vist
favorecer el intercambio comercial entre los paises miembros y por la adopcion de una tarifa extel
comun frente a terceros, sino que ademas, se pueden abolir las restricciones a la libre circulacior
bienes, servicios, capitales y personas. Esta fase también requiere del establecimiento de una pol
comercial comUn con importantes repercusiones en los esfuerzos de armonizacion en materia de |
piedad intelectual.

41 Espinosa, Olpc.cit
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Un nuevo proyecto de I1&se encuentra ante el Congreso brasilefio.
El mismo incorpora la proteccion de productos y procesos farmaceéutice
por primera vez en 24 afios, y reconoce las marcas notangesratio-
nally famous trademarkd.as modificaciones que son objeto de mayor
controversia son las relativas a la patentabilidad de la biotecnologia. L
materia viva queda excluida con excepcién de los microorganismos.

En el caso del proyecto de ley de patéitds Argentina, el debate
parlamentario se esta centrando en torno a la patentabilidad de los p
ductos y procesos farmacéuticos. La industria local en este campo cont
la mas de la mitad del mercado nacional, utilizando el sistema de marc
para proteger por la via comercial su parcela del mercado de product
farmacéuticos. La ausencia de patentes farmacéuticas consituye una er
me fuente de pérdidas para las industrias extranjeras; por este motivo, |
tados Unidos ha ejercido presion para que el proyecto de ley se adoj
cuanto antes; estos actos unilaterales han sido percibidos como una int
misién en la soberania nacional.

9. ALADI

En 1980 el Tratado de Montevideo cred la Asociacién Latinoameri:
cana de Integracion (ALADY en sustitucidén de la Asociacién Latinoa-
mericana de Libre Comercio (ALALC).Ademas de los mecanismos
para reducir las barreras al comercio, los objetivos de la ALADI incluyel
la cooperacion en el campo de la energia, transporte, turismo, educaci
finanzas y tecnologia.

La lenta evolucién de la ALADI y de la anterior ALALC para alcan-
zar progresos en el &mbito de la integracion econdmica, ha llevado a cic
tos miembros a crear nuevos grupos subregionales, como el Pacto Andi
y mas recientemente el MERCOSUR y el Grupo de los Tres.

42 Projeto de Lei No. 824-D, 1991. Una vez que sea adoptado reemplazara el actual Cédigo
1971.

43 Proyecto de ley sobre patentes y modelos de utilidad (P.E.-53/93), 7 de mayo de 1993.

44 Son miembros de la ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Per(, Uruguay y Venezuela. Los observadores oficiales son Costa Rica, Cuba, El Salva
Espafia, la Republica Dominicana, Guatemala, Honduras, Italia, Nicaragua, Panama, Portugal, Su
el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisién Econémica para América Latina y el Carib
(CEPAL), la Organizacién de Estados Americanos (OEA), el Programa de Desarrollo de las Naci
nes Unidas y la Comunidad Europea.

45 La diferencia fundamental es que la ALADI esta basada en el bilateralismo, y la ALALC,
desde su creacion en 1961, operaba con una visién mas multilateral.
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El ser pais miembro de varios acuerdos con distintos grados de int
gracién economica puede suscitar la problematica de la posible incompg
tibilidad de algunas de las obligaciones asumidas. En este sentido, |
partes firmantes del Tratado de Montevideo asumieron diversos compr
misos, entre los que destaca el articulo 44, que sefiala la obligacion
otorgar a los Estados miembros las mismas preferencias y beneficios ¢
cualquiera de los once paises integrantes llegard a negociar con un pa
una regién desarrollada. De acuerdo con este articulo, tendria que cor
derarse si México tiene que hacer extensivos los beneficios del TLC a |
paises de la ALAD1®

10. Sistema Econdémico Latinoamericano (SELA)

El SELA fue creado el 17 de octubre de 1975 por el Convenio d
Panama. Su 6rgano superior es el Consejo Latinoamericano, y la Secre
ria Permanente tiene su sede en Caracas. Desde su fundacion, el SE
otorg6 prioridad a la cooperacién regional y a los procesos de integr:
cion, aportando una atencion prioritaria al Catib€abe recalcar que
s6lo el SELA abarca a la totalidad de paises latinoamericanos y del Ca
be en comparacion con otros foros como la ALEDIlas cumbres ibe-
roamericanas.

El SELA se ha convertido, en los ultimos afios, en un marco privile
giado para el analisis de tendencias y cambios recientes en la protecc
de los derechos de propiedad intelectual a nivel regional y mundial. L
Decision 29%° crea el Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de
Politicas de Propiedad Intelectual, con la finalidad de promover iniciati
vas regionales de consulta, coordinacion y cooperacion en esta matel
asi como de promocionar las acciones necesarias para establecer un Si
ma Latinoamericano de Patentes.

En abril de 1994 se celebré en Caracas la cuarta reunion del Foro ¢
los representantes de los Estados miembros del SELA. Uno de los obje
vos principales fue el de elaborar posiciones concertadas en materi
como la implementacion del Acuerdo TRIP’s, el papel de la propieda

46 Hernandez, Ggp. cit, nota.

47 Alejo, Francisco Javier y Héctor Hurtadsl, SELA: un mecanismo para la accidvéxico,
Fondo de Cultura Econ6mica, 1976, p. 32.

48 Cerexhe, Etienne & Natan ElkiNouvelles Perspectives de I'Integration Latino-Américaine
Bruxelles, Vander ED, 1980, p. 175.

49 Decision 295, adoptada por el Consejo Latinoamericano el 2 de agosto de 1989.
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intelectual en las negociaciones en el interior del Pacto Andino, MERCC
SUR, Grupo de los Tres, TLC, y la cooperacion entre las oficinas o inst
tutos nacionales responsables de aplicar la legislacion en la materia.

Se podria concluir que la tendencia a la integracibn comercial en ¢
continente americano esta dando lugar a nuevas oportunidades para la
portacion, una creciente competitividad en las importaciones y un marc
juridico mas seguro y transparente para las inversiones, para la protecc
de la propiedad intelectual y para la transferencia de tecnologia; todo ell
con un coste social importante y sin los suficientes cambios a nivel polit
co y estructural. Como veremos a continuacion, existe una estrecha vi
culacién entre los cambios que se producen en América Latina y los co
textos internacional (TRIPS) y regional (posible accesion al TLC).

I1l. REPERCUSIONES EMAMERICA LATINA POR LA ENTRADA EN VIGOR
DEL ACUERDOTRIPSY DE LA POSIBLE ACCESION ALTLC

Al referirnos al capitulo XVII del TLC, cabe destacar el paralelismo
en los aspectos temporales y de contenido con las negociaciones |
Acuerdo TRIP'S. Varios autores afirman que el capitulo del TLC tiene ur
mayor alcance que TRIPS y que sus obligaciones reflejan una volunt:
armonizadora que podria servir de modelo para un capitulo de similar
cance en otros acuerdos comerciales, como ha ocurrido con el Acuer
entre México y Costa Rica, con el Grupo de los Tres, y hasta cierto pun
en la reforma en el seno del Grupo Andino.

Teniendo en cuenta el paralelismo entre TRIPS y el capitulo XVII de
TLC, vamos a mencionar dos repercusiones importantes que para los [
ses de América Latina tendrd la entrada en vigor de TRIPS, prevista pe
el primero de enero de 1995.

En primer lugar, cabe mencionar que durante las negociaciones
TRIPS, la materia de derechos de autor fue el objeto de enfrentamient
Norte-Norte, en general entre Estados Unidos y las Comunidades Eur
peas; sin embargo, en materia de propiedad industrial, el enfrentamier
se dio en sentido Norte-Sur, entre paises productores y receptores de |
nologia®® En la actualidad, se puede afirmar que con la adopcion d
TRIPS se ha llegado a un acuerdo internacional respecto al contenido r
nimo de proteccién en materia de propiedad intelectual. Dentro de es

50 Correa, C.loc. cit
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contexto, lo que va a otorgar una posicion competitiva a un pais de Am
rica Latina va a estar basado méas en el aspietity que en el aspecto
contenido. Es decir, que los paises que con més rapidez adapten su mg
juridico e institucional y sus politicas comerciales y tecnolégicas al huev
sistema podran mantener un cierto liderazgo en este &mbito. Los pai
de la region, en este periodo de implementacion, pueden recurrir ala d
posicion del Acuerdo TRIPS que incorpora, bajo peticion previa, la obli
gacion de los paises desarrollados de ofrecer asistencia técnica y financ
ra a los paises en desarrollo y menos desarrolfados.

En segundo lugar, el mecanismo multilateral de solucion de contrc
versias incorporado en el Acta Final de la Ronda de Urigymne en
tela de juicio la legitimidad de Estados Unidos para poder aplicar las m
didas unilaterales recogidas en su Ley de Comercio. Los paises de Amg¢
ca Latina deben defenderse de las sanciones econdmicas de Estados |
dos en esta materia sometiendo la controversia al mecanismo multilate
del GATT. La problemética actual radica en saber como se aplicara
politica exterior de Estados Unidos con América Latina durante el peric
do transitorio hasta la entrada en vigor del acta final. Este tema cobra i
portancia si consideramos que varios paises de América Latina se ¢
cuentran en |#@riority Watch List(Venezuela, Argentina y Brasil, entre
otros). A titulo ilustrativo, mencionaremos el caso de Brasil, quien tras |
amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones econémicas a pse
del 28 de febrero de 1994, llegé a un acuerdo en materia de propied
intelectual, donde se incorporaban varias de las peticiones de Washingt
para mejorar la proteccion.

Otro tema que sera objeto de debate seran las materias que no se in
yeron en TRIPS al no haberse llegado a un acuerdo en la Ronda de U
guay; buen ejemplo de ello seria la postura en materia de agotamiento
los derechos conferidos a una patente o rffaycan consecuencia, toda la
problematica de las importaciones paralelas. Si existen disposiciones a
biguas o lagunas en el Acuerdo TRIPS, Estados Unidos podria aprovect
€s0s vacios como pretexto para aplicar sus medidas unilaterales.

El TLC contiene el capitulo de propiedad intelectual con mas ampli
cobertura tematica del continente americano, siendo éste el primero ¢
se negocid entre un pais en desarrollo y dos desarrollados. Su trascenc

51 Articulo 67 delAcuerdo TRIPS
52 Veéase art. 64 déicuerdo TRIPSarticulos 21 y 22 déicuerdo sobre solucién de controversias
53 Articulo 6 delAcuerdo TRIPS
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cia como precedente y la posibilidad de que por su intermedio se avan
hacia la armonizacién, justifica que se mencionen algunas de las rep
cursiones que la entrada en vigor del TLC puede tener en el resto
América Latina.

Cabe mencionar que en el debate en torno a la forma en que se deb
compatibilizar el regionalismo (TLC) con el multilateralismo (GATT), la
manera tradicional de armonizar estas dos corrientes ha sido recurrir
articulo XXIV del GATT (1947), que establece que el sistema multilate:
ral del GATT es compatible con las zonas de libre comercio y otros prc
cesos de integracion econdémica. En este sentido, las obligaciones adqu
das en materia de propiedad intelectual por los paises miembros del Tl
son compatibles con el Acuerdo TRIPS. Sin embargo, los distintos peri
dos transitorios que TRIPS admite, para los paises en desayote-
nos desarrolladésque lo soliciten, no serian aplicables en el caso de I
posible accesion de paises de América Latina al TLC. En esta situacic
habria que regirse por las obligaciones que se negociaran en cada c
para la accesion y, en principio, es poco probable que se reduzcan
obligaciones més inmediatas recogidas en el capitulo XVII del TLC. Ca
nada y Estados Unidos concedieron a México breves periodos de tran
cién en algunas materias, no sélo a nivel sustantivo, sino también respe
to a los mecanismos de proteccién, como por ejemplo en referencia a
obligacion de adoptar medidas cautelares, de otorgar indemnizaciones |
dafios y perjuicios y la proteccién de los derechos de propiedad intele
tual en la frontera.

En el esfuerzo por identificar las implicaciones que el TLC puede tene
en América Latina hay que distinguir la posicién de México con respecto
la del resto de la region. México tiene la posicion de pais miembro del TLC
Este hecho consolida la orientacion liberalizadora adoptada por dict
pais de forma unilaterd,y refuerza el acceso de este pais a su mercad

54 Articulos 65-67 deAcuerdo TRIPS

55 VeéaseAcuerdo TRIPSarticulos 66.1 y el 66.2, en este Ultimo punto, se favorece la transfe-
rencia tecnolégica de paises desarrollados a los menos desarrollados.

56 Desde la década de los 80, la economia mexicana ha pasado por reformas estructurales
gran envergadura. La politica econémica caracterizada por una posicién proteccionista e intervenc
nista se ha inclinado hacia una posicién que favorece una economia abierta y competitiva. México
miembro del GATT desde 1986 y ha liberalizado unilateralmente su comercio desde esa fecha, re
ciendo los aranceles y otros obstaculos al comercio. Entre otras medidas, México ha optado pol
privatizacién de numerosas empresas estatales, ha liberalizado el régimen que controlaba las impc
ciones tecnolégicas, adopté una nueva ley que incrementa la proteccion otorgada a la propiedad
dustrial en 1991, y en 1993 se aprob6 una nueva ley para las inversiones extranjeras. Las reforr
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mas importante, Estados Unidos. En lo que se refiere al resto de Améri
Latina, a corto plazo podrian darse dos tendencias contradictorias:

La entrada en vigor del TLC puede actuar como catalizador, bajo |
influencia de Estados Unidos, de nuevas reformas en la region y tener
efecto de reactivar los procesos de integracion econémica subregional
briendo materias que ya han sido incorporadas en el TLC, como es
caso de la propiedad intelectual. De esta forma, estos paises podrian [
tegerse contra las medidas unilaterales de Estados Unidos en esta mate

La segunda tendencia es mas problematica. Se trata de la proba
desviacion del comercio y la inversion hacia México, en detrimento de
resto de paises de América Latina. Si bien el grado de desviacién varic
de un pais a otro, los estudios en esta materia indican que los efectos d
desviacion del comercio seran muy le¥es.

Estas posibles tendencias dependeran en gran medida de cdmo ewvc
cione el Tratado. Es decir, de si se adoptara en la practica una post
favorable a un TLC abierto o, por el contrario, a un TLC excluyente. Ha)
ciertos paises que se encuentran en una situacidon mas ventajosa para
herirse al TLC. Algunos de los elementos a considétemas del au-
mento de proteccidn de la propiedad intelectual, podrian ser: la direccic
de las corrientes comerciales, las reformas internas en materia de inv
siones, la eliminacién de barreras comerciales, el tamafio econémico y
nivel de desarrollo, la cercania al mercado y a los inversores del TLC,
la reaccién de los paises del TLC a la candidatura del pais que solicite
su adhesion.

Varios paises —Chile, Costa Rica, Colombia y Argentina— han ma
nifestado su intencion de ser candidatos para formar parte del TLC. S
embargo, el proceso podria prolongarse y dependiera en gran medida
la prioridad que se otorgue a este tema en la agenda de Estados Unic
Considerando el plazo de tres afios que concede el Congreso de Esta
Unidos al presidente para negociar estos acuerdos, denorfastittack

econdmicas han sido impresionantes en tan corto periodo que han provocado un elevado coste so
México ha sido recientemente invitado a ser miembro de la OCDE (Organizacién de Desarrollo
Cooperacién Econémica compuesta por los paises industrializados).

57 Ceganpp. cit, p. 25, segln el estudio de Braga (1992), la eliminacion de aranceles entre Ic
tres paises del TLC se traducira en una baja de alrededor de 0.7% de las exportaciones de Amé
Latina y el Caribe a Estados Unidos (Lustig, 1993).

58 Ceganpp. cit, p. 26.
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y la gran resistencia del Congreso para aprobar el TLC, se cree que,
principio, la candidatura chilena sera la primera tenida en cuenta.

De lo descrito con anterioridad se puede derivar la observacion c
gue las desigualdades entre los paises de América Latina pueden agt
zarse cuando se inicie el proceso de accesion al TLC. Los paises de
regién seguirdn avanzando en sus respectivas reformas econémica
cambios legislativos para buscar el mayor grado de compatiblidad con
TLC; ello distraera la atencién sobre los problemas que tienen las zon
mas desfavorecidas de la region.

IV. REFLEXIONES FINALES

En el transcurso de este documento hemos seguido con interés el ¢
ciente papel que la propiedad intelectual esta jugando en el nuevo mat
de las relaciones internacionales. Dada la transformacién que en et
tema esta aconteciendo en América Latina, consideramos oportuno ree
zar una serie de reflexiones finales orientadas a comprender mejor el c
safio que comporta para la region asumir estos cambios.

Podemos indicar, en primer lugar, que el acuerdo sobre el alcance
la proteccion otorgada a los derechos de propiedad intelectual pone
evidencia los deficientes intrumentos juridicos que el aparato estatal pu
de proporcionar para garantizar la proteccion otorgada.

Por otra parte y dentro de la reforma mencionada, los cambios en
marco legislativo aplicable a la propiedad intelectual, el aumento de |
proteccién otorgada y la liberalizacion de los regimenes de transferenc
tecnolégica, tienen que ir acompafnados con los correspondientes camb
en el marco institucional. Mas aun si consideramos el reciente manda
legal que otorga amplias obligaciones a las oficinas de propiedad indu
trial en el ambito de la divulgacion de la informacién tecnoldgica.

Finalmente, cabe sefialar, a modo de conclusién, cuales son los re
a los que se confronta América Latina en el contexto regional e intern:
cional presentado en este texto.

1. Mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual

Como anunciamos con anterioridad, el consenso alcanzado sobre
contenido minimo de la proteccidn, reflejado en el Acuerdo TRIPS, n
resuelve todos los problemas, pues existen grandes lagunas o mecanisi
deficientes para aplicar de forma efectiva estos cambios. Nos estamos



148 YOLANDA HUERTA CASADO

firiendo a los recursos en los procedimientos civiles y administrativos y
las medidas precautorias en defensa de la propiedad intelectual. A titt
ilustrativo, en muchos paises de América Latina no existe la tradicion jt
ridica de indemnizar por dafos y perjuicios en el caso de pérdidas cau:
das por actos de pirateria o falsificacioffes.

En algunos paises, como México, se habia establecido una practi
juridica de recurrir al derecho penal como primer remedio juridico, col
objeto de impedir la continuacion de la violacién de los derechos de Ic
titulares. La dimensién punitiva de los remedios penales se aleja de lar
turaleza comercial que caracteriza las infracciones en el &mbito de la pr
piedad intelectual, comportando ello que las soluciones juridicas n
ofrezcan remedios satisfactorios. Por ejemplo, la preocupacion princip.
del titular de una marca que esta siendo objeto de pirateria, no es la
meter al infractor en la cércel, sino la de obtener una indemnizacién p
dafios y perjuicios o de negociar una licencia de explotacion favorable
los interes econdmicos del titular y asi legalizar la situacion clandestina.

En este sentido, se ejercen presiones para que los paises de Amé
Latina adopten medidas rapidas de intervencion, eficaces para controlar
transito, la fabricacion o la importacién de mercancias falsificadas; accic
nes tales como las medidas cautelares o precautorias autorizadas por
autoridades judiciales, o las medidas de supervisién en la frontera p
las autoridades auduaneras. Este tema adquiere una importancia partict
entre paises donde se aumentan los intercambios comerciales 0 que se
cuentran en un proceso de integracion econémica. Por este motivo, se b
ca que los regimenes de propiedad intelectual sean compatibles y los n
canismos de proteccion similares entre los diferentes faises.

2.Cambios en el marco institucional

Cabe destacar, respecto a las instituciones responsables de la apli
cion de las normas en propiedad intelectual, que existen las siguient
tendencias internacionales:

59 En Brasil (1993), Microsoft gandé mas de 10 millones de ddlares en dafios y perjucios pc
las pérdidas causadas por una empresa brasilefia. Es la cantidad mas elevada acordada por una i
cion a los derechos de propiedad intelectual.

60 A pesar de esta tendencia homogenizadora siguen existiendo diferencias: en la adopcién
medidas en la frontera las autoridades judiciales canadienses tienen una amplia competencia, en ¢
bio, en Estados Unidos las autoridades administrativas son las que poseen un mayor margen de a
cion.
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1) La ubicacion de las oficinas de propiedad intelectual en el interiot
o bajo la supervisidén de los ministerios competentes no solo en el cam
de la industria, sino también en materia de comercio. Esta tendencia |
fleja la vinculacién cada vez mas importante entre intercambios come
ciales, inversion extranjera y propiedad intelectual.

2) La creacion de institutos autbnomos, descentralizados, con pat
monio propio y personalidad juridica. Los antiguos registros de propieda
industrial con sus tradicionales funciones de control y supervision, ast
men mayores responsabilidades respecto a la calidad de sus decisione
servicios ofrecidos en lugar de la actitud burocratica de una simple ofic
na registral. Estos nuevos institutos, ademas de las atribuciones mas tre
cionales de otorgar derechos exclusivos (por ejemplo, patentes), con
consecuente monopolio que tienen los titulares para la explotacién ecor
mica de tales derechos, asumen nuevas funciones encaminadas a la di
gacion de la informacién tecnolégica incorporada en las patentes para f
mentar la innovacion tecnolégica del pais. Otros servicios que ofrece
estos institutos son las investigaciones sobre el estado de la técnica, b
guedas sobre las patentes otorgadas en el pais y en el extranjero, ase:
para obtener licencias, estudios sobre el derecho internacional en la me
ria, etcétera. En la actualidad, las nuevas funciones y el mas amplio me
dato legal de estas instituciones orientan su actividad a la mejora de |
servicios que se otorgan al publico. En este sentido, los procesos admir
trativos y legislativos estan cambiando para evitar actividades y tramite
inttiles. Y el caso de ser necesarias nuevas actividades o requisitos,
ben consistir en un progreso o adelanto en la calidad de las decisione
contribuir a una mayor transparencia y predictibilidad.

Con anterioridad, hemos identificado los origenes, contexto y car
bios fundamentales de la reforma actual del sistema de propiedad intele
tual; a esta altura, se impone una reflexion respecto al interés que tien
los paises de América Latina en proteger las patentes, si tenemos en cu
ta que, en promedio, mas de 90 % de las patentes otorgadas en la rec
pertenecen a extranjeros. En este punto, cobra importancia la segunda
mension del contrato entre los titulares de los derechos de propiedad in
lectual y la sociedad. EI monopolio que se le otorga al titular de la paten
tiene como contraprestacion la divulgacion de la informacion tecnologic
contenida en la patente.
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De un millén de solicitudes de patentes anuales en el mundo, sélo d
por ciento se generan en Ameérica Lafihena vez otorgadas esas paten-
tes, la informacién contenida en las mismas es del dominio puablico, de
pués de que han sido publicadas en las gacetas o diarios oficiales de
oficinas de propiedad industrial de cada pais. Si los institutos u oficine
de propiedad industrial se modernizan con instrumentos eficaces para
tercambiar y facilitar la circulacion de la informacion tecnolégica, las ofi-
cinas nacionales podrian ofrecer servicios donde se divulgue la inform
cion de las patentes otorgadas a nacionales y a extranjeros en el pais, |
ademas se tendria acceso a la informacion contenida en las patentes o
gadas por los demas paises.

Una patente es, en potencia, un nuevo negocio que permite otorg
licencias para adaptarla a las necesidades locales, para continuar la in
vacion en ese campo, etcétera. Un estudio realizado por el Max-Planc
Institute®? reflejaba que mas de 40 % de las actividades de investigacion
desarrollo que se realizaba en Alemania coincidia con patentes que
han sido otorgadas en el mundo o con otras invenciones que estaban
proceso de ser patentadas. Un sistema moderno de propiedad indust
tiene que fomentar las actividades de investigacion y desarrollo, pero a
vez tiene que ofrecer mecanismos eficaces para conocer el estado de
técnica y evitar duplicaciones o reivenciones. Es importante sefala
como lo reflejan varios estudiésgue el gran valor de los documentos de
patentes, como instrumento de informacion, adquiere un mayor énfas
por el hecho de que, aproximadamente, sélo 10% o 15% de los cono
mientos técnicos contenidos en los mismos puede encontrarse en otra |
ratura técnica, en concreto, en periodicos técfifcos.

En el seno de las reuniones del SELA se concluyé sobre la importa
cia de promover, fomentar y mejorar las actividades y servicios vincule

61 Estadisticas de la OMPI. Véase Prat, Agustin, “La legislacién de patentes y las nuevas te
nologias en América Latina y el Caribd¥, Reunion del Foro Latinoamericano y del Caribe en
materia de Politicas sobre Propiedad Intelect@dracas, SELA, 1994, p. 7.

62 Este estudio, realizado en Alemania, indica que un sistema deficiente de patentes y de acc
a la informacién tecnolégica constituye una fuente elevada de pérdidas generadas por las duplica
nes y reinvenciones. Citado en Schliewen Ralfl, Canadian Patent Office Automation PJarol.

1, p. 85, 1988.

63 Cf. Hausser, E., “Das Patentwesen als Spiegelbild technologische Leistungsfahigkeit”
Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vefethg “ Technologische Leistungsfahigkeit
als Faktor wirtschaftlichen Wettbewerbs”, @6seq(Dusseldorf, 1978). y Greif, Siegfried, “Patents
and Economic Growth”|nternational Review of Industrial Property and Copyright Lawl. 18,
nam. 2, abril, 1987, p. 196.

64 Estadisticas en A. Prat, SELI&¢. cit
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dos a la divulgacion de la informacién tecnolégica. Existe una estrect
vinculacion entre el aumento de solicitudes de patentes en un pais y
desarrollo econémico del mismo, aun cuando la mayoria de las solicitud:
provengan del extranjero. Ciertos autéredirman que hay un nexo de
causalidad entre el nUmero de solicitudes extranjeras de patentes y el ¢
cimiento del Producto Nacional Bruto (PNB). Las estadisticas obtenide
en treita paises en desarrollo concluyen que, cuanto mayor es el num
de solicitudes de patentes extranjeras, mayor es el desarrollo econém
del pais. Si el aumento del PNB depende en gran medida de la capacic
de innovacion tecnol6gica de un pais, se podria concluir que las patent
juegan un papel esencial en la transferencia tecnologica y su desarro
posterior. Los asistentes a la reunion del SELA mencionaron la necesid
de incrementar las tarifas para la obtencion de los derechos de propiec
industrial, al existir una estrecha vinculacion entre la calidad de las dec
siones y las tasas que se cobran. La cuantia de las tasas tiene un imp
sobre la inversion que se realiza en la formacion de los examinadores
en los instrumentos a su disposicion para realizar sus busquedas de
anterioridades en materia de patentes y méfcas.

3. Conclusion

Las tendencias actuales se resumen en la liberalizacién de los regin
nes de transferencia tecnoldgica, el aumento de la proteccion otorgad:
la propiedad intelectual, la creacidn de institutos autbnomos con patrim
nio propio y con un importante mandato legal respecto a la divulgacio
de la informacion tecnolégica.

Es importante que los cambios que se estan adoptando en Ameéri
Latina comporten soluciones juridicas que garanticen el equilibrio de o
distintos grupos de intereses involucrados:

Los de los titulares de los derechos y de los licenciatarios autorizados

Los del Estado que persigue promover el desarrollo econémico n:
cional mediante ciertos instrumentos como las politicas comerciales, i
dustriales y tecnologicas;

65 Greif, S.,op. cit, p. 211.

66 Si el area de marcas constituye la fuente de ingresos mas importante de una oficina, es
calidad de las decisiones en el &rea de patentes la que otorga credibilidad y prestigio internacion:
la misma.
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Los del grupo de paises que conforman una alianza econémica q
favorece la integracion, mediante la intensificacion de los intercambio
comerciales y la eliminacion de obstéaculos para la libre circulaciéon d
bienes y servicios;

Los de los consumidores con la adopcion de medidas que les protej
contra las practicas monopdlicas o que eviten la confusién respecto a p
ductos con apariencia similar, el acceso a precios competitivos sin g
signifigue un menoscabo en la calidad, garantias, o servicios incorpor
dos en los productos que se encuentran en el mercado.

Los distintos sujetos mencionados tienen objetivos propios que <
afectan e influyen reciprocamente, y dan lugar a consecuencias juridic
econdmicas con importantes repercusiones en el desarrollo de un pais
bienestar social.

Podemos entender el desafio que supone para los paises de Amé
Latina el hecho de asimilar y adaptarse a la reforma actual teniendo
cuenta la brecha tecnoldgica que existe respecto a las grandes poten
econdmicas. No hay que minimizar los costes elevados y esfuerzos ¢
supone:

Modernizar el marco institucional, oficinas o institutos de propiedac
industrial;

Crear un marco adecuado para atraer las actividades de investigaci
y desarrollo y evitar que América Latina continte siendo simple consu
midora de la tecnologia producida al exterior;

Establecer los mecanismos adecuados para identificar las necesida
del sector industrial nacional, universidades y centros de investigacic
para ofrecer servicios eficaces de divulgacion de la informacion tecnol
gica;

Promover la capacidad de la innovacion nacional, prestando una ate
cion especial a la capacidad innovadora de las culturas autoctonas;

Favorecer la creacion de una cultura de proteccion de la propiede
intelectual desde la formacion de los jueces, abogados y funcionari
competentes en esta materia, hasta el publico en general en el ejercicio
sus derechos y obligaciones como consumidores;

Y, finalmente, promover la planificacién de estrategias empresariale
en materia tecnoldgica, tanto para la adquisicién, como para el desarro
y explotacién de la tecnologia.

En el transcurso de este documento hemos sefialado como las ne
ciaciones y acuerdos comerciales con ciertos elementos de integraci
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econdmica afectan y coinciden con la reforma de los regimenes territori
les de propiedad intelectual en varios paises de América Latina.

Si bien es cierto que los avances en el campo de la integracion ecor
mica y de la propiedad intelectual constituyen un componente prioritari
en las politicas comerciales de los paises de América Latina, sin emb:
go, la pluralidad de foros donde se discuten y negocian éstos da lugar ¢
duplicidad de esfuerzos y obligaciones. En este sentido, los progresos
tegracionistas son vulnerables a los oportunismos politicos e interes
econdmicos divergentes. A modo ilustrativo, los distintos foros que Ulti
mamente han prestado atencidn a estas materias son la Organizacior
Estados Americanos (OEA),el Sistema Econdémico Latinoamericano
(SELA), la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. Como he
mos visto, también en las negociaciones para la posible accesion de ot
paises de América Latina al TLC se aborda el tema.

En la reunion del SELA se reconocia la ausencia de una posicién s
lida de los paises de América Latina en las negociaciones regionales
internacionales en el campo de la propiedad intelectual, y por este moti
existe una gran vulnerabilidad respecto a las presiones externas.

En definitiva, los paises de América Latina deben valorar las conse
cuencias negativas de la ausencia o proteccion deficiente en materia
propiedad intelectual y las repercusiones de asumir obligaciones a niv
internacional sin la adopcion de las medidas internas necesarias; mas a
si desean incorporarse de forma activa al proceso de globalizacion mu
dial y consideran la posible accesion al TLC.

67 La reciente orientacion dada por su nuevo secretario general, César Gaviria, otorga un lug
prioritario a la integracién econémica en el continente americano.



ASPECTOS JURIDICOS BELA PROPIEDAD INTELECTUAL
PATENTES Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Fernando BRRANOMIGALLON"

SUMARIO: |. Regulacién juridica. II. Patentes.lll. Solucién de
controversias.

|. REGULACION JURIDICA

Si adgo dnamico existe, esel homlre y sucapacidad creadaa, capaci dad
gueaplica en tododos atos desu vida, comoson el @so dl desarrollo
cientifico, la creacion artistica, la produccion debienesy serviciosy su
comercialzadon, en un mundo donde la®riteras conreiadesse estan
ensanchando a @sos agigantados.

El derecho, como marco regulador de la actividad social, ha tenido
que dar una especial atencion a estos rubros dentro del campo de la pro-
piedad inteletual. Nuesto pais no ha sido ajeno aastenderias; ha
evolucionado en su regulacion de los derechos industriadles y de autor, lo
gue la dotrina modena caifica actubmentecomo derechos inteleitia-
les, a fin de gldalizar, tanto los derechos por patentes, marcas, secreto
industial, disefio indusial, ecétera, asi como los derechigsautor.

En México, enlosafiossetenta se izo pelpable la mcesidad delegis-
lar, de adecuanuegras leyes en maier deintangbles, tales como los
derechos de patentes, marcas, transferencia de tecnologia; lo anterior, en
virtud delos impatantes rulbos e&ondricos que sempezaron a gnerar
en nuestra balanza comercial, por gosal extranjero bgo estos corep-
tos, con unaeconomiadefugadedivisas, por una @rte y,porla dra, con
unos proveedores de tecnologia que vendian aaltos precios sus, en oca-
siones,obsoletos prductos, situacion que provocd una posicion de defen-
sa erel Estad y el deredo mexicanos.

*  Actuamerte esdirector gereral del Instituto Nacional de Deechosde Autor.
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En general, la propiedad industrial abarca todas aquellas acciones
ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productiv
industriales o de comercializacion de bienes y servicios, y que son su
ceptibles de aportar un beneficio econédmico a sus creadores y un may
bienestar al publico usuario o consumidor.

Dentro del régimen de facultades expresas que con respecto de |
poderes federales se desprende del articulo 124 constitucional, es pe
nente apuntar que el Congreso de la Union posee facultades exclusiy
para legislar sobre propiedad industrial; asimismo, en el articulo 73, fra
cidn XXIX-F, se establece la atribucion de “expedir leyes tendientes .
promover la generacién, difusion y aplicacién de los conocimientos cier
tificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional”.

En lo tocante a los derechos de autor, el articulo 28 de la Constitucic
vigente especifica claramente la prohibicion de los monopolios y solo re
serva para la nacion los que considera indispensable para el ejercicio de
soberania o esenciales para cumplir con su funcion social; reconoce el «
recho que tienen los autores, artistas e inventores, por determinado tiem
de gozar de los privilegios que les den la produccién de sus obras, sin ¢
constituya monopolio. Este articulo se relaciona con el 89, fraccion XV
que faculta al presidente de la Republica para conceder privilegios exclu:
vos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridc
res, inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria.

Los antecedentes legislativos comienzan con la Constitucién espaf
la de Cadiz de 1812, que en su articulo 335 establecia como una atri
cion de las diputaciones provinciales, “[...] fomentar la agricultura, la in-
dustria y el comercio, protegiendo a los inventores de nueigs [
descubrimientos en cualquiera de estos ramos”. Misma situacion regu
la Constitucion de 1857, que en su articulo 28 prohibia los monopolios
estancos a titulo de proteccion a la industria, exceptuando los relativos
la acufiacion de moneda, correos y los privilegios que por tiempo limitad
concediera la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

Dentro de las leyes reguladoras de la materia en la historia de nues
derecho positivo encontramos.

a) Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionad
res de Algin Ramo de la Industria (7 de mayo de 1832). Protegia
derecho de los inventores o perfeccionadores de algun ramo de
industria y hacerlo similar al de propiedad; los derechos de paten
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eran vigentes por diez afios y las mejoras por seis; sin embargo, |
sefalaba derecho a renovar la patente.

b) Ley de Marcas de Fabricas (28 de noviembre de 1889). Protegia I;
marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricac
o vendidos en el pais. La duracion de la propiedad de la marca e
indefinida.

¢) Ley de Patentes de Invencién o Perfeccionamiento (7 de junio d
1890). Protege el derecho de los inventores o perfeccionadores, r
cional o extranjero de alguna industria o arte. La duracién de la pz
tente era por veinte afios, con renovacion de cinco, y podia ser e
propiada por el Ejecutivo federal.

d) Ley de Patentes de Invencién (25 de agosto de 1903). Establece |
privilegios de dar a terceros una licencia de explotacion de lo patel
tado si en los tres primeros afos el titular no lo hacia, con un pago
mismo.

e) Ley de Marcas Industriales y de Comercio (2 de septiembre d
1903). Define por primera vez lo que debe entenderse por marc
detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre |
misma.

f) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (21 de junio d
1928). Los efectos del registro duraban veinte afios y podia ser ren
vable en forma indefinida en periodos de diez afios.

0) Ley de Patentes de Invencion (26 de junio de 1928). Considerak
como patentes de invencién, un nuevo producto industrial 0 compc
sicion de materia, el empleo de medios nuevos para obtener un pr
ducto o resultado industrial. La duracién de la patente sigue sienc
de veinte afios y las de perfeccionamiento terminan con la principa
Ambas eran improrrogables.

h) Ley de Propiedad Industrial (31 de diciembre de 1942). Establece |
patentabilidad por quince afios improrrogable.

i) Ley de Invenciones y Marcas (31 de diciembre de 1975). Regulab
las patentes de invencién, de mejoras; certificados de invencion, r
gistro de modelos, dibujos industriales. La vigencia de la patente <
establece en 14 afos improrrogables.

La situacion cambia, y para 1991, la legislacion, a fin de adecuars
a la nueva politica del Estado mexicano, en relacion con la globalizaci¢
de la economia mundial y con el proyecto de union comercial con Nol
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teamérica, se crea una nueva Ley de Fomento y Proteccion de la Pror
dad Industrial (LFPPI), con una postura de mayor apertura, la que, ul
vez concluidos satisfactoriamente los trabajos del Tratado de Libre Cq
mercio para América del Norte, sigue la tendencia hacia la liberalizacio
y llevar a niveles similares de los prevalecientes en la legislacion mur
dial. En 1994 fue reformada la LFPPI, y entre otros aspectos cambio
nombre para quedar como Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

Il. PATENTES

Cuando una persona realiza algun invento, ella misma o su causat
biente, que es la persona que adquiere el derecho de aquélla en relac
con la invencion, por herencia, enajenacién o cualquier otro titulo lega
tienen derecho exclusivo de explotarlo en su provecho. Esta explotacit
podra hacerse siempre y cuando se respeten las normas establecida
efecto en la ley, y bajo las condiciones que ésta fije, con la sola limitaci¢
del tiempo establecido.

El derecho que se concede por el Estado al autor de una invencic
persona fisica 0 moral, se conoce con el nombre de “patente”. No cuz
quier invento es patentable sino que depende de varias caracteristicas
contendrd, entre ellas las mas importantes son novedad y aplicabilidad.

La novedad podra presentarse también en el hecho de constituir u
mejora a un invento preexistente; el caracter de novedad de un inver
puede ser cuestionado bajo diferentes supuestos. EI més significativo
ellos es el caso de que el “invento” haya tenido cierta publicidad que pe
mitié su ejecucion. En este caso se considera que no es nueva y pot
tanto no patentable, a menos que la publicidad o divulgacion se hay
realizado en una exposicion internacional oficial, habiendo presentac
previamente a la autoridad correspondiente los documentos necesar
para el trdmite y que la solicitud se presente a mas tardar en los cua
meses posteriores a la clausura de la exposicion.

La otra caracteristica que exige la ley es su posible aplicacion indu
trial. Es importante que el invento guarde una estrecha relacion con
industria, y que pueda aplicarse en la misma. Teniendo en cuenta lo ¢
terior, la ley enumera cinco casos especifiepsuestiones doctrinales
de alguna disciplina, como los principios tedéridgsla actitud consis-
tente en divulgar situaciones preexistentes aunque desconaogidiasa
conocer procesos o técnicas para mejoramientos operativos, como
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sistemas o planes comercialdgjas creaciones artisticas o literarias, y
€) métodos aplicados en la medicina con fines de tratamiento quirdrgic
o0 terapéutico.

El tramite para el otorgamiento de una patente se inicia con la pre
sentacion de una solicitud ante el Instituto Mexicano de Propiedad Ir
dustrial (impide una solicitud ante el Instituto Mexicano de Propiedac
Industrial (IMPI), que contenga los datos que permitan identificar tantc
al solicitante como al inventor o causahabiente, para personas fisice
o al representante comun, para personas morales; la solicitud tiene
apartado de especial importancia, como lo es el sefialamiento de las
racteristicas del invento; presentada la solicitud, el IMPI realiza un exe
men de forma de la documentacién y podra requerir que se aclaren
subsanen omisiones, para lo que el solicitante tendra dos meses. Si nc
hace, la solicitud se considera abandonada.

La regla general en la materia es que la patente se otorga sobre L
sola invencion; sin embargo, el invento puede estar integrado de difere
tes maneras o fases; para tal efecto se han previsto reglas en funcion
las diferentes hipétesis. En caso de que un procedimiento y su produc
estén dentro de la regla general se otorgard una sola patente, salvo qu
necesiten otros procedimientos para su obtencién, en cuyo caso se rec
rira mas de una patente.

Se hara una publicacién de la solicitud de la patente en tramite, la q
tendra lugar lo mas pronto posible después del vencimiento del plaz
de 18 meses, contados a partir de la fecha de la presentacion; en casc
prioridad reconocida, a peticion del solicitante, la solicitud ser& publicad
antes del plazo sefialado; una vez publicada la solicitud de patente, la !
cretaria hara un examen de fondo de la invencion para determinar si
satisfacen los requisitos sefialados por el articulo 15 de la Ley.

Para la realizacion de los examenes de fondo, el IMPI puede solicit:
el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializad
podra aceptar, igualmente, el examen de fondo realizado por oficinas €
tranjeras examinadoras, en los términos que establezca el reglamento
la Ley. Si durante el examen de fondo se encuentra que existe la posil
invasion de derechos adquiridos por terceros, que carece de noveda
gue necesita datos o documentacion adicionales, se requerird, con un n
vo plazo de dos meses, al solicitante para su cumplimiento de informes
documentos; en caso de no satisfacer el requerimiento, se entiende |
abandonada la solicitud.
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La decision del IMPI que otorga o niega la patente de invencion dek
ser fundada y motivada, y se trata de una decision contra la cual se adn
el recurso de reconsideraciéon administrativa, ante la misma instanci
dentro de los treinta dias de notificada la negétiva.

Una patente confiere a su titular diversos derechos: el principal es
posibilidad de explotacion exclusiva por parte de aquél. Este derecho
transferible, total o parcialmente, e incluso podré el titular conceder licer
cia para su explotacion por medio de un convenio, para lo cual se exigi
su inscripcion en el IMPI, o bien la transmision podra hacerse por vi
testamentaria. Cabe precisar que el conceder una licencia no excluye
manera total la posibilidad de que su titular pueda explotarla de mane
directa, salvo que se haya pactado otra cosa entre las partes.

El articulo 23 de la LPI establece la duracién improrrogable de la pe
tente en veinte afios contados a partir de la fecha de presentacion de
solicitud y esta sujeta al pago de derechos que sefiale la ley.

La patente o el registro serén nulos en los casos siguientes:

a) Cuando se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones ¢
bre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registr
de modelos de utilidad y disefios industriad@<Cuando se hayan otorga-
do en contravencion a las disposiciones sobre requisitos y condicion:
para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y
sefios industrialess) cuando el otorgamiento se realice en contravencior
a las disposiciones de la ley vigerdecuando durante el tramite se haya
incurrido en abandono de la solicitudd)ycuando el otorgamiento se en-
cuentre viciado por error o inadvertencia graves.

Las acciones de nulidad pueden ejercitarse dentro de un plazo de ¢
co afios contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicac
de la patente o del registro eraceta

La declaracion de nulidad se hara administrativamente por el IMPI
de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Publico federal cuando ten
ga algun interés la Federacion; esta declaracion destruye retroactivame
a la fecha de presentacion de la solicitud, los efectos de la patente o
registro respectivos.

Las patentes caducan, y los derechos que amparan caen en el dom
publico en los casos siguienta&$:al vencimiento de su vigencig) por
no cubrir el pago de derechos a que estan sujetos, en el tiempo que

1 Articulos 38 a 61y 200 de la Ley de Propiedad Industrial.
2 Articulo 79 de la LPI.
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la ley, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a@ste,
transcurrido el término de dos afios contados a partir de la fecha de cc
cesion de la primera licencia obligatoria, el IMPI podra declarar adminis
trativamente la caducidad de la patente, si el titular de ésta ho comprue
su explotacion o la existencia de causa justificada a juicio del IMPI.

I1l. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Para que una legislacion sea eficiente, no basta con que sea un c
junto moderno de normas juridicas, sino debe ser acompafiada por un
rrecto y adecuado equipo administrativo para facilitar el cumplimiento d
las leyes y, por otra parte, de la adecuada e inevitable existencia de
organos de poder encargados de dar solucion a las controversias en m
ria de propiedad intelectual, para sancionar las infracciones y los delito
en el caso que nos ocupa.

Reprimir la violacion de los derechos intelectuales es una de las cue
tiones que mas preocupan actualmente en México, pues dentro del esq
ma general adoptado por otros paises, los litigios en esta materia se ge
ran primordialmente con demandadas de tipo econdémico, en las cuales
propietario de la patente solicita un resarcimiento, el cual es mas lucra
VO, en ocasiones, que la innovacion en si misma. Ello ha dado origen a
auge sin precedente de abogados especializados en estas ramas, que ¢
fica para los propietarios de este tipo de derechos una nueva fuente
ingresos, derivados de los litigios, que normalmente terminan en acuerd
econdmicos previos y en elevados montos.

Por otra parte, otras legislaciones tienen igualmente una estructura
castigo para estas formas de infraccion o delito, que imponen altas mult
en contra de ligeras penas corporales; como ejemplo, veamos el caso
los derechos de autor, para lo cual, se prevén recursos penales, los qu
aplican contra la persona que conscientemente fabrique, venda, distrit
ya, exhiba en publico o importe copias no autorizadas, etcétera, a es
supuestos corresponde una sancién de multa maxima que puede llege
cifras millonarias en doélares, o a varios afios de prision alternativamente

En tanto que nuestra legislacion, que se hizo mas severa a fin de ¢
tigar actos de pirateria, contempla como penas maximas para las cond
tas infractoras o delictivas, sanciones econdémicas por un monto maxin
de 50,000 ddlares o hasta 150,000 para casos de reincidencia, y las pe
corporales de dos a seis aflos como tope maximo.
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Dentro del procedimiento litigioso deberemos distinguir eajr@ro-
cedimiento ante la autoridad para obtener la titularidad de patentes y 1
gistros;b) procedimiento ante terceros a fin de proteger dicha titularidad.

Entre los procedimientos ante las autoridades administrativas, la &
ternativa que tiene el particular para solucionar la controversia por la ne
gacion de una patente, existe el recurso de reconsideracion, contemple
por el articulo 200 de la Ley, que debe ser interpuesto ante el IMPI en |
plazo de treinta dias contados a partir de la notificacion de la resolucic
definitiva, acompafiando la documentacidn pertinente que acredite la pr
cedencia del recurso; la parte solicitante, en caso de recibir una nueva
gativa, tendrd como ultima alternativa la de acudir a la justicia federal €
via de amparo.

Las patentes pueden ser afectadas de nulidad y caducidad; la nulic
gue procede para el caso de patentes, modelos de utilidad y disefios
dustriales puede ser interpuesta de oficio por el IMPI, a peticion de |
parte afectada o por el Ministerio Publico. La declaracion de nulidad de:
truira retroactivamente a la fecha de presentacion de la solicitud, los efe
tos de la patente a los registros respecfivos.

En cuanto a la caducidad, ésta opera en los casos previstos por la |
al vencimiento de su vigencia, por no cubrir el pago de derechos, o trar
curridos dos afios a partir de la fecha de concesién de la primera licen
obligatoria, si el titular de la patente no comprueba su explotacion o cau:
justificada, a juicio del IMPI, por no haberlo hecho; se puede solicitar I
rehabilitacion de patentes caducas por falta de pago oportuno de derec
siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los s
meses siguientes al plazo de grécia.

Para las marcas, contra la negativa de su otorgamiento 0 su cance
cion y contra las resoluciones de nulidad y caducidad administrativas r
existe recurso alguno, salvo la via de amparo.

El procedimiento esta regido en forma supletoria por el Codigo Fede
ral de Procedimientos Civiles y se simplifica por la LPI, al establecer en s
articulo 195 la prohibicién de los incidentes de previo y especial pronur
ciamiento, que podrian servir para alargar innecesariamente los proces
igualmente, se prohibe la prueba testimonial, la confesional y las prueb
contra la moral y el derecho.

3 Articulos 78 a 80 de la LPI.
4 Articulos 80y 81 de la LPI.
5 Articulo 192 de la LPI.
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Los procedimientos frente a terceros, por las autoridades que lo r
suelven, se dividen en: administrativos; de caracter civil, y de caracte
penal.

Dentro de los procedimientos que se sustancian por la autoridad a
ministrativa, el IMPI esté facultado para solicitar informacion a cualquiel
persona fisica o moral, informes que deberan ser contestados en un tér
no de 15 dias, a fin de comprobar el cumplimiento o no de las divers:
personas involucradas en el manejo de los derechos industriales; tamb
puede realizar visitas de inspeccidn y ejercer vigilancia a casos concisc
Todo lo anterior debera realizarlo mediante ordenamiento escrito, y las v
sitas de inspeccion seran en dias y horas habiles, por personal autoriz
por el IMPI, previa identificacion y exhibicion del oficio de comision; en
caso de una fehaciente comprobacion de una infraccion o de delitos, *
inspector asegurara, en forma cautelar, los productos con los cuales p
sumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos”; si se presume
comisiéon de un delito, la Secretaria dara cuenta al Ministerio Publico fe
deral de los hechos y pondra a su disposicion los articulos asedurados.

Sin embargo, las anteriores facultades de asegurar bienes a los pa
culares son contrarias a la Constitucion, pues ésta sefiala en su articulc
gue nadie puede ser privado de sus bienes sino mediante juicio segu
en los tribunales y, en el 16, en su parrafo noveno, que no faculta a
autoridad administrativa para el aseguramiento de bienes.

El articulo 213 de la Ley sefala, en veintiséis incisos, las actitude
gue constituyen infracciones en esta materia. Las sanciones que corr
ponderdn a éstas podran ser. multas, hasta el importe de 20,000 dias
salario minimo general vigente en el Distrito Federal; adicional hasta pc
el importe de quinientos salarios minimos general vigente en el Distrit
Federal, por cada dia que persista la infraccion, no llegando nunca a rr
del triple del méximo sefialado; clausura, que puede ser temporal has
por noventa dias o definitiva, y arresto administrativo hasta por 36 horas

Las anteriores sanciones, sin perjuicio de las que se impongan por \
civil por dafios y perjuicios a favor de los propietarios de las patentes.

Por lo que toca a los procedimientos civiles, la LFPPI establece |
posibilidad de demandar la reparacién y el pago de dafios y perjuicios p
la violacién de los derechos de la propiedad intelectual. Ademas, la rep
racion del dafio material o la indemnizacion de dafios y perjuicios por |

6 Articulo 203 a 212 de la LPI.
7 Articulos 214, 218 y 221, 221 bis de la LPI.
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violacion de los derechos que confiere la LPI, en ningun casos serd inf
rior al cuarenta por ciento del precio de la venta al publico de cada pr
ducto o la prestacion de servicios que impliqguen una violacion de algur
o0 algunos de los derechos de propiedad industrial.

Los delitos por violacion de derechos de propiedad intelectual que t
pifica la Ley se establecen en cinco fracciones del articulo 223; las sa
ciones que corresponden a estas conductas tipificadas van de dos a
afios de prisiébn y multa por el importe de cien a diez mil dias de salar
minimo general vigente en el Distrito Federal.

Las penas impuestas no rebasan en ningln caso el término mec
aritmético de cinco afos que la legislacién penal exige para que los imp
cados obtengan su libertad bajo caucion o fianza, por lo que podran vel
fuera de la prisiébn en un maximo de cuatro a cinco dias durante la sust:
ciacion del proceso.

La averiguacion previa la iniciara el Ministerio Publico federal, y
dentro de ella se pueden dictar las medidas cautelares que establezc
Cddigo Federal de Procedimientos Penales, pero para el ejercicio de
accion penal se requiere contar con el dictamen técnico que al efecto er
ta el IMPI, en el que no se prejuzgara sobre las acciones civiles o pena
que procedan; independientemente de la accidén penal, el propietario ¢
derecho ofendido puede demandar el pago de dafios y perjuicios sufric
por dichos delito8.

El panorama en la Ley Federal de Derechos de Rutorvaria mu-
cho. En general, trata de evitar los largos procedimientos, muchas vec
amafados por abogados especialistas, en las no resoluciones que ber
cian a su cliente y en detrimento de los intereses del actor, que en oca:s
nes abandona el litigio; su fin es presionar para lograr la solucién de I
conflictos.

8 Articulos 221 y 221 bis de la LPI.
9 Articulos 225y 226 de la LPI.
10 En diciembre de 1996 se publicé una nueva Ley Federal del Derecho de[AQtdr. (24
de diciembre de 1996).
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|. INTRODUCCION

Hablar delos signos dstintivos enmateria cel derecho dela propiedad
industrial implica éordar uno de los aspectos de més importancia en la
actividad comercial e industrial, puesto que sin laexistencia de estos sig-
nos dgintivos, el palico corsumidor severia imposhilitado de poar
seleccionar adecuadamente Ics bienes y servicios que destine a stisfacer
sus necesidades.

Dentro deltexto del Tatado de Libre Comercio de Améica del Na-
te (TLC), y paticularmeme enel captulo XVl relaivo ala propiedad
intelectud, existen dos peceptos que fundaentalmentehacen alusion a
dichos signos distintivos: el articlo 1708, relativo a las nercas, y el ar-
ticulo 1712 comrespondiente alasindicaciones geogficas.

1. Marcas

En ladoctrina juridica mexicana se ha definido a la marca como el
signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de -
vicios para difrenciar sus mer@ncias o ®rvicios ce los de sus competi-
dores?

*  Miembro dda Coordnadora de Ompismos Empresales en Mteria de Comegio Exterior
(COECE) e itegmante dela Mesa de Progilad Intlectual del mismo organismo, durante lasnego-
ciacionesdel Tratado deLibre Comerio de Anérica delNorte.

1 Véase,Rang Medina, David, Tratado de drecho marcard, México, Editoria Libros de
México, 1960, pp. 153-169.
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En el articulo 1708.1 del TLC se define a la marca como cualquie
signo o cualquier combinacién de signos que permitan distinguir los bie
nes o servicios de una persona de los de otra, incluyéndose nombres
personas, disefos, letras, numeros, colores, elementos figurativos o la f
ma de los bienes o las de su empaque.

En el caso de nuestro ordenamiento juridico positivo vigente en Mé
xico, que es la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industri
(LFPPI), su articulo 90, fraccion V, establece que no se registraran con
marca, las letras, los nimeros o los colores aislados, a menos que es
combinados o acompafiados de elementos tales como signos, disefic
denominaciones, que les den un caracter distintivo.

Del contraste entre ambos preceptos, es evidente que se requerira
una adecuacion legislativa a la LFPPI, a fin de poder considerar la posik
lidad de registrar como marcas, las letras, nimeros y colores aislad
conforme lo que previene el articulo 1708.1 del TLC.

El mismo precepto del TLC faculta a las partes a fin de poder establ
cer como condicion para el registro de las marcas, que los signos que
constituyan sean visibles, haciendo notar que sobre el particular, el artic
lo 89, fraccion I, de la LFPPI dispone que pueden constituir una marca |:
denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, suscept
bles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, lo que nos lleva a c
siderar que al exigir la LFPPI que el signo marcario sea visible, excluy
de manera tajante la posibilidad de registrar marcas olfativas, sonoras
inclusive gustativas, como acontece en otras legislaciones.

En el articulo 1708.3 del TLC se conviene que las partes podran s
peditar la posibilidad del registro de una marca al uso; sin embargo,
mera presentacion de la solicitud de registro ante las autoridades comj
tentes no estara sujeta a la condicién de uso efectivo de la marca.

En el articulo 1708.4 del TLC se establecen los criterios y requisito
minimos que deben satisfacer los procedimientos administrativos para
registro de una marca, en cada uno de los paises firmantes, requisito
lineamientos que en lo conducente y aplicable ya estan incorporados er
legislacion mexicana.

2 En Estados Unidos de América, recientemente se registré la primera marca olfativa. Ve
Elias, Bettina, “Do Scents Signify Source? - An Argument Against Trademark Protection for Fragar
ces”, The Trademark ReporterUnited States Trademark Association, vol. 82, julio-agosto 1992,
nam. 4, p. 475.
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Como una innovacion importante y para proteger adecuadamente
las marcas notoriamente conocidas, en términos del articulo 6 bis d
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, es
destacarse lo previsto en el articulo 1708.6 del TLC, que dispone qt
para establecer la notoriedad de una marca, se tomara en cuenta el cc
cimiento que de ésta se tenga en el sector relevante del publico consul
dor, incluyendo aquel conocimiento en el territorio de las partes que del
ve Unicamente de la publicidad y promocién de la marca. Esto implice
por ejemplo, que si se trata de una marca que identifica esquies, no
requiere que ésta sea conocida por todo el publico consumidor, sino t
solo por el sector consumidor de estos bienes, que serian los esquiador

Se dispone que las Partes exigiran el uso de la marca como condici
para conservar el registro concedido, pudiéndose cancelar éste por fe
de uso, Unicamente cuando transcurra, por Io menos, un periodo inint
rrumpido de falta de uso de dos afios y el titular del registro no puec
justificar las razones de la ausencia del uso.

Igualmente, se establece que no existiran licencias obligatorias pa
el uso de marcas, esto es, licencias en las que el titular del correspondi
te registro marcario no exprese su consentimiento para concederlas y
poder publico se sustituya en la voluntad del titular del registro marcaric
ademas de que se previene que el titular de una marca registrada pc
transmitirla o cederla con transmision o sin la transmisién de la empre:
relacionada con la marca (articulo 1708.11, TLC).

Como un aspecto de gran importancia e interés para los exportadol
mexicanos, se acordod en el articulo 1708.13 del TLC, que las Partes p
hibiran el registro como marca, de palabras, al menos en espafol, franc
o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tip
de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique. La importancia
este acuerdo estriba en que en ocasiones los exportadores mexicanos
cia Estados Unidos de América, principalmente, enfrentaban barreras
arancelarias para la exportacion, consistentes en que algun ciudada
o residente en dicho pais habia registrado como marca, el nombre gent
co en espafiol, de determinado producto, y cuando algun fabricante me
cano pretendia exportarlo, se le impedia, al tener en su etiqueta o em,
que, el nombre genérico, que un tercero ya habia registrado como marc

A fin de preservar la identidad nacional y tradiciones de los paise
contratantes, ademas de proteger al publico consumidor, se acordd ¢
cada una de las partes negara el registro a las marcas que contenge
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consistan en elementos inmorales, escandalosos 0 que induzcan a errc
elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relacién con [
sonas, vivas 0 muertas, instituciones, creencias, simbolos nacionales
cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su rep
cion (articulo 1708.4 del TLC).

2. Indicaciones geograficas

En el &mbito de la teoria del derecho de la propiedad industrial, h
existido una notable confusion entre lo que se debe entender como “inc
caciones geogréficas” y su relacion con los conceptos de “denominacic
de origen” y de “indicacién de procedencia”. Sobre el particular, habri
que aclarar que cuando se alude a las “indicaciones geograficas”,
comprende tanto a las denominaciones de origen, como a las indicacior
de procedencia, siendo la primera una modalidad de la propiedad indt
trial y la dltima no lo es, no obstante su importancia comercial.

El articulo 1712.1 del TLC establece que las partes dispondran Ic
medios legales para que las personas interesadas puedan impedir el
de cualquier medio que, en la designacién o presentacion del produc
indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un territor
region o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo qu
induzca al publico a error en cuanto al origen geografico del productc
asi como cualquier otro uso que implique un acto de competencia desle
como lo considera el articulo 10 bis del Convenio de Paris para la Prote
cion de la Propiedad Industrial.

Las partes, de oficio 0 a peticion de una parte interesada, de acuer
con lo que cada legislacion prevea sobre el particular, se negaran a reg
trar o anularan el registro de una marca que contenga 0 consista en
indicacion geografica respecto de productos que no se originan en el ter
torio, region o localidad indicada, si el uso de tal indicacion en la marc
para esos productos es de naturaleza tal que induzca a error al publico,
cuanto al verdadero origen geogréafico del producto (articulo 1712.2 d
TLC).

En general, el articulo 1712 contiene una serie de disposiciones q
regulan los derechos adquiridos por el uso previo de una indicacion ge

3 Chavanne, Albert y Burst, Jean-Jacquemit de la propiété industriellelOa. ed., Paris,
Précis Dalloz, 1980.
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grafica, ademas de establecer los mecanismos de impedir su uso y car
lar el eventual registro de la indicacién geogréfica.

Sobre este tema, he de destacar la importancia que tuvo una adecu
negociacion, a fin de lograr la proteccion a la denominacion de orige
mexicana “Tequila”, misma que nuestro pais tiene debidamente prot
gida y registrada conforme al Arreglo de Lisboa Relativo a la Protec
cion de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Arre
glo de Lisboa).

El Arreglo de Lisboa, suscrito originalmente en 1958, ha sido revisa
do en 1967 y 1979. México se rige por el texto de 1958, que en su artic
lo 20. define a la denominacién de origen como la denominacion geogr
fica de un pais, de una region o de una localidad que sirva para desigt
un producto originario del mismo, y cuya calidad o caracteristicas se d
ban exclusivamente al medio geografico, comprendidos los factores nat
rales y los factores humanos.

Actualmente forman parte del Arreglo de Lisboa, 16 paises, entre Ic
cuales no se cuentan ni los Estados Unidos de América ni Canad4, pot
que la importancia de lograr la proteccion a la denominacion de orige
“Tequila” quedaba fuera de cualquier duda.

Sobre el particular, he de sefialar que las negociaciones para prote
a dicha denominacion de origen se llevaron al cabo en la Mesa de Prop
dad Intelectual. Los Estados Unidos de América y Canadéa estaban
acuerdo en proteger y respetar la denominacién de origen “Tequila’
pero con base en un temor infundado de que al quedar comprendidos
acuerdos en el capitulo de propiedad intelectual, ello pudiera implicar ur
aceptacion tacita del Arreglo de Lisboa, los acuerdos logrados se tras
daron al capitulo de acceso a mercados, donde las partes han reconoc
como privativas de los productos exclusivamente fabricados en sus ter
torios, las denominaciones “Canadian Whiskey”, “Bourbon Whiskey”,
“Tennessee Whiskey”, “Tequila” y “Mezcaf’.

Por su importancia para nuestro pais, procedo a transcribir el ane:
309.3, que textualmente establece:

Estados Unidos y Canada reconoceran el tequila y el mezcal como produ
tos distintivos de México. En consecuencia, Estados Unidos y Canada r
permitiran la venta de producto alguno como tequila 0 mezcal, a menc

4 Capitulo Ill, “Comercio de bienes, trato nacional y acceso a mercados”, anexo 314, articul
309, TLC.
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gue se hayan elaborado en México de acuerdo con las leyes y reglamen
ciones de México relativas a la elaboracion de tequila 'y mezcal. Esta dispe
sicién se aplicara al mezcal, ya sea a la fecha de entrada en vigor de e
Tratado, 0 90 dias después de la fecha en que el gobierno de México ha
obligatoria la norma oficial para este producto, lo que ocurra mas tarde.

Sobre el particular, cabe sefialar que el “mezcal”’, no obstante ser
producto tipico de muchas regiones de nuestro pais, su denominacion
debe considerarse como denominacion de origen al tenor de lo que so
el particular define el Arreglo de Lisboa, ni tampoco puede considerars
como una indicacién de procedencia, por lo que independientemente de
importancia agricola, industrial o comercial que pueda tener, desde 1
punto de vista juridico ortodoxo, el aspecto de la proteccién al nombr
“mezcal”’ no tendria cabida alguna en materia de propiedad intelectual,
tratarse de una denominacion genérica, aplicada a un aguardiente.

II. APLICACION COERCITIVA DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los articulos 1714 al 1718 del TLC se refieren a la aplicaciéon coerci
tiva de los derechos de propiedad intelectual, y el titulo de cada uno
los articulos es descriptivo de su contenido, a saber:

Articulo 1714. Defensa de los derechos de propiedad intelectual. Di:
posiciones generales;

Articulo 1715. Aspectos procesales especificos y recursos en los pr
cedimientos civiles y administrativos;

Articulo 1716. Medidas precautorias;

Articulo 1717. Procedimientos y sanciones penales, y

Articulo 1718. Defensa de los derechos de propiedad intelectual en
frontera.

Esta parte del capitulo de propiedad intelectual, probablemente es
de mayor trascendencia e importancia, toda vez que los significativc
acuerdos alcanzados en la proteccion sustantiva de la propiedad intel
tual serian indtiles o infructuosos sin un adecuado marco legal para hac
efectivos esos derechos de exclusividad, en casos de usurpacion por
tercero.
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Muchos de los acuerdos logrados en materia de proteccion sustanti
ya estaban incorporados en nuestra legislacion positiva; sin embargo,
tratarse del aspecto de la aplicacion coercitiva de los derechos de prop
dad intelectual, es indispensable hacer adecuaciones legislativas con
proposito de lograr una mayor precision y sistematizacion en las norm
legales en materia de propiedad intelectual, no obstante que algunos
sus principios ya han sido recogidos en los cédigos federales procesa
mexicanos.

De hecho, esta parte del capitulo fue negociada y confeccionada cc
forme a los lineamientos establecidos en TRIPS (Trade Related Aspec
of Intellectual Property Rights), que a su vez constituye el capitulo d
propiedad intelectual de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aral
celes y Tarifas (GATT); sin embargo, el texto del TLC es mucho mé&
claro en muchos conceptos, ademas de contar con una mejor redaccion

El articulo 1716.1 dispone que cada una de las partes prevera que
autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precau
rias rapidas y eficaces con el fin de evitar una infraccion a cualquier der
cho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introduccién d
mercancias presuntamente infractoras en los circuitos comerciales, incl
so qué medidas se deben tomar para evitar la entrada de mercancias
portadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal. T
bién se podran decretar medidas precautorias para conservar las prue
pertinentes relacionadas con las presuntas infracciones a los derechos
propiedad intelectual.

El Cddigo Federal de Procedmientos Civiles, en sus articulos 384
399, y el Cbdigo Federal de Procedimientos Penales, en sus articulos 1
181y 182, ya contemplan la adopcion de medidas precautorias o caute
res en relaciéon con procedimientos civiles y penales; no obstante, se
conveniente, con objeto de lograr una mayor precision, que las medid
precautorias a que se refiere el articulo 1716 del TLC se incorporaran
manera concreta y detallada en la Ley de Fomento y Proteccion de la P
piedad Industrial, asi como en la Ley Federal de Derechos de Autor.

En relacion con el articulo 1716.8 del TLC, que dispone que cuand
se ordene una medida precautoria como consecuencia de un procedimi
to administrativo, dicha orden se ajustara a los principios equivalentes €
tablecidos en relacién con las medidas precautorias dictadas por las au
ridades judiciales, he de destacar que el articulo 211 de la LFPPI perm
el aseguramiento cautelar de productos con los cuales o al través de
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cuales se cometen delitos o infracciones administrativas, que es llevadc
cabo por los inspectores comisionados de la Secretaria de Comercio y |
mento Industrial, sin que el precepto en cuestion contenga, de manera:
tallada, los principios que el texto del articulo 1716 del TLC previene par
dichas medidas precautorias, por lo que en todo caso, deberian incorpol
se de manera expresa y no dejarlos a la aplicacion analdgica por parte
las autoridades administrativas, con apoyo en lo establecido en el Cédi
Federal de Procedimientos Civiles, como ordenamiento supletorio.

El TLC impone a las partes la obligacion de adoptar procedimiento
para impedir la entrada al territorio de las mismas, de mercancias fabric
das o marcadas de manera ilicita, suspendiendo la autoridad aduaner
libre circulacion de dichas mercancias, previa solicitud escrita formulad
por el titular del derecho ante las autoridades administrativas o judiciale
competentes.

Dichas disposiciones ya se encuentran previstas en los articulos €
10 ter, del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Indt
trial, y en el articulo 16 del Convenio de Berna para la Proteccion de le
Obras Atrtisticas y Literarias, que forman parte del derecho positivo mex
cano; sin embargo, al no existir una reglamentacion especifica en los ¢
denamientos en materia de propiedad intelectual, hasta la fecha no se
logrado la aplicacion efectiva de las mismas, por lo que valdria la per
incorporarlas de manera concreta a los ordenamientos correspondiente:
través de las modificaciones legislativas pertinentes.

Conforme a lo dispuesto en el anexo 1718.14 del TLC, nuestro pa
realizara todo el esfuerzo necesario para cumplir con estas obligacion
tan pronto como sea posible, y a mas tardar en un plazo que no excede
tres afios a partir de la fecha de firma del TLC. Lo anterior obedece a q
se requiere dotar a las aduanas mexicanas de la infraestructura inform:
ca necesaria para tal finalidad, ademéas de capacitar a los funcionarios
las mismas, en los temas relacionados con la propiedad intelectual.

IIl. CONCLUSIONES

Las posibles ventajas obtenidas por México durante las negociaci
nes del TLC, en materia de propiedad intelectual, no son ciertamente ¢
pectaculares, puesto que en 1991 nuestro pais adecud su legislacion
materia de propiedad intelectual, con motivo de la publicacion y puest
en vigor de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial
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las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor; sin embargo, el ca
tulo 17 del TLC aclara, precisa y delimita el ambito de proteccion de I:
propiedad intelectual, incorporando nuevas instituciones.

Sin lugar a dudas, la adopcion de medidas en la frontera para evitar
importacién de mercancia falsificada a nuestro pais, independientemer
de la importancia que encierran desde el punto de vista estricto de la p
piedad intelectual, contribuirdn a una mayor proteccion al consumidc
mexicano.

Resulta evidente de lo antes expuesto, la necesidad de emprender
reformas legislativas del caso a la Ley de Fomento y Proteccion de
Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Derechos de Autor, a fin d
regular, desde el punto de vista interno, especificamente y de manera ¢
tematica, las diversas situaciones convenidas con motivo del TLC.

Finalmente, deseo sefalar que los resultados de la negociacion
materia de propiedad intelectual pueden ser considerados como satisf
torios para los tres paises, y espero que la legislacion derivada del misi
tome en cuenta esos resultados, a fin de contar con un mejor sistema
propiedad intelectual en Ameérica del Norte.
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I. INTRODUCCION

El Tratado de Libre Comercio con Amén del Norte (TLCAN) que,
como sabemos, en su capitulo XVII establece normas concretas sok
propiedad intelectua y se refiere tanbién a la propiedad industrial, con-
tiene medidas de carécter adjetivo. Lo mismo sucede en el caso ce las
disposiciones sobre propiedad industrial del TRIPs, por lo culabsam
instrumentos juridicos son corsideradas como una innesion en losra-
tadosinternadondesde carater multilateral .

Meéxico, despues de cambir su legislacion en 1991 en susaspetos
sustantivos, ha tenido que nmodificar nuevamente su legidacion en 1994
para adecuar su normatividad fundamentalmente en matera adjetiva. En
efecpb, el gran problema es la falta de mewamos ode efectvidad en el
cumpiimiento de la legidacion solre propiedad industrial; aunque am-

* Investigador del Instituto de Invesgeciones Juidicas.
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bién podemos decir que eso no es privativo de México, sino de much
paises que han incorporado nuevas legislaciones sobre la materia der
de su sistema juridico.

En efecto, la inexistencia o la falla de los mecanismos de represion (
la violacién de los derechos de la propiedad industrial parece que es
“talén de Aquiles” del sistema mexicano, que cuenta con una nueva nc
matividad tendiente a la mayor proteccion, pero que en muchos cas
gueda en letra muerta.

México es, a simple vista, un “paraiso” de la pirateria de propieda
industrial. Basta simplemente con caminar por ciertos barrios comercic
les de la ciudad y uno se puede encontrar con material pirata; algunos
ellos en forma soberbia ostentan la leyenda “Di si a la pirateria”, parc
diando la propaganda oficial que reza lo contrario: “Di no a la pirate
ria”. Informacién periodistica menciona que es tal la magnitud de la pi
rateria que “en 1995 dejé ganancias superiores a 500 millones
dolares”! aunque es dificil cuantificar lo que se produce en un mercad
gue es fundamentalmente informal, motivo por lo cual es dificil medir st
impacto en cifras claras.

Con eso, aunque no tenemos pruebas, intuitivamente podemos infe
gue el desconocimiento de la materia es nulo o casi nulo en las instanc
judiciales, en virtud de que el personal judicial no est4 preparado en e:
area, en constante movilidad. Por otra parte, las universidades, que puede
el factor preparador, con excepciones, no imparten cursos sobre la materic

Pero, no hay duda de que el factor fundamental en la trasformacic
de nuestro marco juridico en materia de propiedad industrial ha sido
apertura de México al comercio exterior, lo cual ha empujado a transfo
mar su sistema de propiedad industrial. Entonces, el Tratado de Libre C
mercio de América del Norte (TLCAN), y concretamente su capitulo
XVII, son la referencia obligada a nuestro sistema de proteccion de |
propiedad industrial.

Il. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DEAMERICA
DEL NORTE (TLCAN)

En forma innovadora, el TLCAN contiene normas adjetivas (articulos
1714 al 1718) destinadas a la defensa de los derechos de la propiedad
telectual. Es un marco juridico que aunque esta expresado en forma in

1 “El Distrito Federal, paraiso de lo falsd”a Jornada 28 de diciembre, 1996.
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cativa (por ejemplo, “las partes dispondran [...]", “las partes garantizara
[...]") y ademés que lo que se disponga en esta seccidn no se “interpre
ra en el sentido de obligar a cualquiera de las partes a establecer un si
ma judicial especifico para la defensa de los derechos de propiedad in
lectual [...]" ? indudablemente, ha influenciado la transformacion de la
regulacién mexicana en materia de propiedad industrial, en sus aspec
tanto adjetivos como sustanciales.

En términos generales, el TLCAN propone que las partes adopten r
cursos de proteccion de la propiedad industrial. Los recursos pueden
de caracter judicial o administrativo. Sin embargo, hay que notar que aq
hay una diferencia notoria con la legislacién mexicana: la Ley de 199!
aungue reconoce los recursos administrativos y judiciales, pone su acel
en la funcion del IMPI, en sus enormes facultades de fiscalizacion y c
sancion, y dejandose a segundo plano la via judicial.

La diferencia de enfoques quiza se deba a que los legisladores me
canos no confiaron en su sistema judicial, que si bien cumple teéricame
te con los requisitos que veremos a continuacion, convenidos en
TLCAN, en la practica presenta muchas debilidades.

El TLCAN, en términos generales, establece el compromiso para le
partes de crear procedimientos de defensa de los derechos de la propie
industrial y que cumplan los siguientes requisitos:

— que permitan la adopcién de medidas eficaces contra cualquit
acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual a que s
refiera el capitulo XVII del TLCAN;

— que se incluyan recursos expeditos para prevenir las infraccione
y recursos que desalienten futuras infracciones;

— que la aplicacién de esos procedimientos sea de tal manera que
evite la creacion de barreras al comercio legitimo y que se propo
cione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos;

— que los procedimientos sean “justos y equitativios”;

— que las resoluciones sobre el fondo, tanto en los procedimientc
de caracter administrativo como judiciales, preferentemente s
formulen por escrito, sean razonados, se den a conocer sin derr

2 Articulo 1714-5.

3 Evidentemente, esto es una y quizas se deba a una traduccion literal del texto en inglés
TLCA: “Each Party ensure its procedures for the enforcement of intellectual property rights are fa
and equitable [...]."
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ras indebidas y se funden en las pruebas respecto de las cuales
haya dado a las partes la garantia de audiencia;

— que se otorguen recursos de revisign

— que los procedimientos incluyen medios para identificar y prote:
ger la informacion confidencial.

Asi, el TLCAN dispone una serie de patrones sobre los procedimier
tos de proteccion de la propiedad industrial, como los que hemos menci
nado, y otros mas, inclusive mas detallados. Vemos, por ejemplo, que
obliga a establecer procedimientos civiles en los que se contenga una |
tificacién oportuna por escrito; que las partes cuenten con un abogado |
dependiente que no tenga los requisitos excesivos de comparecencia |
sonal forzosé&;el pago de compensaciones por parte del infractor, e
retiro y la destruccion de las mercancias objeto de la infraccion.

Asimismo, lo que se refiere a los materiales e instrumentos con Ic
que se hayan producido las mercancias infractoras; medidas precau
rias, que deben ser “rapidas y eficaces”; pero esta obligacion, el cump
miento de todas estas funciones se destina al Poder Judicial. Es el Po
Judicial el eje principal de proteccion de la propiedad industrial. Aunqui
hay que notar también una excepcion, que es lo que se refiere a que
posible la reparacion de naturaleza civil por una via administrativa, sien
pre y cuando el procedimiento administrativo “se ajuste a los principio
gue sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este drticulo’

Medidas precautorias

Un aspecto esencial de las medidas de proteccion de la propiedad
dustrial es el de las medidas precautorias. Aqui, otra vez, la idea es que
Poder Judicial las implemente y las aplique. Las caracteristicas fund
mentales que deben tener son que sean rapidas y efiézcgsizas éste
el meollo del asunto. Se busca que las medidas sean rapidas y eficac
pero la realidad del sistema juridico mexicano dice todo lo contrario, pue

Articulo 1714 del TLCAN.
Articulo 1715-e del TLCAN.
Ibidem

7 Articulo 1715-8 del TLCAN textualmente dice: “Cada una de las partes prevera que, cuand
pueda ordenarse una reparacion de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrati
sobre el fondo de un asunto, tales procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialm
equivalentes a los enunciados en este articulo”.

8 Articulo 1716 del TLCAN.

o g b
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en términos generales las medidas no rednen esas caracteristicas, Es
zas la preferencia a medidas dictadas por un érgano administrativo.

[ll. L OS DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCION
EN LA LEGISLACION MEXICANA

La legislacion base sobre la proteccion de la propiedad es la Ley ¢
Propiedad Industrial (LPI), y de acuerdo con esta ley codificadora de le
disposiciones de propiedad industrial, el érgano més importante en la |
cha contra la violacion de las disposiciones sobre su proteccion de la pi
piedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industria
(IMPI). Precisamente, este organismo descentralizado, con personalid
juridica y patrimonio propios, tiene amplias facultades de acuerdo con |
LPI,° tales como realizar las investigaciones de presuntas infracciones &
ministrativas; ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir informa
cién y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenil
hacer cesar la violacién a los derechos de propiedad industrial; oir en
defensa a los presuntos infractores e imponer sanciones administrati
correspondientes en materia de propiedad industrial.

Pero eso no es todo. Como lo veremos mas adelante, la LPI convie
al IMPI en el eje fundamental de proteccion de la propiedad industrial
concederle una serie de facultades en ese sentido. Por ejemplo, no prc
de una averiguacion previa ante el Ministerio Publico sin que antes
IMPI haya emitido un dictamen técnico.

La LPI contempla diferentes vias: la administrativa, que —como de
ciamos— es la méas importante de acuerdo con sus reformas de agostc
1994, la penal y la civil. También, el IMPI tiene facultades de arbitro.
Asimismo, no hay que dejar de soslayar esas otras facultades que la n
va Ley Federal de Derecho de Autor (LFDA) de 1996 concede al IMPI
En efecto, en una disposicion, harto polémica, la LFPDémite al IMPI
algunas de las “cargas” o facultades, como la aplicacion de multas;
aplicacion de medidas precautorias; la realizacion de investigaciones; c
denar y practicar visitas de inspeccion; requerir informacion y éatos.

9 Atrticulo 6-V de la LPI.

10 La LFDA en forma original otorga esas facultades al IMPI sin que se haya reformado la LPI
que es la que da origen y facultades al IMPI (ver Pan P., “El IMPI y los derechos deldatoid,
ndmero 15, enero-febrero 1997).

11 El articulo 234 de la LFDA dice:

“El Instituto Mexicano de la propiedad Industrial sancionard las infracciones materia de comercio
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¢A qué se debe esta medida, por demas original? Las hipétesis son: |
mera, que el legislador, ante la premura por poner en vigencia una
nueva, la cual todo el mundo esperaba, se decidié por el camino mas c
to: utilizar la infraestructura y la experiencia del IMPI; o bien, la segundz
hipétesis que suena mas interesante, desde el punto de vista del desari
de la materia de la propiedad industrial, que este es un primer paso ha
la convergencia de las materias de la propiedad industrial y del derecl
de autor, fendmeno que merece un analisis teérico mas acucioso.

IV. ¢, QUALES SON LAS INFRACCIONES DE CARACTER
ADMINISTRATIVO ?

Originalmente, la Ley de 1991 contenia un articulo 213 que se refer
a las infracciones de caracter administratv8in embargo, en 1994 el
articulo 213 sufri6 modificaciones que tienen que ver con las nuevas te
dencias en materia de proteccién de la propiedad industrial; es decir, ¢
la tendencia hacia la despenalizacion de las infracciones del derecho de
propiedad industrial.

De acuerdo con el articulo 213 vigente se enumeran 23 tipos de i
fracciones3 En la ultima, en forma muy amplia y vaga, a manera de ur

con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los titulos sexto y séptimo de la Ley
la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podra adoptar las medidas precautorias previst
en la Ley de Propiedad Industrial”.

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendra las facultades de realiz
investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspeccion; requerir informacion y datos.

12 El cual a su vez correspondia, o tenia su equivalente en el articulo 210 de la ley de 1976.

13 “l. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y s¢
vicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

Il. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducs
fue declarada nula, se incurrira en la infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o, e
caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion de nulidad;

Ill. Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que estan protegid
por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado o ha sido decla
nulo o cancelado, se incurrird en infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o en su ¢
de la fecha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente;

IV. Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para amparar los mismc
similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confus
como elemento de un nombre comercial o de una denominacion o razén social, o viceversa, siem
que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos
operen con los productos o servicios protegidos por la marca;
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saco o costal en el que pueden caber muchas cosas, se menciona que
bién son infracciones administrativas: “las demas violaciones a las disp
siciones de esta Ley que no constituyan delitos”. De estos 23 tipos
infraccion, la ley de 1991 en su version original solamente reconocia 1

VI. Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la Rep
blica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejal
en grado de confusion, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un estak
miento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar en giro;

VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se re
re el articulo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XIl, X, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley;

VIIl. Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion como nomt
comercial, denominacion o razén social o como partes de estos, de una persona fisica o moral ¢
actividad sea la produccion, importacion o comercializacion de bienes o servicios iguales o similar
a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular
registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX. Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o indL
can al publico a confusion, error 0 engafio, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacién o asociacion entre un establecimiento y el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacion de un tercero;

¢) Que se prestan servicios 0 se venden productos bajo autorizacion, licencias o especificac
nes de un tercero, y

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, region o localidad distinta al verd:
dero lugar de origen, de modo que induzca al publico a error, en cuanto al origen geografico c
producto;

X. Intentar o lograr el propdésito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad indu:
trial o comercial o el establecimiento de otro. No estara comprendida en esta disposicién, la compa
cion de productos o servicios que ampare la marca con el proposito de informar al pablico, siemg
gue dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federe
Proteccion al Consumidor;

XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo
utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XIl. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una patente o por
registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elabora
sin consentimiento del titular de la patente o registro sin la licencia respectiva;

XIIl. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licenci:
respectiva;

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulaciéon productos que sean resultado de la utilizacion c
procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la paten
de quien tuviera una licencia de explotacion;

XV. Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el consentimient
de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI. Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion sin el consen
miento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimient
iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII. Usar un nombre comercial 0 uno semejante en grado de confusion sin el consentimient
de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial comercial o
servicios del mismo o similar giro;

XVIII. Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respective
en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;
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Las violaciones marcadas con los numeros romanos XI, XIlI, XIlI,
XIV, XV, XVI son “nuevas” en este lugar; digo en “este lugar” porque
antes el legislador las tenia colocadas en el articulo 223 y eran conside
das como delitos. Esto significa que la ley se inclina mas a aplicar medid
preventivas y de reparacion de dafio que a la aplicacién de medidas pu
tivas. Enfoque que tiene que ver con la tendencia, de alguna manera tr
da por el TLCAN, en donde la esencia es la sancién econémica y el ma
tenimiento de los lazos comerciales mas que la sancion de caract
corporal, como seria en el caso de la sancion penal.

Ademas, hay que notar que este tipo de infracciones también est
sancionadas por la legislacién en materia de proteccién al consumidor. |
efecto, la Ley Federal de Proteccion al Consumidor sanciona tambié
este tipo de infraccionés.

V. SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Los elementos con que cuenta el IMPI, es decir, sus “dientes” pa
sancionar la violaciéon de las normas sustantivas de proteccion de la p
piedad industrial, son multas, clausuras, y el arresto administrativo. As
de conformidad con la LPI, las sanciones en caso de las infracciones ¢
ministrativas son las siguientes:

I. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimc
general vigente en el Distrito Federal;

II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salari
minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista
infraccion;

lll. Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV. Clausura definitiva, y

V. Arresto administrativo hasta por 36 hotas.

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los que se apli
una marca registrada, a sabiendas de que se uso6 ésta en los mismos sin consentimiento de su titul

XX. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registra
gue hayan sido alterados;

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una marca registra
después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII. Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacién de origen, y

XXIIl. Las demés violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

14 Ver el capitulo Il de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor, “De la informacién y
publicidad”.
15 Articulo 214 de la LPI.
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Aqui hay que anotar que las reformas a la LPI, en agosto de 199
incrementan el monto de la multa a pagar, de diez mil dias de salario n
nimo a veinte mil dias de salario minimo, que es como actualmente
encuentra. La imposicion de estas sanciones por parte del IMPI se he
en un marco aparentemente limitado, de conformidad con la LPI. Es d
cir, en la imposicidn de las sanciones antes mencionadas, el IMPI de
tomar en consideracion los siguientes elementos: el caracter intencior
de la accion u omision constitutiva de la infraccion; las condiciones ecc
noémicas del infractor, y la gravedad que la infraccion implique en rela
cién con el comercio de productos o la prestacion de servicios, asi con
el perjuicio ocasionado a los directamente afect&dos.

Aparentemente, esto constituye una limitacion; sin embargo, no lo €
tanto ya que los elementos que se acaban de reproducir, de alguna mar
son subjetivos (por ejemplo “el carécter intencional de la accién u omi
sion constitutiva de la infraccion”) por lo que al no estar claramente dell
mitados conceden a la autoridad administrativa, es decir, al IMPI, un an
plio margen de discrecionalidad que, por supuesto, aumenta su poder.

El IMPI realiza la investigacion de las infracciones administrativas
de oficio, o bien a peticiéon de parte interesdd®ara eso, si es necesario
realizar una visita de inspeccion. En caso de que no lo sea, se inicia
procedimiento; el IMPI, con los elementos con que cuente y las prueb:
que sustente la presunta infraccion, corre traslado al presunto infract
para que conteste y presente pruebas en el plazo de diéztapués
de lo cual, con los elementos con que cuente, dicta su resdfucion.

De acuerdo con el derecho mexicano, sobre esta resolucion definiti
gue dicte el IMPI, procede el juicio de amparo, lo que puede alargar tod
via més la resolucion de un asunto y puede llevar a mas abusos por pz
de los infractore®

16 Articulo 220 de la LPI.

17 Articulo 215 de la LPI.

18 Articulo 216 de la LPI.

19 Articulo 217 de la LPI.

20 Por ejemplo, la prensa da cuenta de un asunto en donde una empresa mexicana, Seb
T.S.E., SA de CV, demandd el 30 de mayo de 1996 ante el IMPI a la empresa Chrysler por la utiliz
cién sin ningun derecho de la marca “Sebring”. El IMPI impuso a la poderosa empresa estadout
dense, Chrysler, una multa de 20,000 dias de salario, la cual fue interrumpida por la interposicién
un amparo. Es interesante notar que ante esta situacion la estrategia de la empresa Sebring para
valer sus derechos no es solo la continuacion del procedimiento judicial, sino la invocacion (por m
dio de un desplegado en la prensa) de la intervencién del secretario de Comercio y Fomento Ind
trial, desdefiando al Poder Judicial. Ver Carta publica del licenciado Alejando Ostos de la Garz
publicada en el periédideeformael 10 de marzo de 1997.
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Por otra parte, la ley sanciona en forma mas severa la reinciéfencia
ya que en esos casos se duplicaran las multas impuestas anteriormen
bien con la clausura definitiva, si anteriormente, en el lapso de dos afic
se hubiera clausurado temporalmente por dos Védedependiente-
mente de que la reincidencia se tipifica como delito, como veremos po
teriormente.

Ahora bien, las multas tienen como consecuencia el aumento de
recaudacion del gobierno; por su parte, la clausura y el arresto tienen g
objetivo evitar que el infractor se mantenga en su actividad violatoric
Pero esto no seria suficiente para el titular de un derecho de la propiec
industrial que, en términos generales, le interesa mas la cuestion ecol
mica, es decir, explotar su bien protegido y recibir ingresos por esa expl
tacién, lo que no se logra con multas y arrestos. Es por eso que inc
pendientemente de esas sanciones, de caracter administrativo, la ley he
del resarcimiento de dafios y perjuicios.

VI. EL RESARCIMIENTO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS

La LPI menciona que las sanciones antes descritas se aplican inc
pendientemente de lo que pudiera resultar por la indemnizacion a I
afectados mediante el pago de dafios y perjuigios.

Por supuesto, el pago de los dafios y perjuicios se debe hacer va
ante los tribunales federales en materia civil. En virtud de que el pago
dafios y perjuicios en muchos casos es dificil de probar, ya que no se't
ne parametros, el legislador mexicano introdujo una formula que consis
en el establecimiento de un minimo:

la reparacion del dafio material o la indeminizacién de dafios y perjuicio
por la violacién de los derechos que confiere esta Ley, en ningln caso se
inferior al cuarenta por ciento del precio de la venta al publico de cada prc
ducto o la prestacion de servicios que impliquen una violacién de alguno
algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esfa Ley.

21 Se entiende por reincidencia: “cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo prec
to, cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emitio la resolucion relativa
infraccion” (articulo 218 de la LPI).

22 Articulos 218 y 219 de la LPI.

23 Articulo 221 de la LPI.

24 Articulo 221 bis de la LPI.
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Esta disposicidn es nueva, y tiene su razon de ser en el hecho de ¢
anteriormente se cuestionaba la efectividad del derecho potencial a la’
demnizacién de los dafios y perjuicios. Eso también significa que no hg
mucha confianza en los procedimientos civiles en el sistema mexicano,
pesar de lo cual es necesario sefialar que independientemente de lo a
rior, es posible recurrir en forma supletoria a lo dispuesto en los articulc
2108, 2109 y 2110 del Codigo Civil para el D. F., supletorio en materi
federal y que se refieren a la definicion de dafio y perjuicio.

VIl. PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION ADMINISTRATIVA

La LPIM establece diferentes tipos de procedimiento contra las in
fracciones de cardcter administrativo, y toma como ordenamiento supl
torio el Cédigo Federal de Procedimientos Civifelsn efecto, el capitu-
lo 1l se refiere al procedimiento de declaracion administrativa, que puec
ser de diferentes tipos: nulidad, caducidad y cancelacién e infraccién a
ministrativa.

Dicho procedimiento se inicia de oficio o a peticion de quien tengze
interés juridico, y se sustancia ante el INfPAdemas, la ley da una serie
de reglas destinadas a los requisitos de forma: cual debe ser el contenidc
la solicitud de la declaraci@hy los documentos que servirdn como prue-
ba?z®

Una vez que sea admitida la declaracion se tomaran dos caminos:
lo que respecta a la solicitud de declaracion administrativa de nulidad, ¢
ducidad y cancelacion, el Instituto notificaré al afectado para que contes
en un mes; en el caso del procedimiento de declaraciéon administrativa
infraccion, que es el que aqui nos interesa, el procedimiento es diferen
Veamos por qué. La ley marélaue, en caso de que asi lo amerite, se
realice una visita de inspeccion; si no lo amerita, entonces el IMPI corre
ra traslado al presunto infractor, concediéndole un plazo de diez dias p:

25 El articulo 187 de la LPI dice: “Las solicitudes de declaracién administrativa de nulidad,
caducidad, cancelacion e infraccién administrativa que establece esta Ley, se substanciaran y resc
ran con arreglo al procedimiento que sefiala este capitulo y las formalidades que esta Ley prevé, s
do aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles

26 Articulo 188 de la LPI.

27 Articulo 189 de la LPI

28 Articulos 190, 191, 192, 192 bis de la LPI.

29 Articulo 209- IX de la LPI.
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gue manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas
rrespondiente®

Después de eso, con los elementos que cuente, el IMPI dictara reso
cion.

Durante el procedimiento, y con la evidente finalidad de evitar las de
moras en su tramitacion, no se admitirdn los procedimientos de previo
especial pronunciamiento, sino que se resolveran al emitirse la resolucit
gue proced&: Es posible conceder un plazo adicional de quince dias pat
presentacién de las pruebas en el caso de que se encuentren en el ex
jero y asi lo manifieste en su escrito de ofrecimiento.

VIIl. M EDIDAS PROVISIONALES A ADOPTAR EN CASO DE DECLARACION
ADMINISTRATIVA DE VIOLACION

En materia de proteccion de la propiedad industrial, las medidas pre
visionales juegan un papel muy importante, porque se trata de medid
rapidas, de sencilla tramitacién y, por supuesto, efectivas, para deten
corregir la violaciéon de los derechos de la propiedad industrial. Genera
mente, esas medidas, en diferentes sistemas (por ejemplo en el siste
canadiense y estadounidense), recaen en el &rea de competencia del P
Judicial, en la institucién de lajunction Sin embargo, el sistema mexi-
cano prefirid confiar esas atribuciones al IMPI, en el cual se encuentre
las facultades en materia de medidas provisionales. Aunque hay que na
gue tiene limitaciones si pensamos que el resarcimiento de dafios y p
juicios no se hace por este procedimiento, es decir, hay que intentar la \
civil para lograrlo.

En materia de medidas precautorias, el IMPI, de conformidad con |
LPI, podra adoptar las siguientes medidas:

I. Ordenar el retiro de la circulacién o impedir ésta respecto de las mercal
cias que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II. Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; b) Los objetos, emp:
ques, envases, embalajes, papeleria, material publicitario y similares qt
infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; ¢) Los anuncios
letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan alguno de los derechc

30 Atrticulo 216 de la LPI.
31 Articulo 195 de la LPI.
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tutelados por esta Ley, y d) Los utensilios o instrumentos destinados o ut
lizados en la fabricacion, elaboracion u obtencion de cualquiera de los s
flalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

[Il. Prohibir, de inmediato la comercializacion o uso de los productos
con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley;

IV. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension o el cese ¢
los actos que constituyan una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se clausure el es
blecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriol
no sean suficientes para prevenir o evitar la violacion a los derechos prot
gidos por esta le$?

Por supuesto, estas medidas precautorias se ejercitan dentro de
marco juridico especifico, ya que se sustancian mediante un procedimie
to en donde el promovente debera probar varios extremos, la existen
de una violacion a su derecho: que la violacidon a su derecho sea inmine
te; la existencia de la posibilidad de sufrir un dafio irreparable, y la exis
tencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pier
o alteren; ademas, otorgar fianza y la informacion necé3&a.su par-
te, el presunto infractor tiene derecho a otorgar contraffdnza.

En todo momento, el IMPI tiene una funcién de caracter conciliato:
ria, lo que aumenta sus facultades, bien sus responsabilidades en ma-
teria de propiedad industrial.

IX. LA INSPECCION

Dentro de las amplias funciones del IMPI también estan las de real
zar inspecciones y la requisicion de datos. Esta figura de la inspecciéon
es nueva en la legislacion mexicana, ya que también estaba regulada e
ley de 1976, y, en este caso, correspondia a la Secretaria de Comerci
Fomento Industrial (SECOFI) la facultad de aplicarla.

Se entiende por visitas de inspeccién las que se practiquen en los
gares en que fabriquen, almacenen, transporten, expidan o comercialic
productos o en que se presten servicios con objeto de examinar los p

32 Articulo 199 bis de la LPI.

33 Articulo 199 bis 1.

34 Articulos 199 bis 1-199 bis 4.

35 En efecto, el articulo 199 bis establece: “En los procedimientos de declaracién administrat
va de infraccion, el Instituto buscara en todo momento conciliar los intereses de los involucrados”.
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ductos, las condiciones de prestacion de los servicios y los document
relacionados con la actividad de que se fata visita de inspeccion,
cuyo procedimiento se establece detalladamente en & ERIcaso de
gue haya infracciones de caracter administrativo (a que se refiere el :
ticulo 213, o algun delito a que se refiere el articulo 223) puede desemt
car en un aseguramiento cautelar, dice el articulo 211: si durante la di
gencia se comprobara fehacientemente la comision de cualquiera de
actos o hechos previstos en los articulos 213 y 223, el inspector asegu
ra, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente
cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de Ic
bienes asegurados, lo cual hara constar en el acta de inspeccién y se
signard como depositario al encargado o propietario del establecimien
en gque se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentraran los
ductos en el IMPI.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el misn
IMPI lo haréa constar en la resolucion que emita al efecto.

X. DESTINO DE LOS BIENES ASEGURADOS

La LPIM contiene también reglas precisas sobre la disposicion d
los bienes asegurados, lo cual es muy acertado, ya que llena un va
que contenia la legislacién anterior, con lo cual se da seguridad y trar
parencia juridicas. Nos estamos refiriendo al caso en que el IMPI dic
una resolucién definitiva, declarando que se ha cometido una infraccic
administrativa. En este caso el IMPI decidird, con audiencia de las parte
sobre el destino de los bienes asegurados, sujetdndose a las siguiente:
glas:

1. Pondr4 a disposicion de la autoridad judicial competente los biene
gue se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha ini
do el proceso tendiente a la reparacion del dafio material o al pago de
dafios y perjuicios;

2. Pondra a disposicion de quien determine el laudo, en el caso
gue se opte por el procedimiento arbitral;

36 Articulo 207 de la LPI.
37 Titulo séptimo, capitulo |, de la LPIM.
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3. Procederd, en su caso, en los términos previstos en el convenio c
sobre el destino de los bienes hubiesen celebrado el titular afectado y
presunto infractor;

4. En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, ca
uno de los interesados presentard por escrito, dentro de los cinco dias
guientes en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bie
asegurados, que hubieran sido retirados de la circulacion, o cuya com:
cializacion se hubiera prohibido;

5. Debera dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a ef
de que, de comun acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bie
y lo comuniquen por escrito al instituto dentro de los cinco dias siguier
tes a aquel en que se les haya dado vista, y

6. Si las partes ho manifiestan por escrito su acuerdo sobre el desti
de los bienes en el plazo concedido, 0 no se ha presentado ninguno de
supuestos a que se refieren las fracciones 1 a 3 anteriores, dentro del |
zo de noventa dias de haberse dictado la resolucién definitiva, la Junta
Gobierno del Instituto podra decidir:

a) La donacion de los bienes a dependencias y entidades de la adi
nistracion publica federal, entidades federativas, municipios, institucione
publicas de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el
terés publico, o

b) La destruccion de los mism#s.

Xl. ¢, QUALES SON LAS INFRACCIONES DE CARACTER PENAL

Como dijimos anteriormente, la via penal en la legislacién de 1991 s
ve disminuida con las reformas de 1994. En principio de cuentas, los de
tos se persiguen por querella de parte ofendida. Esto tiene consecuenc
Veamos por qué. Anteriormente mencionamos que el IMPI, como resu
tado de la inspeccion, puede encontrar hechos que posiblemente s
constitutivos de delitos En ese caso el IMPI “lo har& constar en la resoll
cion que emita al efecto”, pero eso no significa que el IMPI tenga la obli
gacion de querellarse. Entonces, la querella esta limitada para los ofen
dos, lo que evidentemente limita la actuacion de las autoridades. A es
aunemos el hecho de que en materia federal “el ofendido no tiene car:

38 Articulo 212, his, 2.
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ter de parte en el procedimiento penal”, lo que, por supuesto, limita s
capacidad de accion.

El articulo 223 de la LPI enumera los delitos que el infractor pued:
cometer: “l. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il
XXII del articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera sancién adm
nistrativa impuesta por esta razon haya quedado firme”.

Hay que hacer notar que en lo que se refiere a la reincidencia (recc
demos que la misma ley en su articulo 218 define lo que se entiende
reincidencia). Para que ésta proceda es necesario que “la primera sanc
administrativa impuesta por esta razon haya quedado firme”, lo cual dilz
ta el ejercicio de la querella. Esto es trascendente, pues no se puec
echar a andar todos los mecanismos que se derivan de la accién pel
Como ejemplo, en materia penal existen medidas cautelares, las cual
evidentemente, no podrén ponerse en accion mientras no exista una re
lucion firme. Ahora bien, la exigencia de la “resolucién firme” también
nos lleva al cuestionamiento de si existe tal resolucion en el caso de q
la parte demandada interponga una demanda de amparo.

Por ultimo, de acuerdo con este articulo, el hecho de “realizar actc
contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y s
vicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la m
teria que esta ley regul&’'siempre sera considerado como una infraccion
de caracter administrativo aun cuando se realice en forma reiterativa.

“1l. Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;”

De acuerdo con esto, no es suficiente falsificar una marca; es nece:
rio, ademas, que la falsificacién sea dolosa y a escala comercial. Dos |
quisitos bastante vagos. En principio, habria que ver quién de buena fe
ocasionalmente falsifica una marca. Ademas, ¢qué es eso de “escala
mercial’?; ¢lo de “escala” significa una cierta cantidad? En realidad, sc
conceptos imprecisos que pueden dar motivo a que abogados habile
inescrupulosos se aprovechen de ello para evadir la proteccion a la p
piedad industrial.

[ll. Revelar a un tercero un secreto industrial que se conozca con motivo ¢
su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion, relacion de negoc
o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiel
to de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido preveni
de su confidencialidad, con el propdsito de obtener un beneficio econémic

39 A que se refiere la fraccién | del articulo 213.
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para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona q
guarde el secreto;

IV. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimien
to de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlc
revelarlo a un tercero con el propésito de obtener un beneficio econémic
para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona q
guarde el secreto industrial 0 a su usuario autorizado, y

V. Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozc
por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesién o relacic
de negocios sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario auto
zado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste
contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secr
industrial o su usuario autorizado, con el propésito de obtener un benefici
econémico con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el s
creto industrial 0 su usuario autorizado.

Estas tres Ultimas fracciones son lo que constituyen el complementc
la proteccién que el titulo tercero de la LPI hace a los secretos industri
les, es decir, se le otorga sancién. Hay que hacer notar que el legislac
prefirid la sancién de caracter penal antes que la administrativa.

Ahora bien, las sanciones por la comision de tales delitos son las ¢
guientes: dos a seis afios de prision y multa por el importe de cien a di
mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal (articul
224). La sancion de prision es menor a la media aritmética de cinco afi
por lo que quien lo comete tiene derecho a salir bajo fianza.

XII. REQUISITO DE DICTAMEN TECNICO

El ejercicio de la accidén penal esta limitado a la emision de un dicte
men técnico por parte del IMPI en dos casos concretos: primero, cuan
se reincida en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del a
ticulo 213 de la Ley (es decir, en la comision de infracciones administre
tivas), una vez que la primera sancién administrativa impuesta por es
razon haya quedado firme; y dos, en caso de falsificacion de marcas
forma dolosa y a escala comercial (225).

La existencia del dictamen técnico en la LPI da motivos a una seri
de cuestionamientos por parte de la doctrina. Sobre todo el custionamie
to gira alrededor de la naturaleza juridica del dictamen técnico; esto €
¢qué fuerza juridica tiene dicho dictamen?, es decir, ¢tiene fuerza vinc
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latoria? Por ejemplo, el especialista en materia de propiedad industri
Sergio Vela Trevifio puntualiza una serie de aspectos alrededor del dic
men técnico que estan sin resolver:

— quién tiene capacidad para emitir el dictamen técnico;

— es necesario respetar la garantia de audiencia durante la trami
cion y emision del dictamen técnico;

— es impugnable por recurso administrativo al través del juicio de
amparo el contenido del dictamen técrito.

De esta manera, se cuestiona la legalidad del dictamen técnico y
pone en entredicho la idea de que existan “recursos expeditos para pre
nir las infracciones [...]" a que se refiere el TLCAN en su articulo 174.

Independientemente del multicitado dictamen técnico, es un requisit
de procedibilidad para el ejercicio de las acciones civil, penal y de la
medidas de declaracion administrativa de violacion, que los objetos de
violacién contengan las leyendas de “patente en tramite”, o “patent
otorgada”, o “marca registrada” o “M. R.” 0 “RZ.

Por otra parte, independientemente de los delitos en que se incurra,
perjudicado por tales delitos podra demandar la reparacion y el pago de
dafios y perjuicios sufridos con motivo de los mencionados delitos. En |
que se refiere a la jurisdiccion, son competentes para conocer de los delitc
de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias ¢
se susciten con motivo de la aplicacion de la LPIM, los tribunales federale
sin embargo, la ley también prevé que en caso de que las controversias a
ten solo intereses particulares “podran conocer de ellas, a eleccion del ac
los tribunales del orden comun, sin perjuicio de la facultad de los particulz
res de someterse al procedimiento de arbitrgje”.

XIll. A RBITRAJE MEXICANO

Una de las soluciones a un procedimiento largo e incierto en cuanto
la calidad del juicio, por la posible carencia de preparacion del juzgado
es el arbitraje. En los afios de 1989 y 1993 el viejo Codigo de Comerc

40 Vela Trevifio, Sergio, “La averiguacion previa relacionada con los delitos en contra de I:
propiedad industrial. Integracion y medidas cautelarEstudios de propiedad industrjaléxico,
1992, p. 96.

41  Articulo 229 de la LPI.

42 Articulo 227 de la LPI.
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mexicano que data de 1890 fue reformado para crear un capitulo q
moderniza y pone al dia el juicio arbitral. Con las reformas de 1993, préa
ticamente se incorporan al Codigo de Comercio las partes sustanciales
la Ley Modelo del UNCITRAL sobre arbitraje comercial internaciéhal.
Esta puede ser una opcion adecuada para las contrataciones sobre trar
rencia de tecnologia, es decir, en donde exista una contratacion. Sin e
bargo, dado el caracter voluntario del arbitraje, esta solucién no funcior
cuando se trata de una actividad de pirataje, en donde no exista la int
cion de someterse al arbitraje.

XIV. NUEVOSTRIBUNALES

La idea de creacion de tribunales especializados en materia de pt
piedad intelectual es muy atractiva. Ademas, es una opcioén que ya h
probado algunos paises, como la Gran Bretafia y Alemania, y otros m:
como Rusia, lo contemplan en su legislacion, aunque no han dado el pe
definitivo hacia su creacion. Sin embargo, la realidad es otra, en cuantc
costos de creacion y operacion. Creo que no seria un problema de car
ter juridico el establecimiento de este tipo de tribunales; méas bien seria
problema economico. Aqui se puede referir la experiencia canadiens
Pero es posible encontrar soluciones intermedias, como la creacion
jueces especializados dentro del sistema general; nivel de apelacion; c
tar con jueces o salas especializadas, y tener asesores en la materia.

XV. CONCLUSIONES

A diferencia de lo dispuesto en el TLCAN, la LPI se inclina por una
solucion de caracter administrativo al confiar, preferentemente, en el p
deroso IMPI, la persecucion y sancion de las violaciones a la propiedz
industrial en México. Tan poderoso es que la nueva Ley de Derechos
Autor se apoya en este organismo descentralizado para perseguir y s
cionar a los violadores de estos derechos. Ahora bien, ¢qué tan trasc
dente es esta situacion? En principio, con la situacion planteada por
LPI se est4 desdefiando al Poder Judicial poniéndolo en segundo pla
después, con acciones rapidas dictadas por un organismo especializa

43 Ver Siqueiros, José Luis, “Mexican Arbitration-the New Statulexas International Law
Journal vol. 30, numero 2, primavera, 1995, p. 229.
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se corre el peligro de dictar actos que pueden ser muy cuestionables d
tro del orden constitucional, como por ejemplo en el caso de los dictam
nes técnicos que entran en las facultades del IMPI, como vimos, su na
raleza y alcances son muy cuestionables.

La pregunta que surge entonces es ¢ por qué no se trasladan al Pc
Judicial esas facultades que ahora se encuentran en la Orbita del IMI
Muchas legislaciones extranjeras siguen esa corriente; por ejemplo, la |
gislacion espariold, o bien de conformidad con lo dispuesto por el
TLCAN. La respuesta podria ser que el Poder Judicial no cuenta con pe
sonal especializado en la materia, ademas de que los procedimientos ju
ciales son engorrosos.

El IMPI es un organismo descentralizado con personalidad juridic
propia, pero forma parte de la administracién publica; tan es asi que
SECOFI es cabeza de sector y miembro de los érganos de gobierno. E:
por supuesto, le resta independencia. Demos un ejemplo: el IMPI ¢ pue
dictar una medida extrema sancionatoria contra una poderosa empre
transnacional en virtud de una violacién a los derechos de propiedad i
dustrial, cuando la sancién podria tener una respuesta de dicha empr
de salirse del pais o bien suspender su actividad, en detrimento de la
cesaria creacion de empleos? Légicamente, al estar el IMPI en la esfe
de competencia de la SECOFI, cuya funcion es también la creacion
empleos, lo pensard mucho antes de dar una resolucion de este tipo; ¢
diferente si el Poder Judicial, como poder independiente, toma en sus fi
ciones la persecucién de los violadores de la propiedad industrial.

Entonces, la salida al dilema que se plantea (una via administratiy
cuestionable frente a un sistema judicial deficiente) podria ser una via
ternativa o intermedia: el arbitraje unido a una reforma judicial que podri
implicar la creacién de tribunales o salas especializadas en la materia.

44  Transcribimos el articulo 62 de la Ley de 20 marzo 1986 sobre patentes de invencién y m
delos de utilidad: “El titular de una patente podra ejercitar antedasios de la jurisdiccion ordina-
ria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesi
su derecho y exigir las mediadas necesarias para su salvaguardia” (el cursivo es nuestro). De acu
con esto, las medidas precautorias, la cesacion de los actos que violen los derechos, la indemniza
de dafios y perjuicios, etcétera, se ventilan ante el Poder Judicial.
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|. INTRODUCCION

En eltranscurso de los dltimos afios, una multitud de reportajes, de emi-
siones televisadas y de conferencias, han contribuido a crer un interés
considerable sobre diferentes proyectos de autopistas eletronicas. En su
conjunto, estos proyectos han recibido una mbertura extremadamente po-
sitiva.l El entusiasmqg a veces exesivo, ligado ndablemente al dscubii-
mientopor el gran piblico de lainternet, comienza a amainar, y etamos
seguros que lainformacion que recibiremas a partir de este nomento sera
menos exulrante, per@l mismo tempo maseaista.

El entusiasmo inicial se explica facilmente. En el transcurso de los U
timos diez afiosel teléfongla televisiony lared informéticashan trans-
formado sin que se le haya dado mucha atencién. El efecto acumulativo
esos cambios no ha sido muy visible. No es sino hastecli@8do apare-
ce la ideade tn mund electrénico virtuglde una autopista de la informa-
cién, y esb en virtud de que subitamerd se tom6 conciencia de las conse-
cuencias glbales de la digitalizacid producida en la telefoia, de la
naturaleza mas interactivaldeedb de k cabledifusion, dla digitaliza-
cién sistematia de las obras musicaleg audiovisuales, asi como del cre-
cimiento fulgurarg de k internet Ahora ha aparecidod visién de una

*  Titulo orignal“ Un apergu di cyberespaco a veir: I'Interret” .

** Profesor de laFacultad de Derecho dela Universdad de Moneal, Carada.

1 Los reportgjes postivos son muy nuemosos. Soloreciertemerte han comerado a aprecer
purtos devista citicos. Po gemplo, ver ChurbyckDavid C., “ Interne-overhypng the Inernet:
Wherethe beef?” , ForbesMagaine, enero 1995, p. 100.
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autopista virtual, de un cyberespacio, en donde se encontrarian centros
deos, de la videofonia y de innumerables servicios, publicos y comerci
les, virtuales. Esta autopista de la informacion que se perfila ahora en
horizonte, nos prometeria el acceso, al mismo tiempo, a todo lo que n
ofrece ahora nuestro sistema estereofdnico, nuestra television, nuestro
Iéfono, nuestra microcomputadora y mucho mas. Nada de sorprender
tiene que esta perspectiva haya dado lugar a cierto entusiasmo irreflexive

El hecho de que muchas industrias rivalicen por ofrecer esta autopis
no contribuye a refrenar el entusiasmo, sino al contrario. Cada una de ¢
tas industrias intenta presentar un proyecto mejor que el de las demas.
efecto, nos encontramos en presencia no de uno, sino de muchos proy
tos de autopista de la informacion. A pesar de esta multitud de proyect
de autopista, presenciamos la constitucion de una red global de comu
caciones electronicas. Los proyectos actuales nos vienen de industr
existentes: de la telefonia, de la cabledifusién y del desarrolloiterda
net esa inmensa red de computadoras, cuya ramificacién cubre el plant
entero. Sin embargo, en los afios que vienen, todo indica que estas div
sas redes evolucionaran de una manera convergente y que ellas se ar
gaman en un mundo electrénico Unico y multiforme.

De tres proyectos de autopista actualmente propuestos, es sobre tc
el deinternetel que ha llamado la atencién. Lo cual no sorprende, ya qu
se trata del proyecto mas avanzado. Este proyecto existe desde hace
afos, y en él podemos avizorar, de la mejor manera posible, lo que ser:
mundo electrénico del futuro, con sus ventajas y también sus problems
La internetes una red, una organizacion, es casi una sociedad. En virtt
de sus diversas facetas, no es facil de describirlo o comprenderlo en al
nas paginas. Una demostracion, una “visita” es, sin duda, la mejor man
ra de comenzar su estudio.

En las proximas lineas, iekernetocupara nuestra atencion. Lo anali-
zaremos desde diferentes angulos complementarios, con la esperanze
gue estas diferentes perspectivas, una vez reagrupadas, nos den una
mas clara de los lugares electronicos en emergencia. Primero, aborda
mos la historia de laternet después nos detendremos en su funciona-
miento, en el plano administrativo y financiero. En fin, describiremos los
servicios que puede ofrecer a sus usuarios al respecto, tomando en cue
el punto de vista del usuario que es jurista. En conclusion, ilustraremc
sobre el impacto de estos nuevos medios electrénicos, mostrando coOl
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pueden transformar la circulacion de la informacioén, que es la esencia
la vida juridica.

II. LA INTERNET LA AUTOPISTA ACTUAL DE LA INFORMACION

En el mundo hiperplanificado y reglamentado de las telecomunica
ciones, lanternetes una excepcion. En vano se buscaria un plan de des
rrollo para el futuro. También seria infructuosa la busqueda de una regl|
mentacién rigurosa. En efecto, ya que él reagrupa actualmente mas de
millones de usuarios, las reglas que regulan su funcionamiento cotidiar
no son faciles de encontrar, y muchos piensan que ellas no existen. A
mismo, el estatuto de Iaternet su lugar dentro del mundo de las teleco-
municaciones, no es facil de apreciar, se requiere estudiar su historia. E
explica en buena parte lo quernetha llegado a ser ahora. La organiza-
cion deinterneta nivel internacional y de diferentes Estados nacionale:
es igualmente util para discernir su naturaleza. Finalmente, es necesa
elucidar su modo de financiamiento, ya que muchos misterios de las c
sas se han aclarado al ver sus aspectos financieros.

Una de las caracteristicas dominantes de la internet es su descentr
zacion. Esta extremada descentralizacion estd ligada a la tecnologia ut
zada, la cual, al mismo tiempo, esta ligada a los objetivos iniciales d
antecesor de lmternet,la red ARPANET. Esta fue planeada por el De-
partamento de Defensa Estados Unidos (DD) con fines de investigacic
militar. Estas investigaciones visualizarian notablemente la concepcié
de redes capaces de funcionar tanto en caso de destrucciones parci
como en caso de destrucciones que provinieran de un bombardeo nucle
En este contexto, la red se suponia incierta, es decir, que en todo mom
to sus elementos podian no funcionar. Los protocolos de comunicacic
entre computadoras que se elaboraroiiyahsmission Control Protocol
(TCP) y elinternet Protocol(IP) que se conocen habitualmente por el
acronimo TCP/IP debian, por tanto, ser concebidos para funcionar c
poca informacién tanto en la maquina donde se conectara como en aq
lla de donde provendria la conexion. Esta limitacion del protocolo de cc
municacién permitiria adicionar, unir computadoras de diferentes fuerza
dependiendo de la naturaleza de la maquina pafelare Ademas, el
funcionamiento de la red no deberia depender de la supervision de ning
control central. La arquitectura, por otra parte, debia ser extensible, de t
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manera que permitiera su crecimiento. Finalmente, los costos deberi
ser repartibles entre los usuarios.

Entonces, la red fue organizada desde sus origenes para que las d
rentes computadoras interconectadas fueran, ellas mismas, responsal
de establecer sus conexiones, y en consecuencia la informacion pudit
ser enviada de una computadora a otra con soélo indicar su origen y desti
En retrospectiva, se puede decir, sin temor a equivocarse, que el conjunto
protocolos elaborados, los protocolos TCP/IP, cumplieron, suficiente
mente, su cometidbSi estos protocolos eran buenos para el ARPANET,
ellos también lo eran para para otros, en particular para aquellos que des
ban instalar redes locales heterogéneas. Numerosas universidades Yy «
tros de investigacion organizaron, poco a poco, sus propias redes de cc
putadoras alrededor de los protocolos TCP/IP. Paralelamente, por
misma época, la fundacion americadational Science Foundation
(NSF) se propuso meter en una red las supercomputadoras que ella fin
ciaba a fin de que estas costosisimas maquinas fueran accesibles al me
namero de investigadores. Naturalmente, la NSF decidid construir su pr
pia red utilizando la tecnologia del ARPANET. Es decir, una vez mas, lo
protocolos TCP/IP. Por razones practicas y porque lo permitian los prot
colos, la red fue construida conectando los diferentes campos por su p
ximidad; en otras palabras, cada red fue conectada a sus vecinos. Poc
poco, éstos se conectaron a otro de los centros dotados de famosos su
computadores. Como éstos estaban al mismo tiempo interconectados, e
dio como resultado una conexién global. En poco tiempo, todas las ur
versidades de cierta importancia se unieron a esta red, mucho mas rap
gue si la NSF financiara sus uniones.

Estas conexiones darian a los universitarios un acceso a los recur:
informéticos especializados de la NSF, pero ellos a su vez darian acces
todas las demés redes que aglomeran progresivamente a esta inmense
gue ha tomado el nombre ithéernet Este método de conexion por vecin-
dad, sin control central, financiado localmente, ha contribuido, suficiente
mente, a dar eternetel caracter descentralizado que le conocemos.

2 Para otra informacion histérica sobreirgkernet ver Basque, Guy, “Introduccién witer-
net’, Les autoroutes électroniques: usages et promeBseBoulin, P. Trudel et E. Mackaay (dir.),
editions Yvon Blais Inc., 1995. Ver también el RFC 1462. Las diferentes RFC (Request for con
ments) pueden ser encontradas en las direcciones: “http:/www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc”
“ftp://nic.nordu.net/rfc”.
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Este movimiento de encadenamiento poco a poco ha traspasado
fronteras estadounidenses. Por ejemplo, las grandes universidades ca
dienses se han encadenado rapidamente a las grandes redes estadoun
ses. Los grandes centros de investigacion le han seguido el paso, a tal (
do que a principios de los aflos noventanternetestaba constituida de
varias decenas de millones de redes locales interconectadas para funt
nar como una red global. A pesar de su globalidad, la red continta sien
manejada localmente. En efecto, practicamente las redes locales de 1
universidad, de un centro de investigacion, se encadenan a las entida
regionales. Ellas mismas se reagrupan a nivel nacional, después a ni
internacional. Las ligas entre las redes nacionales se establecen por ac
dos bilaterales entre las redes interesadas. Mas aln, recientemente
infraestructura esencialmente universitaria y de investigacion, se unen |
internet privadas como una respuesta a las necesidades de las empre
comerciales. Sélo por mencionar algunas, en Estados Unidos tenemos
PSiInet SprintLink, asi comaAlternet En Canada, la empreBaNOROLA
ofrece un servicio parecido. Asi es como, con un origen militar, despue
especializado para la investigacionjriternetpoco a poco, ha llegado a
convertirse en la red global y de uso multiple que utilizamos ahora.

Notemos, por otra parte, que en el curso de su evolucidrtetaet
sufre una metamorfosis para reagrupar, a partir de ahora, a muchas r
empresas que instituciones de ensefianza. En el transcurso de los ultir
meses, la aparicion dmftwarede uso extremadamente cémodo ha con-
tribuido a transformar, nuevamente,itdernet De ser una curiosidad,
después un fendbmeno de los medios de comunicacién masiva, él est
punto de convertirse en el espacio publico electrénico. Las nuevas ger
raciones deoftwarede acceso, tales como Gopher y Mosaico, al permitir
a todos la utilizacion de la red de manera intuitiva, aceleran, otra vez, !
crecimiento. De esta manera, tenemos en curso otra transformacion, ¢
es el resultado de miles de conexiones individuales, un publico ehorme
Frente a esto, muchos prevén quernetse convertir, a vuelta de siglo,
en una red de casi cien millones de computadoras.

3 A titulo de ilustracién mencionemos que una empresa de caracter no lucrativo, de Montre:
Communications Accessibles Montréal, ha visto su nimero de suscriptores pasar de s6lo algunc
mas de 1,600 en, solamente, menos de un afio. Y lo que es mas importante, es que la llegad
compafiias telefénicas como revendedoras de serviciogedpet promete acelerar estas uniones
individuales. Después de SaskTel y NBTel, Québec Téléphone anuncié que ofrecera estas conexic
a bajo costo, en los proximos medes Devoir 2 de febrero de 1995). A fines de 1995, Bell Canada
se propone hacer lo mismo.
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[Il. EL POTENCIAL DEINTERNETPARA LOS JURISTAS

Los servicios que puede ofredaternet son muy numerosos. Para
mostrar el interés de esta autopista embrionaria de informacién es su
ciente detenerse en aquellos servicios que mas le interesan a la comt
dad juridica. Estos servicios se reagrupan de manera natural en tres gr
des categorias: los servicios de comunicacion o de intercambio, aquell
relacionados con el acceso a los recursos disponibles sobre la red y
actividades comerciales. Veremos sucesivamente tres dimensiones: ¢
municacién, documentacién y comercio.

1. Lainternetmedio de comunicacion

A. El correo electrénico

El correo electrénico poco a poco toma su lugar junto al correo tradi
cional, el teléfono o el fax. En Estados Unidos, segun un estudio realiz.
do por la American Bar Association, en 1993, 21% de las medianas y
86% de las grandes oficinas de abogados utilizan el correo electronic
Ademads, entre las grandes oficinas, 20% tiene acceastealety 80%
dispone de un acces@ampuservé Este estudio se reimprimié en 1994,
y en éste se ven cambios considerables, 60% de las grandes oficinas
tualmente cuentan con accesotarnet® Esta nueva conexion multiplica
el interés del correo electronico.

El correo electrénico se describe simplemente. Se trata esencialmet
de enviar mensajes a partir de la computadora. Lo que la autopista el
tronica adicionara al correo electronico, como medio de comunicacior
sera que ella permitira, si es suficientemente utilizada, encontrar préctic
mente cualquier relacién de negocios o lo que sea, en el mundo. Al re
pecto, no es ocioso recordar que el correo electrénico presenta venta
considerables frente al correo, al teléfono y al fax. En principio, en €
plan econémico, la utilizacién del correo electrénico es, sin duda, la me
nera de correspondencia, la menos costosa; por ejemplo, permite int
cambiar instantdneamente documentos electronicos voluminosos con p
sonas situadas en Europa o en Japon o en la oficina vecina. Adem

4 Shield, Staud R., “Chicago-Kent 1993 Large Firm Survey: An Overvi@mdgram Book,
Chicago-Kent Trak, 1994 ABA Techsh@hicago, marzo 17-19, 1994.

5 Chester, Simon, ponencia presentada en la Seconde Conférence Annuelle de I' AQDIJ, H6
Intercontinental, Montréal, le 25 novembre 1994.
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facilita el trabajo en equipo y el funcionamiento de comités al permitir e
intercambio, dia tras dia, aun hora tras hora, entre los diversos miembi
de un grupo.

La utilizacién del correo electrénico es todavia poco extendida en e
mundo juridico quebequense. Un gran nimero de oficinas y ciertos d
partamentos legales ya lo utilizan para sus fines internos. Una parte sig
ficativa de las facultades de derecho también lo hacen, pero ese modo
comunicacion esta todavia lejos de rendir lo mejor de sus frutos. En efe
to, los mayores beneficios de esta tecnologia no se podran obtener he
que las redes locales de las empresas y las universidades estén interco
tadas a la red global que edrgerneto a la futura autopista de la infor-
macion. Solamente, hasta ese momento, el intercambio diario de doc
mentos entre colegas y con los clientes, y aun con la burocracia y |
tribunales, serd posible por via electronica. Particularmente, las diferent
formas de transaccion juridica electrénicas, como el DI juridico, sera
méas simplificadas.

En relacién con el correo electronico, es necesario darse cuenta g
no se trata de perspectivas distantes; los clientes de mdultiples empre
juridicas quebequenses reclaman ya este tipo de acceso a sus conseje
Pero alin mas, sin tomar en cuenta los beneficios relacionados con
clientela juridica, el interés de interconectar nuestros sistemas de corr
electronico se impone por si mismo, y la conexidnictamnetse presen-
ta como la mejor manera de lograrlo.

B. Las listas de distribucion

Las listas de distribucion electrénica permiten a los usuariosiite la
ternetparticipar en las discusiones, suscribirse a sistemas de distribucit
de informacion y formar grupos de interés dotados de un medio de inte
cambio colectivo. Estas listas se administran con la ayuda de program
especializados, capaces de administrar las suscripciones, la circulacion
mensajes y, eventualmente, la suspension de las suscripciones. Las li
proliferan eninternet por lo cual no es posible enumerarlas.

Sélo en el &rea juridica, la lista de listas compilada por Lyonette
Louis-Jacques contiene no menos de 430 titulos a partir de su Ultima e
cién en diciembre de 1994&stas listas, en derecho, se refieren a diversa:

6 Version del 23 de diciembre de 1994, Lyonette Louis-Jacques, “Law List”. Se puede encor
trar esta lista en la direccién: “gopher://lawnext.uchicago.edu:70/00/.internetfiles/law lists”.
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cuestiones que pueden interesar a la comunidad juridica. Una de ell;
TEKNOIDS reagrupa a aquellas interesadas en la utilizacion de la tecn
logia en las facultades de derecho. Ella cuenta con més de 600 suscriy
res y, después de empezar a funcionar (hace afio y medio) mas de 6,
mensajes han sido intercambiados. Otras listas se refieren al derecho
mercial, a la propiedad intelectual, etcétera. Hay pocas materias juridic
que no tienen su lista particular. En Canada se puede encontrar una li
para las bibliotecas juridica€ALL-L o Canadian Academic Law Libra-
ries Lis), una lista que se refiere a la informacion y al dere€lOM-
LAW-L Computers y la Educacion Legal), mantenida por la Facultad d
Derecho de la Universidad de Alberta, y la IHHRINET-Linstalada por

el Centro de Investigacion en Derecho Publico para anunciar las public
ciones de las decisiones de la Suprema Corte de Canada sobre sus s
cios de informacion publica.

En otras de estas listas especializadas para el derecho se encont
una serie de listas de interés mas general. Algunas de ellas contienen
les de suscriptores. Por ejemplo, la liIS@PTEN (David Letterman’s
Top-10) comprende 27,212, la ligtdDIA-D (The India News & Discus-
sion) 19,960, la listaCNDPSU-L(China New Digefs10,300. En efecto,
entre las 40 listas més populares, una docena se interesa a la difusion
noticias relativas a China. Estas listas crean espacios democraticos n
amplios que no se detienen en las fronteras nacionales. Esta desaparic
de barreras interestatales tiene el mérito de contribuir a abortar censu
no sin crear controversias. Simplemente, recordemos la existencia de
lista que recientemente se puso en circulacion para dar a conocer la inf
maron disponible en Estados Unidos sobre el asunto Homulka, que era
objeto en Canada de un interdicto de publicacion.

Las listas de distribucién de ilsternetjuegan diferentes papeles. Al-
gunas solo se utilizan como apartados de informacion sin permitir intet
cambio. Es el caso, por ejemplo, de la IB#ERINET-L Sus suscriptores
sélo reciben la informacion que difunde su gestor, el Centre de Recherc
de Droit Public. Otras tienden a algo mas, a permitir la discusion y |
ayuda mutua, como la lislEBEKNOIDES Cada dia los suscriptores de

7 Se puede suscribirse a estas listas: PpdRINET-L(lista moderada del CRDP) envie a “lis-
tproc@cc.umontreal.ca” el mensaje “suscribe juriNet-L su nombre"Cpbt -L (Canadian Acade-
mic Law Libraries list) envie a “listserv@unb.ca” el mensaje “subscribe listser@vm.ucs.ualber
ta.ca” el mensaje “subscribe comlaw-L su nombre”. En esos mensajes “su nombre” debe s
reemplazado por su verdadero nombre.
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esta lista ponen a la atencién de sus colegas ciertos problemas técnicc
los que ellos se enfrentan, y es muy raro que en el seno de 600 suscrif
res no se encuentre a uno o varios que propongan una solucion. Otras
tas también prevén la discusién, pero en el seno de un grupo de suscrif
res restringidos aceptados por sus gestores; aqui se habla de lis
arbitradas. La listhAWDEANS-Les de este tipo; ella esta reservada a los
directores de las diferentes facultades de derecho. Una ultima formu
debe ser otra vez mencionada, este mecanismo de lista, arbitrada o no
frecuentemente utilizado para la realizacion de conferencias electrénice
En este caso, un moderador dirige la discusiéon y regularmente se prej
ran sintesis para beneficio de los participantes.

Colectivamente, las listas constituyen una de las mejores vias de i
tercambio de informacién sobreifdernet Los contactos que ellas per-
miten suscitan la emergencia de comunidades. En efecto, habitualmer
se viene a conocer suficientemente bien a los individuos que apreciar
detestan la toma de posiciones. Frecuentemente, después de estar ast
dos electrénicamente, durante un cierto tiempo, dos participantes de u
lista escogen entrar en contacto directamente, por sus direcciones elect
nicas personales, mas que por via de la lista comun, y de esa maner:
establecen nuevos contactos privilegiados.

Sin embargo, la utilizacion de una lista exige la suscripcion, y par:
algunos eso constituye su desventaja. En efecto, es mucho mas interes
te parar la oreja ocasionalmente en una discusidn, que comprometer
Los Usenet Newsel parloteo electronico publico deitaernet juega ese
papel complementario.

C.LosUsenet News

Después del correo electrénico y las listas de distribuciéiNdas
constituyen el tercer modo importante de comunicacion sobrgela
net.Las listas y los grupos déewstienen muchos puntos comunes. En
los dos casos se trata de medios de comunicacion publica y colectiva |
oposicion al correo electronico mas privado e individual. Como las lis
tas, los grupos ddlewsestan estructurados alrededor de las materias
particulares que constituyen el punto de atencion del intercambio. Con
las listas, aunque probablemente en menor medida, los grupeswde
favorecen la creaciéon de comunidades de interés. Sin embargo, es
mecanismos de comunicacién se distinguen en que los grupdsade
se comparan a parloteos publicos o a las paginas de lectores de un g
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diario, mientras que las listas de distribucion se parecen a las paginas
boletines de una asociacion. En otros términos, los grupgswgestan
alli y todos tienen libertad de ocurrir sin haberse suscrito.

La consulta d&Newsse realiza con la ayuda de programas especiali-
zados que se encargan de contactar el serviddewsy de presentar los
diversos mensajes para el usuario. La mayoria de estos programas e:
equipados de mecanismos para ayudar a la consuNawie Hay miles
de grupos dé&ewsdiferentes. En muchos de estos grupos se puede ten
muchas decenas de mensajes por dia. Es por eso goéasrede con-
sulta de losNewshabitualmente son capaces de administrar para el usu:
rio la lista de grupos que le interesan. Estfswaretambién pueden re-
tener el punto de lectura, de tal manera que a la siguiente vez que
usuario consulte ladewspodra retomarlo en donde se quedd6. Notemos,
finalmente que si se consulta un mensaje hay posibilidad de respond
En efecto, no importa que se escriba eMNias's los nuevos articulos son
emitidos a todos lados en donde se distribuye ese grupo.

Los grupos déNewsestan estructurados jerarquicamente. Por ejem:
plo, ellos se reagrupan segun si pertenecen a la informa@dm), a la
difusion de informacioneNEWS, a las cienciasSC)), a las cuestiones
sociales $0Q. Puede tratarse de lugares de intercambio de caracter m
nos estructuraddrALK) o francamente, de espacios ludidREQ. Cada
una de estas grandes categorias se subdivide en muchos niveles.
ejemplo, los grupos relativos a la informética se contienen segun sea
interés, a diversos tipos de computadoi@®NIP.SYJ a diferentes
lenguajes informéaticosCOMP.LANG a organizaciones informéticas
(COMP.ORG u otras. A su vez, cada una de estas secciones se divid
por ejemplo la seccionrCOMP.SYpse separa erCOMP.SYS.MAQ
(COMP.SYS.IBM), (COMP.SYS.HP), etcétera. Las subsecciones
(COMP.SYS.IBMse dividen a su vez en 36 grupos particulares. Se en
tendera que estos grupos pueden ser muy especificos.

Los mensajes de diversos grupod\#svscirculan por medio de una
transferencia de un servidor Newsal otro. Los mismos servidores per-
miten a los usuarios que ellos se sirvan consultar los mensajes de los g
pos News Las grandes jerarquias Bewsmencionadas anteriormente
son ampliamente distribuidas y facilmente accesibles. Sin embargo, I:
otras jerarquias, ya sea porque son de interés local o son considera
menos esenciales al funcionamiento de las organizaciones que forman
internet tienen una influencia menos limitada. Por ejemplo, existen jerar
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quias deNewsuniversitarias, regionales, y de acuerdo con su jerarquia n
son distribuidas a través del mundo. Otras jerarquias no son distribuid
en todos lados en razon a la naturaleza controversial de su contenido.
notable el caso de la inmensa jerarquia ALT que, mas abierto que la jer:
quia tradicional mencionada anteriormente, reagrupa muchos miles ¢
grupos deNews en cuyo seno se mezclan grupos de un gran interés ciel
tifico y social, pero también grupos completamente “bruscos”, entr
otros, de mal gusto o pornograficos.

Ya que los grupos ddewsno son estaticos, sucede frecuentemente
gue algunas preguntas elementales son hechas de manera repetitiva. F
te a lo cual, los participantes de numerosos grupdsedshan desarro-
llado, progresivamente, documentos de informacion que contienen re
puestas a las cuestiones mas frecuentes. Estos documentos han tomac
nombre dé=AQ (Frequently Asked Questign®oco a poco, actualmente,
se encuentran talésAQsen todos los temas imaginables. Colectivamen-
te, esta$AQsse pueden ver como una enciclopedia viva. En efecto, par
guien accediternet estadAQsconstituyen un excelente punto de par-
tida para toda investigacion sobre la red. A fin de encontrar respuesta
sus interrogantes, el usuario descubrira, eneA®s,la lista de lugares
documentales de laternet importantes para lo que le interesa.

2. Lainternetcomo fuente de documentacion

Con el transcurso de los afosingérnetpoco a poco ha llegado a ser
una red indispensable en la investigacion documental. Estos fondos doc
mentales publicos han comenzado a constituirse iatelaeten el curso
de la segunda mitad de los afios ochenta. Actualmeriteetaetya es
un lugar privilegiado de intercambio para numerosas comunidades cien
ficas. Los investigadores estan dotados de listas de distribucion y de gt
pos deNewsy el contenido de esos intercambios estd ya numerado y di
ponible con un apoyo informatico, lo cual permite archivarlos facilmente
AUn mas, un protocolo de trasferencia de ficherdsil@Transfer Proto-
col (FTP), podria servir para hacer accesible estos diversos archivos. E

8 A pesar de que una parte baja de la informacion que se encueinterregtes del tipo que
puede prestarse a controversias, el fendmeno ya no es marginal. Segun Kadie, los lectores comb
dos de los grupos ALT.SEX serian 350,000 lectores. Ver Kadie, KaBé®.Censorship and the
internet disponible en la direccion: “http://www.eff.org/CAF/cafuiuc.htm1#QOutline” .
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tos sitios de archivoBTP son los ancestros de inmensos recursos docu
mentales que actualmente nos encontramosietetaet

En los siguientes paragrafos veremos los diversos tipos de servici
actualmente utilizados para publicar los conjuntos documentales sobre
internet llustraremos estos servicios con la ayuda de ejemplos tomadc
del mundo juridico. Al respecto, veremos los sitd¥ y los servicios
TELNET Después, pasaremos a los protocolos mas modernos, aquell
gue han transformado recientementétarnet los servidore&ophery
el World-Wide Wel§fWWW).

A. Los servidores FTP an6nimos

El protocoloFTP pertenece a la famili@CP/IP. Como su nombre lo
sugiere, losoftwareFTP permiten la transferencia de ficheros entre dos
computadoras dotadas de direccidternet En principio, el estableci-
miento de una conexidRTP exige que el iniciador de la conexion dis-
ponga de un contador de usuarios sobre la maquina donde él se de
conectar y recuperar los ficheros. En efecto, el protocolo se concibié in
cialmente para permitir la transferencia de ficheros privados. De cua
guiera manera, en el transcurso de los afios ochenta, muchos adminis
dores de sitiognternet comenzaron a utilizar mas el protoc#®P, en
particular, para instalar servicios publicos de archivos. Para hacerlo, I
servidored=TP han estado arreglados para aceptar todas las demandas
conexién, de donde vengan, a condicion de que el usuario, al demanc
la conexidn, utilice un nombre de usuario convemigdnimo® Para estas
conexiones, es permisible a los gestionarios del sitio FTP andnimos re
tringir los privilegios del usuario anénimo a intercambiar los ficheros
acumulados en el repertorio especifico.

El proyecto Hermes, uno de los primeros proyectos de difusion d
informacion juridica sobre lmternet utilizé y utiliza otra vez la tecnolo-
gia de conexiof TP an6nimos? El estado de California utiliza la misma
técnica para difundir ampliamente sus codigos y sus ley@spuesta en

9 Al usar un servidoFTP an6nimo, el protocolo requiere, después de haber procurado el nom-
bre anénimo, que se inscriba la propia direccion electrénica como letra de pase.

10 Se puede consutar el sifid P de la Case Western Reserve University en donde se encuen-
tran las recientes decisiones de la Suprema Corte de Estados Unidos en la siguiente direcci
“FTP://ftp.cwru.edu/hermes”.

11 La ley AB 1624 (Chapter 1235/Statutes of 1993) obliga al estado a poner la legislacion (e
un formato electrénico accesible) a disposicion de la mas grande red electrénica publica, es decir
internet Se puede acceder a ese §fi® de California en la direccion: “ftp://leginfo.public.ca.gov/”.
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marcha de los servidorésIP que aceptan las conexiones andnimas es
siempre una solucion interesante, ya que es la que le cuesta menos tral
al difusor. Sin embargo, poco a poco este enfoque se ha abandonado
beneficio de las técnicas mas recientes de tipo Gopher y WWW. Las r
zones de este progresivo abandono del enfédireson: los servidores
FTP estan completamente desprovistos de mecanismos de referencia,
informacién sélo se presenta por el nombre del fichero en donde resid
En consecuencia, los servidoFERP son sistemas documentales extrema-
damente rudimentarid$.Al respecto, hotemos que es posible concebir
vitrinas que utilizan otras tecnologias, como la de los servidgWwsV
para ofrecer un acceso simplificado a la informacion que se encuentre
un servidoi=TP. El Legal Information Institute de la Universidad de Cor-
nell ha concebido una ventanANWque permite tener acceso a las deci-
siones de la Suprema Corte estadounidense que reside sobre un serv
FTP en Case Western Reserve University. Un ventana de ese mismo ti|
ha sido desarrollada por |I@odescalifornianos-3

B. Los servicioS elnet

El protocoloTelnetdata de la misma época que el protod¢el®. Se
trata de uno de los primeros servicios ofrecidodmernet Tanto como
el protocoloFTP como el que permite el correo electroni&TPH, él
constituye una de las piezas esenciales para permitir que se comparta
recursos informaticos distantes. Solo recientenibeltgetha sido utiliza-
do con fines de difundir la informacion.

El protocoloTelnetpermite enlazarse a una computadora distante
utilizarla. De cierta manera, el protocdid P permite también enlazarse
a una computadora ausente, pero la condxidhsoélo permite la transfe-
rencia de ficheros, en tanto que la establecidal ebretpermite utilizar
la computadora distante como si estuviera instalada a su consola.

12 El tnico mecanismo de referencia disponible para los servil®fesdesde hace tiempo, es
ARCHIL Las base#&RCHI pueden ser consultadas para referirse a un sefIdD a un repertorio
sobre un servidor. Sin embargo, lo que esta indexadd\R&H]I, no es el contenido de un fichero
sino su titulo. Para consultar el servidd®CHI de laUQAM (Universidad de Quebec en Montreal,
nota del traductor) se utiliza la direccién: “telnet://archie.ugam.ca/”.

13 La ventana a las decisiones de la Suprema Corte norteamericana puede ser consultada e
direccion: “http://www.law.cornell.edu:80/supct.table.html”. Ken Shirriff (shirriff@cs.Berke-
ley.EDU) ha desarrollado la ventana para los cédigos californianos. Su sistema puede ser consult
en el lugar de la Indiana Law School en la siguiente direccién: “http://www.law. indiana.edu/co-
des/ca/codes.html”.
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Para la clientela juridica de ilaternet el protocoloTelnetse utiliza
de tres maneras. En principio, permite consultar los catalogos de las gre
des bibliotecas universitarias a distancia. En particular, los catalogos
todas las bibliotecas universitarias canadienses y estadounidenses son
cesibles pofrelnet'4

En segundo lugar, el protocolelnet permite atrapar pointernet
los grandes bancos de informacion com@ektlaw, Lexis y QuickLaw.
Estas empresas comerciales, que ya ofrecen servicios de informacién
cesible por las redes publicas de ipATAPAC recientemente han de-
cidido permitir el acceso pdrelneta partir deinternet. En consecuen-
cia, es posible ahora acceder a los servicid@uiekLaweninternet!®

Las conexionedelnet,igualmente, son interesantes para los teletra-
bajos. Si una empresa dispone de servidores que acepten las conexic
Telnet es posible de enlazarse, a cuenta del usario, no importando cué
tos millones de computadoras estén agregadameetaet Por ejemplo,
en un congreso en San Francisco, un usuario puede acceder a su comg
dora de Montreal para consultar su correo electronico y sus archivos.

Los servicios hasta aqui vistos, el correo electrénico, los servicio
FTPy los serviciosTelnet tienen la misma edad deifdernet es decir,
cerca de veinticinco afios. Estos servicios estaban concebidos en funci
de los primeros usuarios deiftdgernet los investigadores, y no es sino
hasta recientemente cuando han sido desviados de su uso inicial para
tablecer servicios de difusion. Totalmente al contrario, los servicios qu
nos resta por describir aparecieron en los ultimos afios y ellos han si
concebidos desde sus origenes en funcion de amplias clientelas sin f
macion técnica. Por lo tanto, no es sorprendente que se hayan impue
muy rapidamente.

Los serviciogGophery World-Widehan transformado liaternet De
un universo relativamente complejo para el usuario, se ha convertic
en un ambiente cordial, agradable para el viajero. Por lo tanto, ahora n

14 Las direcciones de las bibliotecas de las universidades quebequenses son las siguientes:
Universidad de Montreal: “telnet://public@atrium.bib. umontreal.ca:23/", la Universidad de Laval:
“telnet://ariane@ariane.ulaval.ca:23/", la Universidad de Sherbrooke; “telnet://qgsheru@catalo.bi
blio.usher.ca:23/”, la Universidad de MGill: “telnet://muse@mvs.cmgill.ca:23/” y la Universidad de
Quebéc en Montreal: “telnet://sigird.ugam.ca:23/".

15 Sin embargo, notemos que el modo de utilizacion de los serviciQsidkeLawno cambia;
cuando la computadora @guikLawresponde, el usuario debe proporcionar su nombre y la palabra
de acceso qu@uickLawle ha dado. La facturacion de los servicios utilizados se hace de la misme
manera, como si hubiera utilizado los medios tradicionales de acceso.
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llones de usuarios sin formacion técnica, hasta ahora ajenos a las re
informéticas, pueden unirse airiéernet

C.Los servidore$sopher

El protocoloGopherha sido desarrollado por la Universidad de Mi-
nessota para servir de sistema de informacion a la comunidad universi
ria local. Como el protocolBTP, al que reemplaz&opheres un proto-
colo que permite transferir ficheros, y siempre, confelél, se compone
de unsoftwarecliente, para el usuario, y de saftwareservidor, para el
difusor de la informacion, pero todo lo demés cambia.

En principio, ya que los servidorE3 P no ofrecen el acceso mas que
a los ficheros binarios, en los cuales no se puede ver el contenido ha
gue se reciban en su maquina propia y a condicién de disposeitwle-
re de lectura apropiada, los servidot&spherhacen accesibles una gran
variedad de tipos de ficheros, los cuales, la mayor parte, pueden ser c
sultados sin que ellos hayan sido telecargados. Entre los tipos de fichel
gue manejan losoftware Gopheres necesario mencionar los formatos
frecuentemente utilizados por Issftwarede microcomputadoras, como
Ms-wordy WordPerfectlos ficheros texto (ASCII), las lineas hacia otros
servicios sobrénternet(Gopher FTP, Usenet Newy Telne} y diversos
formatos gréficos. Después de que el protoGidpherha sido disponi-
ble eninternet los softwareinvitados han aparecido para todos los tipos
de computadoras imaginables.

A diferencia de los anteriores sistemas de acceso a la informacion,
utilizacion del sistem&opheres muy simple. Desde sus origenes, el
software Gophepresenta al usuario una lista de elementos que corre:
ponden a aquellos ofrecidos por un servi@opherpredeterminado.
Este servidor de inicio puede ser cambiado en todo momento, para ¢
rresponder a los intereses del usuario. El servidor de inicio no siemp
tiene mucha importancia, ya que, como lo veremos, es extremadamel
facil pasearse, es decir, pasar de un servidor a otro. Para el resto, la u
zacion de ursoftware Gopheexige Unicamente que se haga la seleccién
dentro de los menus que se nos propone. La seleccion efectuada pu:
conducir a un nuevo menu, mas especifico, 0 mostrar el contenido de |
elementos escogidos en la pantalla. El usuario jamas debe proporcior
una direccién o un nombre de fichero.
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Este funcionamiento por menus junto a la variedad de elementos us
dos por lossoftware Gopheha creado posibilidades de navegacion com-
pletamente nuevas en il@ernet En principio, los elementos del menu
presentados por sbftware Gophepueden corresponder a los servidores
situados en todo el mundo, sin importar donde. La seleccién de uno «
estos elementos hara queseftwareGopherdel usuario envie un mensa-
je a un servidor determinado. Este, en respuesta, enviara una lista de
elementos de su menu de acceso. El usuario podra escoger entre ellc
aguel que lo lleve a consultar un fichero, a acceder a un submenu o en
zarse con un tercer servidor, etcétera. Como el usuario no conoce con .
ticipacion las direcciones deternet puede dejarse guiar por las lineas
gue se le proponen, recorrer el mundo y acumular en el camino los fich
ros que le interesan. Nada comparable era posible antes de la aparic
del software GopherPara utilizar los servidordsTP, el usuario deberia
conocer el nombre de los ficheros que le interesaban y la direccién de |
servidores donde estos ficheros residen.

Ademads, al igual que los siti6g P, los servidoreFelnet los servi-
dores deNews pueden ser propuestos como elementos para un servid
Gopher el cual facilita la integracién de una buena parte de los servicio
disponibles sobre laternet en un ambiente Gnico. Ademas, es factible
dotar a los servidorgsophercon mecanismos de localizacion. En efecto,
en 1992, al mismo tiempo que aparecia el protoGalpher se propuso
otro protocolo de distribucion de informaci®AlS dotado de mecanis-
mos de localizacion. Por primera vez,ieternet un mecanismo de inde-
xacion excederia la sola indexacion de los nombres de los ficheros. A
tualmente, queda poca cosaW&IScomo sistema de informacién, pero
los mecanismos de indexacion que posee son ahora, mas que nunca, L
zados para permitir la localizacién dentro del ambi&@udphery WWW
La combinacion d&ophery deWAISpermite al usuario formular solici-
tudes ajustadas al contenido de los ficheros. Para la difusion de la doc
mentacion juridica emternet la llegada de estos protocolos de distribu-
cion y de indexacion ha tenido una gran importancia. Los sitios dificile:
de utilizacion, como el servid&iTP de la Case Western Reserve Univer-
sity cedieron su lugar a una nueva generacion de servidor documen
como el que instalo la Cornell Law School.

Ahora bien, si tomamos en cuenta las ventajas que hemos venido et
merando, no nos sorprendera el crecimiento de serviGaelser,que ha
sido notable. En dos afios, mas de tres mil servidores han sido instalados
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casi todo los lugares imaginables. En particular, un gran nimero de ser
dores han sido instalados en el dominio juridico. La Cornell Law Schol
ha sido la primera en hacerlo. A ella le siguieron la Indiana Law Schoo
Villanova Law School y algunas otras; en Canada, el Centre de Reche
che en Droit. Actualmente, se cuenta con varios cientos de servidor
Gopherespecializados en materia juridica. Sin embargo, a pesar de g
no ha habido servidorégsopherfrancamente abandonados, la tendencia
es a nho seguir invirtiendo en la instalacion de ellos. La mayodpeade
kers activos en el dominio estiman que la techolddierld Wide Web
(WWW es ampliamente superior, y en este lado se han logrado los de
rrollos mas importantes.

D. Los servidore$Vorld-Wide Web (WWW)

A sélo dos afos de su aparicion, cuando los servicios d&tipber
comenzaron a ser ampliamente disponibles y conocidos, su crecimier
fue reemplazado por una tecnologia que se consider6 superior: los ser
cios de tipdNorld Wide Wekf Desarrollado en el Conseil Europeen pour
la Recherche Nucleaire (CERN) por un equipo dirigido por Tim Berners
Lee, el protocoloVWWtenia por objetivo inicial permitir a los fisicos
diseminados en diferentes laboratorios, intercambiar inform&chkuy
rapidamente se evidencié que la tecnologia desarrollada permitiria no <
lamente la distribucién y el intercambio de los trabajos relacionados cc
la fisica, sino que también la de cualquier documento numerable.

Para el usuarioWVWWcontiene dos innovaciones capitales. En pri-
mer lugar, los documentos difundidos cuentan con conexiones hiperte
tos18 Asi, es posible viajar a través de inmensos conjuntos documental
diseminados en cualquier lado del mundo, aunque directamente interre
cionados. La segunda caracteristica de los servitlév@g/es probable-
mente aquella que juega el papel mas importante para transforimar la

16 Los serviciosWWWse basan en tres nuevos estandares o protocolos. El prdtdctio
(Hypertext Transport Protocplpermite la comunicacion con los servidowsrld Wide WebUn
segundo protocolo permite unificar el “enviador” de diferentes recursosimterizet se trata del
formato URL (Uniform Resource Locator). Finalmente, el lenguaje descriptivo de los documento
HTML permite la concepcién de paginas con una rica tipografia, y, ain mas importante, de conex
nes con hipertextos. Ver la nota 29.

17 Se encontrara una buena descripcion del World-Wide Web en: Berneet-beeTim, The
World-Wide WehCACM, 37(8) agosto, 1994, pp. 76-82.

18 Una conexion hipertexto permite a un usuario saltar a otro punto de un texto, o de un conju
to documental, al activar un término marcado, por ejempailic&lcon un “ratén”.
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terneten fendmeno de masas. Los serviddw®¥Wvierten su contenido

en paginas provistas de graficas. Disefiadores profesionales y aficionac
talentosos han concebido sitios de formacion, los cuales han materializ
do, como nunca antes, la riqueza del contenido disponiblergeraet®®
Globalmente, estas caracteristicas, junto con aquellas relacionadas c
los servidore§SOPHER cuya arquitectura cliente-servidor y la abundan-
cia de programasoftwaregratuitos o poco costosos, han transformado
profundamente linternet De una red que reservaba sus miles de recur-
sos a los técnicos especializados o a los apasionados de la informatica
dos afios hemos pasado a una red que todos, aun aquellos que no tie
conocimiento de la informatica, pueden utilizar. El crecimiento de los
serviciosWWWha sido determinante (ver figura 1). Aparecida a fines de
1992, la tecnologia de los servidoy#8VWha sido utilizada para la insta-
lacién de 300 servidores a principios del 1994. Seis meses mas tarde,
contaba con mas de 3,000 y se adicionan mas de una docena por dia.
gun pronosticos habra cerca de 30,000 para el verano de 1995. Actu
mente, en febrero de 1995, cerca de 200 nuevos servicios y servidores
agregan aveb
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Figura 1: El crecimiento del nimero de megaoctets transportados sobre la NSFNE
segun el tipo de informacién para febrero de 1993, 1994,22995.

19 NCSA Mosai@s elsoftwareque ha hecho posible descubriirid-Wide Wely lainternet
por el gran publico. El fue uno de los primeros que permitieron la utilizacion del protbEoR
sobre las computadoras comunes. Esfevareha tenido tal éxito, ha sido el objeto de tal entusias-
mo, que aun cuando haya sido rebasadsgorvaremas eficaces, todavia se designa frecuentemente
al conjunto de la tecnologi@WWcon el nombre d®losaic

20 NSFNETTrafic Distribution Highlights 1993, 1994, 1995. Disponible en la direccion: “gop-
her://nic.merit.edu:7043/11/statistics/nsfnet”.
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Una buena manera de mostrar la rigueza de los servicios que apa
cieron en lalVeh es sin duda describir rapidamente dos de esos sitios qL
guardan un interés particular para los juristas canadienses. Nos referirr
a la Cornell Law School y Centre de Recherche en Droit Public de |
Universidad de Montreal. Para el resto seré suficiente mencionar ciert
indices que contienen los recursosrdernet Pero previamente nos refe-
riremos en forma breve al tercer tipo de utilizacién datirnet su uso
comercial, en particular para las empresas juridicas.

3.La llegada de las empresas juridicas arigernet

La internet poco a poco, ha llegado a ser un lugar en donde los juriste
pueden y deben visitar, particularmente si tienen ambiciones nacionales o
ternacionales. El establecimiento de interconexiones para el correo electro
co es el primer paso en esa direccion; sin embargo, hay otras posibilidad
como la instalacion de vitrinas electronicas de parld-Wide Web
(WWW para presentar su empresa Yy sus servicios. Las oficinas estadou
densed/enable, Baetjer, Howard and CivilejtiPepper and Corrazziriian
sido las primeras en instalar dichas vitritta8ctualmente, hay cerca de
cuarenta servidore&/WWque presentan los servicios de las grandes ofici-
nas, en general estadounideris&n este contexto, no es sorprendente que
ciertas grandes oficinas de Montreal prevean hacer lo mismo.

La utilizacion comercial de lmternetir4 creciendo en la medida en
gue esta inmensa red tome el papel de autopista de la informacién publi
No es dificil prever que, apenas en algunos afos, los servicios juridic
seran consultados por medio derigernetcomo ya sucede para las uni-
versidades.

IV. LOS RECURSOS EN DERECHO EINTERNET

1. Los servidores de informacion de las facultades de derecho

Dos profesores de la Cornell Law School, Peter Martin y Tom Bruce
han sido los primeros en avizorar la importancia detéanetpara la di-

21 Venable, Baetjer y Howard tienen su direccién en: “http://venble.com/vbh.htm” y Civiletti,
Pepper and Corrazzini se encuentran en: “http://www.commlaw.com/pepper/”.

22 Se puede encontrar una lista al dia de las oficinasinemnet en la direccion:
“http://www.law.indiana.edu/law/lawother.html”.



214 DANIEL POULIN

fusion de la informacion juridica. En 1992 ellos se propusieron instala
servidoresGOPHERY WWWpara la comunidad juridica. A partir de ese

momento, los servidores de informacion juridica de la Cornell Law
School ocupan un lugar privilegiado en el cyberespacio; ellos son los m
delos y la inspiracidn de otros proyectos similares. Sus servidores ofrec
actualmente la coleccién mas completa de documentos juridicos en

medio universitario.

La Cornell Law School ofrece el acceso a una gran variedad de doc
mentos juridicos. En el plano de las decisiones judiciales, ofrece un acc
so de tipo hypertexto a las decisiones recientes de la Suprema Corte
Estados Unidos, asi como de la Corte de Apelacion de Nueva York. P
lo que se refiere a los textos legislativos, da el acceso a todos los cédic
de Estados Unidos y a una amplia coleccion de textos legislativos es
dounidenses o de organismos internacionales en propiedad intelectu
Ocupariamos mucho tiempo en la enumeracién de los recursos dispo
bles. Para los fines de este trabajo, nos limitamos a invitar al lector a co
sultar los amplios indices del Legal Information Institute de la Cornel
Law School que estan formados para clasificar el derecho por niéteria:
y por tipo de fuente¥.

De manera similar, como sucede con los colegas de la Universidad
Cornell, un equipo del Centre de Recherche et Droit Civil ha tomado |
iniciativa, a inicios de 1993, de desarrollar los servicios juridicos en I:
internet para la comunidad juridica canadiense. Los serviderés
GOPHERy WWW(que han sido instalados enGRDP,ofrecen el acceso
a las decisiones recientes de la Suprema Corte de Canada, a una ver:
electrénica del Codigo Civil de Canad4, y a un gran namero de otros d
cumentos que interesan a los juristas canadienses.

23 El indice reagrupa eorpusdocumental efnternetrelativo a los campos de derecho esta-
dounidense siguiente: Constitutional Law, Administrative Law, Environmental Law, Disability,
Health Law, Intellectual Property, Law Dealing with Technology and Networked Communication,
Commercial Law, Families, Feminist Jurisprudence, Criminal Justice, Civil Procedure, Evidence, Le
gal and Judicial Ethics, Legal Research and Writing, Law of Finance and Business, Tax Law ar
Sports Law.

24 El indice reagrupa losorpusdocumentales juridicos enitgernetorganizada, segun el tipo
de fuente: Foreign and International Law, North America (Canada, Quebec), South America (Pe
and Others), Asia (Japanese Legal Material), Europe (Germany, Italy, Northern Ireland, Russia, E
Documents), Africa (South Africa), International Law, U.S. Law (Federal and State Constitutions
Statutes, Codes and Related Legislative Material, Judicial Opinions (inclusive las recientes decisi
nes de la Suprema Corte), Administrative Rules, Policies and Procedures, Federal Government Ag
cies (Information, Reports, Studies), The White House, State Agencies (Information, Reports, St
dies), Commentary on Various Fields of Law, Law Library Catalogs.
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Sin embargo, no son los Unicos que aparecémtemetrelacionados
con el derecho. Actualmente, segun la compilacibn mantenida por la It
diana Law School, se cuenta con no menos de 350 servidores directam
te utilizables para la comunidad juridicaieternet Ademas de los servi-
cios desarrollados por la facultad de derecho, el indice de la Indiana Le
School elabora la lista de los servidores (mas de 150) instalados por |
estados americanos y por 50 servidores del gobierno federal.

En Canada, la difusién de la documentacion juridicinemnet es
mucho menos avanzada gque en la de nuestros vecinos. Hay que const
que esta seriamente obstaculizada por la existencia y el ejercicio efecti
del derecho de autor de la Corona sobre los documentos legislativos
judiciales. Aunque este derecho es objeto de importantes controversi
por el momento es mas dificil en Canada que en Estados Unidos hac
accesible los textos fundamentales de nuestro derecho. Sin embargo, ¢
tos servicios canadienses ya comienzan a aparetdesret Ademas de
los servidores deaLRDP que ya mencionamos, la Universidad de Alberta
ha instalado un serviddvYWW?°

El gobierno federal y muchos organismos federales participan en
proyectogovernment accesib{®penGoy?® y se encuentran algunas co-
lecciones de textos dignos de interés. Es el caso de la seccion desarroll
por laCRTC?” Pero nada comparable con la difusidon que hacen nuestrc
vecinos estadounidenses.

2.Los puntos de partida para la exploracion dengernet

Los servidores de informacion y también los servidores de informa
cion juridica son ya tan numerosos eintarnetque es dificil enlistarlos,
aunque podemos presentar una breve lista de los mejores indices de Ic
lizacion de la informacion eimternet Existe un buen nimero de indices
generales organizados por materiasrearnet En la primera tabla se
presenta una lista breve, lo mas completa (ver tabla 1). Una segunda ta
se refiere a la lista de indices generales equipados con mecanismos
localizacion (ver la tabla 2). Finalmente, en la tercera tabla aparecen ¢
gunos de los mejores indices especificos en derecho (ver la tabla 3).

25 La direccion del servidor www de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alberta es
“http://gpu.srv.ualberta.ca/-bpoohkay/law.html” .

26 Este servidor puede ser consultado en la direccion: “http://www.droit.umontreal.ca/open
gov/homef.html”.

27 Ladireccién deCTRTCes: “http://www.crtc.gcc.ca/”.
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La “WWW Virtual Library”:
“http://info.cer.ch/hypertext/DataSources/bySubject/Overview.h tml”
La “Online Whole Internet Catalog”: “http://www.digital.com/gnn/wic/”
el proyecto “Distributedly Administered Categorical List Of Documerits
(DA-CLOD)": “http://schiller.wustl.edu/DACLOD/daclod?tree=catego
ries”
El “Globewide Network Academy”:

“http://sturgeon.mit.edu: 8001/uu-nna/meta-library/index.html”

Tabla 1: indice de interés general.

Le meilleur entre tous: “Lycos - The Catalog of the Internet”:http:
lllycos.cs.cmu. edu/

CUI W3 Catalog: http://cuiwww.unige.ch/w3catalogindex en droit;
EINet Galaxy:

http://www.einet.net/galaxy.html (Este indice contiene mecanismos dg re-
ferencia)

Planet Earth Home Page:
http://godric.nosc.mil/planet-earth/library.html (Este indice contiene meca-
nismos de referencia)

Yahoo - A Guide to WWW: http://www.yahoo.com/
Information Bank WWW : http://www.clark.net/pub/global/front.html

Tabla 2: indice de interés general con mecanismo de localizacion

The WWW Virtual Library - Law maintenu par I'Indiana Law School:
http://www.law.indiana.edu/law/lawindex.html

THE SEAMLESS WEBSite: http://seamless.com

Cornell Law School

Index par sujets en droit american: http://www.law.cornell.edu/trop
cal.html

Index par types de source: http://www.law.cornell.edu/source.html

The Legal Domain Network : http//www.kentlaw.edu/lawnet/lawnet.html
The University of Waikato (NZ), School of Law : http://www2.waika|

to.ac.nz/law/lawrelated.html
Emory University School of Law : http://law.emory.edu/LAW/refdesk/intl.html

Tabla 3: indice de servidores juridicos en Internet
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V. CONCLUSIONES

Asi vistos diversos proyectos de autopista de informacion, lo meno
gue se puede hacer es pasear, explorarlos, y visitarlastetaet lejos
de ser un proyecto prometedor e incierto, es ya una realidad, y seria m;
posponer por largo tiempo el momento de abordarlo. Actualmeirte la
ternetune millones de computadoras y de usuarios, decenas de miles
servidores de informacion. La lista impresionante de estas multiples d
mensiones podria continuarse. Aqui, una conclusién se impone: el cybe
espacio existe.

El interés real, inmediato, para la comunidad juridica, es también irre
futable. Para aquel que se interese en la propiedad intelectual, objeto d¢
presente conferencia, liaternetes el lugar donde se discuten las cuestio-
nes actuales. Para estar en condiciones de fijar las reglas del mundo virt
en donde se establecen estas nuevas cuestiones juridicas, es necesari
nocerlo, y para ello es necesario acceder a su ambiente electronico.

Ademads, las autopistas de la informacion transformaran el mundo c
la circulacién de la informacion en la sociedad canadiense. Las profesi
nes juridicas, que dependen del acceso a la informacion, seran particul
mente afectadas. Muchas realidades incuestionables de la vida mode
(pensemos por ejemplo en la contaminacion industrial), han creado ul
cierta suspicacia en relaciéon con las nuevas tecnologias. Sin embart
frecuentemente es posible estructurar y orientar el cambio tecnoldgic
hacia nuestros objetivos, para mejorar nuestras condiciones en lo que
refiere a los planos médico, social y politico. En relacién con el proyect
de la autopista de la informacion, las profesiones juridicas han tenido
posibilidad de influir, y si se toman las disposiciones adecuadas, este nt
vo medio ambiente electrénico puede contribuir a mejorar las sociedad
canadienses quebequenses. Algunos beneficios concretos estan al alce
de la mano.

En principio, la autopista de la informacién tiene el potencial de au
mentar considerablemente el acceso a la informacion juridica. Los recie
tes desarrollos en Estados Unidos estimulan fuertemente este punto
vista. Nuevos servicios, dificilmente imaginables hace apenas algunc
afos, han sido instalados para hacer mas accesibles que nunca sus pr
sos politicos, legislativos y administrativos. Los servidores gratuitos ha
sido instalados por casi todas las grandes agencias federales estado
denses. Los costos de administracion de la justicia, la produccion de |
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servicios juridicos serén abatidos por esta circulacién mas rapida y efic
de la informacion juridica. ¢Qué pasara en Canada y en Quebec? ¢NL
tros gobiernos crearan las nuevas posibilidades de informacion juridic
para permitir un acceso efectivo a las leyes, reglamentos y a las decis
nes judiciales? Solo la comunidad juridica puede intervenir para orient:
los cambios a esta direccion.

El mundo electronico que se estd formando tendra otros impactos
la vida juridica. Dentro de poco sera posible intercambiar electrénice
mente, instantanea y cotidianamente, los documentos de los procesos
gales. Cuando los empleados en los tribunales, los despachos de abc
dos, las empresas, y aun los ciudadanos tengan acceso al ambie
electrénico, podremos verdaderamente hablar de intercambio de doc
mentos juridicos informativos o de EDI juridico. Esta perspectiva no e
lejana. Todos los planes actuales de desarrollo de la autopista de la inf
macién prevén esta globalizacion de los intercambios electrénicos hac
el fin del siglo. Las profesiones de derecho deben, sin demora, aprov
char estas posibilidades. Ademas, es mas importante la globalizacion
mercado de servicios juridicos a nivel norteamericano que a nivel mut
dial. Nuestros juristas deben estar presentes en estas nuevas fronte
econdmicas que toman la forma de un universo electrénico.

Finalmente, el desarrollo de las autopistas de la informacion se acor
pafia de nuevas preocupaciones juridicas. Aparte de los nuevos retos
propiedad intelectual son importantes otras cuestiones juridicas que ta
bién deben ser consideradas. Por ejemplo, cuando se desdibujan las fr
teras ¢cOmo seran tratados los derechos y las obligaciones de los que
tervienen en etyberespace ¢ Como se asegurara la proteccion de la vides
privada? ¢ Cual sera el marco de las transacciones realizadas en ese m
ambiente “inmaterial”’? Todas esas cuestiones, y otras mas, comienzal
ser discutidas. Su respuesta Optima depende de la competencia y la s:
duria colectiva de la comunidad juridica canadiense. En suma, la autop
ta de la informacion puede mejorar nuestras vidas, nuestras practicas p
fesionales, pero también puede dafiarlas. A nosotros nos toca tomar tc
esto en cuenta.



MODERNIZACION INDUSTRIAL DE MAQUILADORAS
A COPRODUCCION BAJO EL TLC

Monica GAMBRILL *

Nos invitaron para hablar este dia de la modernizacion industrial que, ¢
el contexto del Tratado de Libre Comercio (TLC), representa el principe
reto que enfrenta el pais. Si se van a solucionar los problemas mas se
dos, tales como el desempleo y la creciente pobreza, la distribucién ca
vez mas desigual del ingreso, el desplazamiento del campo de los mor
productores de maiz, la absorcion de un millén doscientos mil jovene
gue quieren entrar a la fuerza de trabajo cada afio, tiene que ser sobr
base de la modernizacion industrial, no sélo de la gran industria nacion
y extranjera sino sobre todo de las micro, pequefas y medianas industr
mexicanas. ¢Es posible avanzar en este sentido en el contexto del Trat
de Libre Comercio (TLC) y la modernizacion a marcha forzada que exige?

El propésito del TLC no es sélo expandir el tamafio del mercado e
el cual compiten empresas de México, Canada y Estados Unidos sino, ¢
bre todo, acelerar el desarrollo de formas de produccion conjunta ent
empresas de los tres paises miembros. Esta coproduccion permite aprc
char las ventajas de cada pais, no so6lo para racionalizar la producci
dentro de la region, sino sobre todo para mejorar la competitividad de ¢
productos regionales y asi penetrar nuevos mercados fuera del area de
bre comercio norteamericana.

Es importante destacar esta cualidad de cooperacion regional para |
cer frente a la competencia en el mercado mundial, porque, si no fue
por ello, la suma de beneficios al nivel regional seria cero. Si no fuera p
la dimensién cooperativa del TLC y un mercado en expansion, las gana
cias de empresarios de un miembro se lograrian sélo a expensas de pé
das de los demés; la inversion directa en un pais implicaria necesariame

* Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Univer
sidad Nacional Autbnoma de México.
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la cancelacion de oportunidades en el lugar de origen del capital; la me;
ra en la balanza de pagos de un pais se podria lograr so6lo con el deteri
de los demas socios; los sindicatos estadounidenses tendrian razén al c
ficar la transferencia de procesos de trabajo a México como un “robo’
ya que implicaria una pérdida neta de empleos para ellos. De hecho, n
chas personas ven el TLC asi, como un juego “suma-cero” en que |
tres paises tienen algo que perder.

La situacion actual parece confirmar esa interpretacion. Para dar na
mas un ejemplo de México, 62 por ciento de los microempresarios d
sector industrial y comercial dicen que no realizaran cambios importante
en sus operaciones en lo que resta de 1994, lo cual les deja indefen
frente a la creciente competencia; 12 por ciento ya estan considerando
posibilidad de cambiar de actividad o de emplearse como asalariadc
sélo 11 por ciento ven factible inyectar recursos frescos a sus negocios
cerca de 10 por ciento adicional piensan conveniente ampliar su linea
productos; finalmente, un porcentaje casi nulo advierte alguna posibilida
de aumentar el niumero de trabajadores en los proximos Higisesto se
generalizara al resto de la industria y el comercio, seria desastroso; c
apenas 21 por ciento de las industrias dispuestas a hacer la lucha |
modernizarse, el pais no va a salir de la crisis.

No negamos los costos que la competencia implica, para México
también para Estados Unidos y Canada; queremos, sin embargo, hak
de las posibilidades de cooperacion entre socios del TLC, como una po
ble solucién para algunas de aquellas empresas cuyos productos no p
den enfrentar la competencia, ni siquiera en el mercado nacional, porg
ya es parte del mercado mundial. Las empresas grandes saben la img
tancia de las alianzas estratégicasit-venturespara enfrentar, conjun-
tamente con empresas de otros paises, las nuevas condiciones de con
tencia mundial; sin embargo, las micro, pequefias y medianas empres
manufactureras parecen desconocer esta alternativa que tienen de integ
se en un esquema cooperativo como subcontratistas de procesos indus
les para grandes empresas mexicanas, estadounidenses y canadienses.

Un subcontratista es el que utiliza su capacidad instalada (maquin
ria, tecnologia y mano de obra) para fabricar partes o subensambles

1 Resultados de una investigacion del area de analisis econéntitéidenciero(basada en
datos de la Encuesta Nacional de Micronegocios del Instituto Nacional de Estadistica, Geografie
Informéatica y datos del Banco Nacional de México sobre la actividad productiva y las utilidades e
micronegocios); reportado &h Financierg 15 de abril de 1994.
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ofrecer un servicio a alguna empresa contratista; puede hacerlo parale
mente a la elaboracion de su propia linea de productos o puede dedica
por completo a uno o varios contratos de trabajo. Puede empezar con
proceso de ensamble sencillo e ir agregando mas valor, mediante pro
sos mas complejos, la incorporacion de insumos propios e incluso con i
novaciones tecnolégicas propfaka subcontratacién es una estrategia
para racionalizar la produccion, que se hace cada vez mas necesaria c
forme avance la globalizacién; actualmente, 85 por ciento de las empr
sas estadounidenses usa o0 esta pensando en usar algun tipo de serv
de subcontrataciéh.

Esta practica se ha extendido al ambito internacional, por distintas r:
zones. En México, las “maquiladoras” ensamblan componentes extranj
ros; lo que aportan al proceso es basicamente mano de obra barata. Enr
paises del sudeste asiatico se subcontrata la fabricacion de partes y pie
industriales a empresas locales; el proceso no se limita a ensamble, y
mano de obra no es calificada sino que, en algunos casos, se les subcor
ta la fabricacion del producto entero con todos sus componentes. Tambi
esta creciendo la subcontratacion de servicios, sencillos o especializad
por el menor costo de la mano de obra, o por el mayor conocimiento téct
co y eficiencia del subcontratista.

El librecambismo, sin duda, acelera esta globalizacion de la produ
cién. Entre menores sean los aranceles, mas marcada es la tendenc
transferir produccion de Estados Unidos hacia sitios mas competitivo
via inversion extranjera directa o via subcontratacion de servicios produ
tivos con empresas locales. México es un sitio idoneo para todas es!
variantes de produccion globalizada, por su cercania a los Estados U
dos, por el bajo costo de su mano de obra, y por la eliminacion de aranc
les y otras reglas del TLC. También, hace que empresas mexicanas t
gan que iniciar el proceso de globalizacién de su propia produccior
mediante la incorporacién de insumos importados o la subcontratacién
procesos productivos en el extranjero.

Hasta ahora, esta produccion global ha crecido en México principa
mente mediante la inversion extranjera directa, dentro del programa de
Industria Maquiladora de Exportacion (IME), que empez6 en 1965; y

2 Hrzastelj, Antos, “Production Sharingmodelan concept contributing to the globalization of
consummer marketsJournal of the Flagstaff Institut@ol. XVI, nim. 1, feb. 1992, pp. 1-28.

3 Resumen de un informe de “The Conference BodttiFinancierqg México, 11 de abril de
1994, p. 17.
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dentro de la industria nacional, en el Programa de Industrializacién Frot
teriza (PIF), el Programa de Importacion Temporal para Exportacién (P!
TEX), y posteriormente del Programa para Empresas Altamente Export
doras (ALTEX), que facilitaron la incorporacién de insumos extranjeros
en los productos mexicanos.

Bernardo Gonzalez-Aréchiga y José Carlos Ramirez hablan de la co
vergencia de maquiladoras con la industria nacional que utiliza insumc
extranjeros. Calculan que, en 1989, aproximadamente 75 por ciento de
importaciones a México consistian en bienes intermedios, utilizados en
ensamblaje o la manufactura de bienes finales, y 80 por ciento de las exp
taciones manufactureras de México provinieron de empresas que particip
en programas de importacion temporal, como IME, PIF, PITEX, ALTEX
y la subcontratacion en el programa automotriz. En relacioén con la indu:
tria nacional, estas importaciones temporales de bienes intermedios tien
un valor de 13,000 millones de dolares, equivalente al 22 por ciento d
producto interno bruto manufacturero; y, en la relacion bilateral entre Mé
xico y Estados Unidos, representan 40 por ciento de los flujos tbtales.

Lo que ha faltado desarrollar en México es la produccion de estos it
sumos industriales, mediante la subcontratacibn de empresas mexical
por empresas transnacionales o mediante su produccion autbnoma en «
presas locales. ¢Por qué este eslabon productivo esta ausente en el
mexicano, cuando en Asia es lo que més abunda? Se debate mucho s
los factores que han determinado que la subcontratacion internacional
desenvolviera de manera tan distinta en México y el sudeste asiatico; u
de las principales variables es el cambio en la politica de comercio ext
rior, de “sustitucion de importaciones”, a libre comefpcio.

Con el TLC, todas las formas de coproduccién van a crecer muct
mas, incluyendo la subcontratacion de empresas nacionales por empre
transnacionales que ha sido tan lento en desarrollarse hasta ahora. Em|
sas de capital mexicanas pueden integrarse a la produccién global, n
diante la exportacion indirecta de servicios productivos o insumos indus
triales a empresas maquiladoras u otras empresas exportadoras, 0 cc
exportadores directos de productos subcontratados. Hay una amplisit

4 Gonzalez-Aréchiga, Bernardo, José Carlos Ramirez y Fanny Aguas Gémez, “Estructura co
tra estrategia: abasto de insumos nacionales a empresas exportadoras” $udmoprjtratacion y
empresas transnacionales: apertura y reestructuracion en la maquilabligreico, El Colegio de la
Frontera Norte y Fundacién Friedrich Ebert, 1990, p. 242.

5 Véase, por ejemplo, Gereffi, Gary and Donald WynManufacturing Miracles: Paths of
Industrialization in Latin America and East AsRrinceton University Press, 1990.
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gama de posibles actividades, desde el ensamblaje simple hasta la fabr
cién de productos de alta techologia, para producir insumos industriales
productos finales que comercializa por el contratista bajo su marca propia.

La subcontratacién de empresas de capital nacional tiene mayor p
tencial de desarrollo de lo que ha sido en el pasado la tipica maquiladc
de capital extranjero. La experiencia muestra que, mientras las maquil
doras extranjeras tienden a importar la totalidad de sus insumos industr
les, las maquiladoras de capital mexicano subcontratadoras tienden a
corporar mas contenido naciofakdemas, en la medida en que los
gerentes que manejan los procesos técnicos sean mexicanos, es mas
bable que se dé una efectiva transferencia de tecnologia, como acumt
cién de experiencia que permite la creciente complejidad de los proces
subcontratados, innovaciones tecnoldgicas en las mismas, y la creciel
independencia de la empresa contratista.

Queremos explicar como la pequefia y mediana industrias puede
aprovechar las condiciones de libre comercio para desarrollar mas e
nueva modalidad productiva. Entraremos en cierto detalle, primero, en ¢
gunos aspectos legales de la industria maquiladora, y luego, en las reg
del TLC gue norman tanto el funcionamiento de la industria maquilador
como el programa PITEX. Empezamos con algunos antecedentes de
industria maquiladora porque, como fue el primer intento de conforma
un esquema de coproduccién entre empresas estadounidenses y mex
nas, de alguna manera es el modelo de los deméas esquemas globaliz:
res de la produccion que vinieron despues.

El programa de la industria maquiladora se ha ido conformando co
base en tres diferentes decretos, cuya esencia sigue siendo un permise
importacién temporal de insumos industriales con pago diferido de aral
celes. Cuando estos insumos retornan al extranjero, la deuda en la adu
se cancela. En el programa mexicano no existe ninguna restriccion sot
la naturaleza del proceso productivo a realizarse con estos insumos er
magquiladora, aunque es proteccionista a su modo porque impone barre
arancelarias y no arancelarias a la importacién definitiva de los product
de las maquiladoras al mercado nacional.

En el caso de Estados Unidos, al retornar al territorio aduanal est
dounidense las partes exportadas temporalmente, s6lo se pagan aranc

6 Wilson, Patricia, “Maquiladoras and Local Linkages: Building Transaction Networks in
Guadalajara” Working Papers of the Graduate Program in Community and Regional Platuhiig
versity of Texas at Austin, March 1990.
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sobre el valor agregado en el extranjero; las partes estadounidenses re
san al mercado interno de Estados Unidos libres de gravamen si sélo fi
ron ensambladas en el extranjero. Bajo la Ley Aduanal de Estados Ur
dos? los insumos estadounidenses regresan a su pais de origen libres
aranceles sdlo si el agente aduanal los puede identificar como las mism
partes y piezas previamente exportados; para que esto ocurra, dichas |
tes no pueden haber sido transformadas por algin proceso industrial er
extranjero, sino solamente ensambladas. Si las piezas estadounidense:
son reconocibles a simple vista, se cobra el arancel sobre el valor total «
producto, incluyendo las partes estadounidenses.

El punto es que la Ley Aduanal estadounidense restringe el proce
técnico de produccion en las maquiladoras a simple ensamblaje medial
un arancel de castigo que se cobra en caso de transformacion sustan
en el extranjero; aun el arancel mas bajo puede constituir una barrera ¢
mercial infranqueable si se cobra sobre la totalidad del valor del produ
to, esto es, sobre el valor agregado en el extranjero mas los insumos e:
dounidenses. Un ejemplo hipotético de como funcionaria este arancel
castigo podria ser el siguiente: si el valor total de una remesa de prodt
tos electronicos es de 10.000,000 de ddlares, del cual 9.500,000 corr
ponden a los insumos estadounidenses y 500,000 al valor agregado
México por concepto de la mano de obra, y si el arancel de 3.5 por cien
se cobra sobre el valor total del producto, se pagaria 350,000 pesos
impuestos arancelarios. jEsto representa una tasa efectiva de 70 por Ci
to sobre el valor agregado en México!

Naturalmente, para evitar pagar aranceles sobre los insumos estad
nidenses, las maquiladoras se limitan nada mas a ensamblarlos, para
puedan regresar a Estados Unidos sin pagar arancel alguno. Si bien ¢
esquema regulatorio de la maquila internacional en Estados Unidos |
permitido una forma incipiente de globalizacion de la produccién, tam
bién ha limitado el alcance de la internacionalizacion de la producciér
las fuerzas del mercado, por si solas y con el tiempo, hubieran traslade
una buena parte de la manufactura basica de Estados Unidos a las zc
de menores costos en el extranjero, pero la legislacion estadounidense
inhibe. Asi se explica que después de veinticinco afios de existencia,
industria maquiladora sigue siendo esencialmente un servicio administr
tivo de procesos laborales, no una industria manufacturera.

7 Cadigo 9802.00.80 del USHTS.
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Esto cambiara radicalmente bajo el TLC. En el calendario de desgr:
vacion de productos que establece el TLC, 81 por ciento de las export
ciones de las maquiladoras mexicanas entran a los Estados Unidos lib
de aranceles desde el 1 de enero de 1994, y 7 por ciento adicional ya e
ba libre desde antes; sélo 12 por ciento de los productos exportados |
las maquiladoras en 1992 tardaran todavia de cinco a diez afios en des
varse completamente en Estados UnfdBsto significa que las maquila-
doras pueden exportar sus productos a Estados Unidos bajo las prefer
cias del TLC, sin arancel alguno, si se conforman con las reglas c
origen, y sin las restricciones sobre el proceso productivo que signific
actualmente operar bajo la Ley Aduanal estadounidense.

Pensamos que esto es muy importante. No se trata de eliminar el
samble, pero si de fomentar la transferencia de procesos de manufactul
la industria maquiladora; tendra efecto semejante en otras empresas
cionales, tipo PITEX, que exportan a Estados Unidos bajo el mismo c4c
go aduanal. La manufactura basica es mas deseable que el puro ensar
porque requiere de una mano de obra calificada o semicalificada que, a
vez, deberia ser mejor remunerada que en las maquiladoras tradiciona
gue se limitan al trabajo no calificado de ensamble.

Otro posible beneficio de realizar procesos de manufactura en maqt
ladoras mexicanas es que se acercaria mas el sitio de la produccion glo
a los productores nacionales, alejandolo méas de sus proveedores tradic
nales en Estados Unidos, creando oportunidades para desarrollar nue
relaciones de subcontratacion entre estas empresas transnacionales y
presas nacionales, en las cuales se podria incorporar insumos mexicar
No estamos sugiriendo que esta meta va a ser realizada facilmente, po
simple hecho de firmar el TLC. Si jamas se ha podido incorporar mas c
dos por ciento de contenido nacional en los productos de la industria m
quiladora, no podra cambiar de la noche a la mafiana. Sin embargo, er
medida en que se transfiere mas produccion a México, se incrementan
posibilidades de utilizar insumos del pais.

También, la extrema presion que la crisis y la competencia del TL(
ejercen sobre los empresarios mexicanos, de cambiar o quebrar, poc

8 Estas cifras provienen de una investigacion realizada por la autora, con la asistencia técn
de la Lic. Marcela Osnaya del CISAN/UNAM. Estan basados en dos fuentes originales: 1) la lista c
productos exportados por las maquiladoras durante 1992, proveniente de Banco de México, Depa
mento de Investigacion Econémica, con fecha de agosto de 1993, y 2) los anexos de aranceles
TLC para los mismos productos. En el caso de Estados Unidos, se escogié una muestra de produ
que representan 50 por ciento del valor total de estas exportaciones.
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ser motivo suficiente para hacerles revolucionar sus précticas tradicion
les de produccion y forzarles a hacer lo que no han tenido que hacer er
pasado. Ahora, en vez de producir bajos volumenes con altas gananci
van a tener que producir grandes volimenes de productos muy especi
zados, segun estrictas especificaciones técnicas, y entregados “justt
tiempo” a la empresa maquiladora. Implicaria para la industria nacions
una reconversion de un régimen de produccion a otro totalmente diferente.

El gobierno no puede ayudar a sus empresarios como lo hacia en
pasado, exigiendo a las compafiias extranjeras que incorporan una “
cantidad de insumos nacionales a cambio de su acceso al mercado na
nal. Esta politica, utilizada en la industria automotriz, farmacéutica \
electronica durante afios, ya esta prohibida por el TLC. Lo Gnico que
gobierno puede seguir utilizando son programas de fomento de la indu
tria nacional. El mismo programa maquilador, segun el nuevo decreto c
19897 contiene una serie de modalidades legales que sirven para pron
ver la subcontratacién entre empresas maquiladoras y empresas mexi
nas, de esa manera indirectamente estimulando la incorporacion de in:
mos mexicanos a la produccién global. Nos referiremos especificamen
a dos nuevas modalidades: la “maquiladora de capacidad ociosa”, q
parece mas orientada a la empresa mexicana mediana o grande;
“submagquila”, que parece ser mas apropiada para la pequefia o medi
industria.

La “maquiladora por capacidad ociosa” es una empresa normal y ur
magquiladora al mismo tiempo, que utiliza su capacidad ociosa para su
contratar productos de las empresas maquiladoras. Son las Gnicas mac
ladoras que tienden a utilizar cantidades importantes de insumos naciot
les en su producto fin#ll,ya que tienen sus propias lineas de produccior
y una fuerte motivacion para venderlo a la parte maquiladora. En cambi
la “submagquila” es una extension del mismo trabajo que la maquilador
hace rutinariamente; no es un proveedor tipico que fabrica un insum
sino que es una empresa paralela a la maquiladora que desempenia
mentos del mismo trabajo, reintegrandolo al producto final. Los motivo:
de la submaquila son semejantes a los de la maquila internacional: log

9 Decreto para el Fomento y Operacion de la Industria Maquiladora de Exporbicidn,
Oficial, 22 de diciembre de 1989.

10 Véase las estadisticas sobre la industria maquiladora de exportacién, que revelan porcente
importantes de insumos nacionales al nivel de los municipios; asi como el trabajo de Patricia Wilsc
op. cit.
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una mayor division del trabajo en la empresa, subcontratando los proc
sos mas sencillos y mas eventuales, transfiriéndolos a otra localidad dc
de los costos son menores.

Ambas modalidades se apoyan en el concepto de “operaciones
transferencia”, que permite a la maquiladora principal, transferir a Iz
maquiladora de capacidad ociosa o0 a la submaquila, absolutamente tc
cuanto necesita para producir maquinaria, aparatos, equipo de telecon
nicaciones y computo, materias primas, componentes, envases, trailer
contenedores. Todas las importaciones temporales de la maquiladora p
den venderse, arrendarse o transferirse en comodato dentro del merc
nacional (previo permiso de la SHCP), no sélo a otras maquiladoras
proveedores nacionales de la maquila sino a cualquier persona moral o
sica que quiere subcontratar procesos de trabajo o productos a las max
ladoras. Estas ventas se consideran “exportaciones indirectas” porque
realizan en moneda extranjera y porque el comprador adquiere la oblig
cién de sacarlos eventualmente del pais; mientras tanto, la maquiladora
responsable solidaria de su eventual exportacion.

Habria que preguntarse por qué una empresa maquiladora quisie
proveerle a una empresa nacional con todo lo arriba descrito para que t
baje. La respuesta la encontramos en las mismas fuerzas que desde |
décadas estan promoviendo la subcontratacién, tanto dentro de un p
como internacionalmente. Es una estrategia para reducir costos, para
cer eficiente la produccion, para competir en un mercado mundial cac
dia mas competitivo. Por ejemplo, las empresas maquiladoras practic
mente han agotado la fuerza de trabajo en la frontera norte; desde sus
cinas alli, podrian empezar a submaquilar procesos de trabajo en el in
rior del pais y subcontratar la produccion de algunos de sus insumos
empresas mexicanas.

La subcontratacion de empresas mexicanas seguird creciendo en
futuro, sobre todo en el caso de maquiladoras de origen asiatico y car
dienses, porque las disposiciones del TLC privilegian el uso de insumc
de la region. El TLC, si bien permite que el programa maquilador conti
nde sin ningln cambio durante siete afios, después de enero de 2001
pondra restricciones sobre las importaciones temporales provenientes
paises no miembros del TLC. Esto afecta, sobre todo, a las maquiladol
asiaticas que, a partir de esta fecha, tendran que pagar los arancele
ingresar a México cuando bajo el programa de maquiladoras las import
ciones temporales de estos paises han sido exentas de aranceles. Estc
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nado a las reglas de origen que exigen diferentes porcentajes minimos
contenido regional, ya sea mexicano, estadounidense o canadiense, [
asi calificar su producto como norteamericano y recibir los beneficios de
TLC, constituye un incentivo para subcontratar la produccion de insumc
industriales en México.

La subcontratacion entre empresas mexicanas y canadienses tamb
puede crecer aceleradamente, produciendo un resultado favorable a Mé
co. Canada también va a aprovechar las ventajas de México para, en |
relacién de coproduccién regional, hacer mas competitivos sus productc
de manera semejante que Estados Unidos y algunos de los paises as
cos. El problema de Canada es diferente del que enfrentan los paises a
ticos, ya que Canada es miembro del TLC. Su problema no es el lib
acceso de sus insumos a México sino la posibilidad de que las mism
compafiias canadienses podrian trasladar su parte de la coproduccion
partes y piezas, maquinaria y equipo) a Estados Unidos, quedandose
nada sin nada. Para evitar esto, Canad& ha incorporado en el TLC
preferencia arancelaria para productos provenientes de maquiladoras c
utilizan contenido canadiense y mexicano. En caso de requerir conteni
estadounidense para cumplir con la regla de origen, Canada cobre aran
les por lo menos cinco por ciento mas altos sobre estos productos al ¢
trar a su mercado nacional.

Son ejemplos de como, dentro del TLC, hay espacios para la coop
racion; si bien las empresas transnacionales son lideres en la coprod
cién, hay espacios para las pequefias, medianas y grandes empresas n
canas. Este tipo de produccion compartida con las grandes empres
estadounidenses-canadienses se desarrolla paralelamente con la creci
globalizacion de las empresas mexicanas, con lineas de produccién p
pia, pero incorporando porcentajes importantes de insumos importadc
para asegurar su competitividad en el mercado mundial. No se trata
escoger una alternativa u otra, la competencia frontal o la cooperacion ¢
bordinada; ambas estrategias coexisten e incluso empiezan a convergir
un nuevo modelo de produccion que es cualitativamente distinto de Ic
modelos anteriores.
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|. INTRODUCCION: PROBLEMASY PERSPECTIVAS

Los aspectos contenidos dentro deltema déa diseminacién forman una
amplia literaturay en donde su comprension, en conjunto, todavia es
fragmentaria, apesar delgran inerés quesele haotorgado enlosultimos
afios. Ademas, limatla generalmente a su acepcion restringida, la de
transferencia de conocimiento, el término se resume, en € meor de los
casos, alos problemas decomuncacion entre los investigadaes ylos que
conciben las politicas, o entre investigadores y profesionales de la précti-
caen lo que e refiere a la utilizacidn de los resultados de la investiga-

*  Titulo origina “ La dis$mination: une formede diffussion sientifique élargre a lamesure
des préoccupdions cortemporanes . Estetexto seinspiraen gran medda en el reportede invesiga-
cion “ La difusion delos resulados dda investigacion: elpapel dela disemimcion dela informaion
cientifica’ , quehemos edactado en atubrede 1995¢en \irtud deuna peticion expesadel Programa
de investgacion sobrela auononia de los mayoazgos dela Divisién sobe envgjecimierto delos
mayoizgos @& Ministerio dela Sdud deCanadh.

**  Saidlogocaredienseespecialistaen losproblemas de la divulgaci6n cientifica.

1 Enel marco de esta investgacion nos hemosémeficiadoenormemente de miples discu-
siones con Frédric Lesemann que nos han pertito apender laamplitud de debatessobre etema
dela disemimcion. Se lo agidecemos corhl mente.
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cion. Tales interpretaciones no permiten definir el significado global de |;
tematica incluyendo el concepto de la diseminacion. Esta es precisamel
la dificultad que es necesario superar.

Ademads, las nociones de diseminaciéon y de difusion frecuentemen
son empleadas casi como sinénimos, ya que se trata del intercambio o
la comunicacion del conocimiento cientifico, cuando en realidad estc
dos conceptos presentan diferencias notorias. Asi, el término “difusion
es generalmente conocido, tiene un sentido univoco ampliamente aceg
do, es totalmente diferente con el de “diseminacion”, que frecuentemen
se acompafa de imprecisiones. En efecto, el D&G1977 le reconocia
al término muchos significados, por lo tanto, Klein y Gwartney (1991) lc
consideran como la definicion de las diferentes funciones de la disemin
cion. Aun mas, Friedman y Farag (1991), por su parte, observan que h
discrepancia inclusive respecto a la nomenclatura utilizada para descril
los fendbmenos de la diseminacion; los términos varian de una disciplina
otra.Tal situacion evidencia la ausencia de una definicion que sea cor
partida comunmente, que segun Goldbert y otros (1994) conciben con
propiedades de toda disciplina en surgimiento. Estas confusiones y d
crepancias se pueden explicar histéricamente.

La diseminacion del conocimiento, que no es una tematica recient
ha llegado a ser, después de 1980, una de las mayores preocupacione
todos los que se interesan por la difusion de la ciencia y tecnologia, y e
sucedi6 casi simultaneamente con el incremento de las presiones con
nes de una mayor y mejor utilizacién de los conocimientos cientifico
disponibles o de los productos; lo que constituye, dentro de las sociec
des industrializadas avanzadas, una forma de intervencion para atenua
influencia de los problemas sociales sobre la vida colectiva. Dentro ©
esta complementariedad cada vez mas reconocida entre las preocupa
nes relativas a la diseminacion (o la difusion) y aquellas relativas a la ut
lizacion del conocimiento, esta el resultado a la vez de la evolucion de |
sociedades y el desarrollo cientifico y tecnoldgico, como lo subraya Ba
ker (1991). Es la idea, segun la cual debe ser posible, no solamente re
ganizar la tematica de la diseminacion, sino también responder a muct
otras cuestiones que aqui vemos. Se trataria de relaciones entre disem

2 Dissemination and Analysis Group (el Grupo de Diseminacién y Andlisis), establecido er
Estados Unidos para desarrollar las politicas de diseminacién a nivel federal, ha publicado su repc
principal en el afio de 197af, Hutchins, C. L., “A Brief Review of Federal Dissemination Activities
1958-1983" Knowledge: Creation, Diffusion, Utilizatiprol. 11, num. 1, 1989, note 3, p. 25.
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cion y difusion cientifica, o también de las circunstancias relativas a la
razones porque se renueva el interés por las cuestiones de la disemi
cién, o también el grupo de personas interesadas por estas cuestiones.

Entonces, sin entrar en el debate sobre la génesis de las disciplin
también nos proponemos explicar las confusiones, y los desacuerdos, |
rrando su historia reciente a partir de los problemas y preocupacion
sociales que han influenciado su aceptacién con objeto de, por una pai
redondear las posturas, que cristaliza, y por la otra, despejar, a través
la literatura, su comprension y su aportacién en relacioén con el términ
de difusion cientifica.

Il. LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA EVOLUCION DEL PROBLEMA
DE LA DISEMINACION

La diseminacién, como tematica cientifica, participa de demandas s
ciales que tienen su origen en la irrupcion de la modernidad que, al apal
cer después de la Primera Guerra Mundial, va a transformar definitiv
mente el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, se puede, para
América del Norte, trazar brevemente esta evolucién, a partir de los aco
tecimientos de la historia social norteamericana.

La década de los afios veinte marca una nueva fase en la instituciot
lizacion de las ciencias en Estados Unidos. En aquel entonces, las prin
pales preocupaciones consistian en poner la ciencia en provecho de la
solucion de los problemas del desarrollo econémico, entonces conocid
por la sociedad: las recientes (en aquel tiempo) innovaciones educativa
agricolas se difunden directamente a los maestros y agricultores.

Entonces, la diseminacion se orienta al estudio de la transferencia
conocimiento con el objetivo de resolver problemas. Es precisamen
dentro de este contexto cuando en 1929 se crea el President Herbert H
ver's Research Committe on Social Trends que constituye el primer y g
nuino esfuerzo por aplicar las ciencias a las necesidades de la socie
(Backer, 1991). La agravacion de las dificultades sociales después de
acentuacion de la crisis econémica de 1929 empuja al Estado federa
poner en funcionamiento una politica de proteccion social, como lo ates
gua la Social Security Act de 1935 (Lesemann, 1987).

A partir de la consagracion triunfal del rol de la ciencia durante e
curso de la Segunda Guerra Mundial, con el Manhattan Projet de 194
segun Backer (1991) se pone el acento en “los procesos de producc
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del conocimiento, diseminacién y aplicacién”, lo que conducird, despué
de 1945, a una explosion de informacién sin precedente en todos 10s ¢
minios. Este periodo, definido como “la edad de la informacién”, marca
ra la entrada de la radio, después de la television en la vida cotidiana de
poblacion en donde jugardn un papel precisamente, hasta ese momel
desconocido. Es durante este intervalo de tiempo que llega hasta 19
cuando la diseminacién y la utilizacién del conocimiento llegan a ser as
pectos casi complementarios de una misma problematica, la del desar
llo y de la aplicacién de las ciencias. Ciertamente, las preocupaciones
la puesta en practica del conocimiento no eran compartidas, con el misr
interés, en todos los dominios.

Hacia el fin de la década de 1950, los fondos destinados a la inves
gacion y a la formacion superior en general fueron incrementados, ¢
gran parte en razén del avance de la Union Soviética en la conquista ¢
pacial, con el lanzamiento, en 1958, 8pltnik Durante el transcurso de
esta década, y sobre todo durante la siguiente, al recurrir a los medi
de comunicacion masiva, se logra una atencion particular sobre la diser
nacion de la informacion cientifica en los sectores de la educacion, de
salud y de los servicios sociales, de acuerdo con el principio de que |
puede existir un mejoramiento en esos sectores si el conocimiento no
puesto a la disposicidon de los respectivos practicantes. Se trata de L
apertura importante en la concepcion misma del problema, ya que ella |
apertura) condujo a la puesta en practica de instrumentos destinados es
cificamente a fines de diseminacion; lo que ha estimulado (o beneficiad:
el progreso tecnologico relativo al tratamiento, la clasificacion y la locali-
zacion de la informacion. La creacion, entre otros, del Educational Re
sources Information Center (ERIC) en 1963 (Hutchins, 1989) ilustra mu
bien este aspecto. Pero las actividades de diseminacién en esos domin
mas bien parecen limitarse principalmente a la simple difusion de la ir
formacion.

Durante los afios de 1960, el gobierno federal norteamericano hiz
abundantes llamados a los especialistas de ciencias sociales para ap
la elaboracion y la puesta en practica, por los planificadores, de progr
mas sociales en el marco de las politicas de reformas sociales y de lu
contra la pobreza del presidente Lyndon Johnson (Florio et Demartin
1993). Esta condicion de vida que golpea severamente la poblacion r
gra, alimenta el movimiento por los derechos civiles que triunfa con I
promulgacion, en 1964, del Civil Rights Act, después de la Economi
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Opportunity Act. Estas preocupaciones por el bienestar socioeconémic
dan lugar, en los sectores de la salud, de la educacion y de los servic
sociales, a una proliferacion de las actividades de diseminacion que €
tonces apuntan claramente las modificaciones del comportamiento dent
de las poblaciones blancas. Esta nueva dimension de la diseminacion
consecuencia total de un desplazamiento importante de las perspecti
dentro de la puesta en marcha del Estado moderno:

El Estado providencia estadounidense innovaria radicalmente, su interve
cién se saldria de los limites de la estricta proteccidon garantizada por |
seguridad social [...] para avanzar sobre un terreno totalmente nuevo pa
el Estado federal, de la prevencion de la educacion conductual, de la educ
cion politica, de la rehabilitacion, en suma, de la recuperacion econémic:
cultural y civica de las comunidades enteramente definidas por su exclt
sion social (Lesemann, 1987:29).

En este contexto, la diseminacion parte de la ciencia, de la capacid
de la ciencia para proveer a la sociedad de soluciones para afrontar
dificultades que ella identifica. De esta manera, al proveer directamente
los individuos de informacion cientifica establecida sobre cuestiones c
interés colectivo, el Estado busca, de esta manera, dotarse de una cap
dad de movilizacién colectiva, susceptible de lograr las mismas dispos
ciones de los agentes (individuos e instituciones). La diseminacion a qt
se referia por los afios 1950-1960 al mismo tiempo, a los conceptuadol
de politicas, a los practicantes y al gran publico, en el momento, partic
paria de los limites de la legitimidad en la democracia moderna, de par
cipacion. De aqui la reticencia de la poblacion, todavia impregnada de
concepcién del mundo del Estado-nacion, frente a las campafias medic
zadoras en el sector de la salud (AHCPR, 1995). El fracaso, que llega
aun al jaque de estas iniciativas de diseminacién, conduce por los afios
1970, a las investigaciones sobre el método de utilizacion de los rest
tados de las investigaciones subvencionadas por los fondos publicos. .
multaneamente, las aportaciones marketinginfluencian las activida-
des de diseminacién que se orientan, poco a poco, hacia diferent
objetivos publicos: investigadores, universitarios, planificadores y dife
rentes grupos de beneficiarios.

Con el tiempo, la diseminacién se convierte en un proceso suficier
temente complejo a diferentes niveles (Hutchins, 1989), que atrae el il
terés de varias disciplinas, en razon de la importancia de los medios d¢
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tinados por las diferentes agencias federales y la importancia social de
tematica Durante este periodo, las investigaciones sobre la diseminacic
se preocupan de abarcar los mecanismos de adquisicién, de asimi
cion y de utilizacion de la informacion; asimismo, de las caracteristica
de la adopcion de la innovacion, de los conductos de intercambio, y ¢
todo aquello que favorezca el nuevo conocimiento o informacién y qu
pueda conducir a un cambio de actitud dentro de los grupos objetivos (A
CPR, 1992).

La recesidn que pesa mas y mas sobre la economia hace entrar del
del funcionamiento de la administracion, durante la segunda mitad de es
mismo decenio (1970), la nocion de deber de rendir cuentas del uso
los fondos publicos. Los fondos destinados a la investigacion y a las ac
vidades de diseminacion no se escapan de esta tentieagiaesion por
probar que estas iniciativas se han conducido correctamente al mejol
miento de los servicios y a la solucion de los problemas identificados de
lugar a las evaluaciones de los programas. Estos Ultimos juegan el pa
de un mecanismo deed-backdentro del proceso de diseminacion, que
permiten desprender los siguientes principios constantes. En primer lug:
en educacion, las inversiones importantes dentro del programa de diser
nacion no han atraido, por tanto, cambios importantes en las préctic
educativas (M. Kennedy, 1989). Después, dentro del sector de la salud,
resalta que:

el hecho de disponer de los resultados de investigacién también se acomj
fiaria de incertidumbres en lo que toca a la puesta en practica en los paci
tes, en razon del caréacter controversial de los estudios cientificos. Por ot
parte, existirian grandes desigualdades en el cuidado dispensado a los

3 Elinterés federal por la utilizacion del conocimiento durante este periodo vino por tres fuen
tes fundamentales: a) el deseo por un rapido cambio tecnoldgico para estimular en mayor medide
crecimiento econémico; b) el deseo de estimular la transferencia de tecnologia que emerge de la
vestigacion en la defensa y el espacio; c) el deseo de promover la adopcién de las innovaciones
surjan de la investigacion y demostraciones financiadas por las diferentes agencias gubernament
de la salud, la educacion, y los servicios huma@bsBacker, T. E., “Knowledge Utilization, The
Third Wave” ,Knowledge: Creation, Diffussion, Utilizatipmol. 12, nam. 3, 1991, p. 229.

4 J. Larsen (1980) se refiere a las ideas sobre tal tema emitidas por el director de la Natior
Science Foundation, R. Atkinson, en 1978: “En virtud de que el apoyo publico sobre la ciencia no
un derecho, la aceptacion de tal apoyo impone una importante obligacion. Esta es la responsabili
[...] ella [...] incluye una obligacion de explicar al simple publico en términos comprensibles, no sol
el propésito de la investigacién, sino que, generalmente, como va la empresa del cientifico”,
“Knowledge Utilization, What Is It?”"Knowledge: Creation, Diffussion, Utilizatipmol. 1, nim. 3,
pp. 421-442.
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fermos que sufren de manera similar, que refleja una ausencia de certidul
bre, en cuanto al tratamiento el mas apropiado o el mas &ficaz.

El contexto de recesion del fin de la década de los setenta favorec
la llegada de un gobierno de orientaciones muy conserv&darasial
trajo por consecuencias, segun Backer (1991), una reduccion importar
del financiamiento de las actividades de diseminacion, al mismo tiemp
que la eliminacion de muchos programas de los afios de 1960 y de 19
Sin embargo, la persistencia de la crisis econémica que impone a toda
administracion una utilizacion rigurosa de sus recursos, ameén de las cc
clusiones del reexamen de las actividades anteriores de difusion cienti
ca, condujeron, hacia el fin de la década de 1980, a una reorientacion
las preocupaciones de la diseminacion. Esta, ahora, devenga interés sc
el mejoramiento de la calidad, de la pertinencia y de la eficacia de Ic
servicios de la salud, de la educacion y de los servicios sociales, asi co
sobre el aumento de la accesibilidad a las ciudades y a los servicios.
importancia de estas nuevas orientaciones es tal que el Public Health S
vice Set ha sido reformada para crear, en diciembre de 1989, la Agen
for Health Care Policy and Research (AHCPR), cuya vocacion consist
en “estimular la investigacién sobre la diseminacion asi como a empre
der las actividades de diseminacion con el fin de acrecentar lo méas po
ble la utilizacién de los resultados de la investigacion”.

De este modo, se explica el retorno del interés por la diseminaciol
de los resultados de la investigacién dentro de la mayoria de las instit
ciones de Estados Unidos y Canada. La ciencia y la tecnologia parece ¢
han llegado a ser agentes determinantes en la toma de decisiones y er
esfuerzos de racionalizacion del sistema.

5 Adaptacion del pasaje siguiente: “Aun cuando los resultados de la investigacion fueran di
ponibles, la incertidumbre fue engendrada sobre la aplicabilidad de dichos resultados a los pacier
individuales y por el hecho de que los estudios, algunas veces, se contradecian uno a otro. Finaln
te, los nimeros crecientes de areas pequefias de estudios revelaron amplias disparidades en el t
cantidad de cuidado que se necesitaba aplicar a los pacientes con problemas de salud similares, Ic
refleja la ausencia de certidumbre en relacién con tratamiento apropiado o efectivagency
Health and Research (AHCPR)formation Dissemination to Health care Practitioners and Policy-
makers(Annotated, Bibliography), vs Department of Health and Human Services, abril 1992, p. 1.

6 F. Lesemann (1987) para un analisis comparativo detallado de dos periodos que muest
bien el caracter conservador de esta nueva orientatidm, politique sociale americaine: les ann’es
Reagan en perspective

7 AHCPR (1992)pp. cit.,p. 2.
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I1l. L AS POSTURAS ACTUALES DE LA DISEMINACION

La mayor parte de las sociedades industriales avanzadas, actualme
hacen frente a demandas contradictorias. En efecto, con la influencia
una crisis econdmica y fiscal aguda, los Estados tienden poco a pocc
limitar 0 a reducir los gastos que, después de la puesta en marcha de
politicas sociales, no han cesado de aumentar dentro de los sectores d
salud, la educacion y los servicios sociales en razon de las necesidades
la poblacién en donde las formas de solidaridad tradicional han desapa
cido la amplitud de este sistema de servicios y de la talla del Estado q
resulta de las transformaciones que operan durante mas de un siglo, |
conducido a la democracia de las masas. Esto Ultimo se manifiesta prin
palmente por el rol creciente de los medios de comunicacion masiva en
difusion de la informacién y en la comunicacion social que permite este
blecer lazos entre los diferentes actores sociales y por una mayor dem:
da de patrticipacion en los procesos de decision.

Pero, tratandose del desarrollo econémico o del funcionamiento pol
tico y social, la ciencia y la tecnologia, en la actualidad, parecen indispe!
sables. Tomando en cuenta el origen de las innovaciones que mejoral
empeoran las condiciones de vida de la poblacion, la actividad cientific
se impone como un componente esencial del proceso de decision, .
como de su aplicacion. De esta manera, en el mundo contemporanec
decision, en términos generales, se manifiesta como un proceso de
gran complejidad. Porque, a los valores y a las creencias se adicion
cada vez mas, elementos técnicos en la vida cotidiana. Por ejemplo, er
plano médico, la mejoria de la calidad de los servicios, la eficacia y |
adecuacion de los cuidados para la gran mayoria de pacientes y de
colectividades, son un efecto directo del desarrollo de la ciencia y de
tecnologid La difusién de los resultados de la investigacion a la comuni:
dad de investigadoresasi ha llegado a ser una condicion de la vida coti-
diana de estas sociedades.

Actualmente, no es suficiente simplemente informarse del progres
de la ciencia, es necesario también comprenderlo e integrarlo como pa

8 En el sector de la salud, de la educacién y de los servicios sociales, la nocién de tecnolo
comprende a todo lo que se refiera, entre otros, a los medicamentos, los equipos, las directivas o
procedimientos.

9 Es, dentro de esta perspectiva, que se cred, en el afio de 1972, en los Estados Unidos
Office of Technology Assessment (OTA) destinada a informar al Congreso de los efectos materiale
bioldgicos, econdmicos, sociales y politicos de las innovaciones tecnolégicas.
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del objetivo de la accion. El uso “generalizado” de informacion cientifice
puede contribuir, por una parte, a permitir una mas grande eficacia d
sistema, al proveer la informacién pertinente para la elaboracion de I:
politicas y de los programas, y por otra parte, para proveer a los ciudac
nos al favorecer una mayor participacion a las decisiones publicas y ul
organizaciébn mas autébnoma de su vida personal. Asi, el esfuerzo pe
reunir cada uno a su nivel implica el dominio de los elementos de la c
municacion como un factor estratégico. ¢ En donde mejor conviene la c
seminacion a las preocupaciones en cuestion?

IV. OBJETO Y CONTENIDO DE LA DISEMINACION

La diseminacion comprende un conjunto de actividades que reagr
pan no solamente la difusién de la informacién o del conocimiento, sin
también su integracion y su puesta en practica a nivel de diferentes gt
pos de objetivos de la poblacién. Por lo tanto, es un proceso en cuyo Ci
so intervienen mecanismos de adquisicion, de asimilacion y de utilizacic
de la informacion transmitida y que conduce a cambios a nivel de activ
dades, de procedimientos de tratamiento y de politicas administrativa
Esencialmente, la diseminacién siempre se refiere a problemas espec
cos, pero de interés fundamental, en el sentido de que se trata de cues
nes que comprenden los principios a partir de los cuales las personas
ganizan sus vidas.

V. LOS COMPONENTES DE UNA ACTIVIDAD DE DISEMINACIOR?

Una actividad de diseminaciéon comprende generalmente cuatro cor
ponentes: el mensaje o contenido, la poblacién relativa, los medios de
fusidn y los vehiculos, las estrategias.

Los consumidores o beneficiarios que incluyen a la vez los indivi-
duos vy las diversas asociaciones en las cuales ellas se reagrupan en

10 Para desarrollar esta parte nos hemos inspirado sobre todo en las obras de Kleiny M. Gwe
ney, “Charting The Education System, where we are and whre go from here”, Knov@leskgen,
Diffusion, Utilization vol. 12, ndm. 3, 1991, pp. 241-265, y de Patient Outcomes Research Team
(PORT) que es una division de la Agency for Health Care Policy and Research (AldCER);
berg, H.et al, “Deliberations on the Dissemination of PORT products: Translating Research Fin-
dings into improved Patient Out comeMledical Care
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cién de servicios o productos que les son destinados o de los problema
preocupaciones que les son comunes.

Los profesionales o practicantes de la salud, de servicios sociales
de la educacion, comprenden todos aquellos que aplican, en grupo o in
vidualmente, las directivas o medidas, las politicas y programas que i
troducen a su nivel respectivo la innovacion en cuestion. También entr:
en esta categoria las asociaciones profesionales y sindicales, las insti
ciones de formacion de diferentes grupos de practicantes involucrados
la innovacién respectiva.

Los diferentes tipos de industrias que funcionan en el sector respec
vo pueden ser industrias o electrdnicas en el dominio en cuestién, indL
trias que suministran servicios de gestion u otros, administraciones o
compafias de seguros de enfermedades profesionales y otras.

Los gestores de politicas incluyen, por ejemplo, todos aquellos qu
conciben o desarrollan las politicas o los programas, u otra vez, aquell
que controlan su puesta en practica. En virtud de que generalmente ellos
encuentran en ministerios o servicios situados en diferentes niveles de
administracion (federal, provincial o municipal), hay un riesgo, segun Kleir
y Gwaltney (1991), de fragmentacion o de ausencia de comunicacion ¢
la actividad de diseminacion. Tal situacion puede impedir que cada niv
extraiga experiencia de la otra u ocasionar tensiones en el proceso.

Los investigadores de revistas cientificas 0 semiespecializadas, y s
bre todo de aquellos periddicos de gran tiraje, de la televisibn y de la r
dio, especialistas de la comunicacion, juegan un importante rol dentro d
conjunto del proceso, ya sea para facilitar los intercambios entre las dif
rentes categorias o ya sea para poner en relieve los matices que dentre
la puesta en forma del mensaje contribuyeron a la aceptacion de la inr
vacion (Winkler y otros, 1985).

Los medios de difusiéon, asi como los vehiculos de diseminacién, ocl
pan, ambos, la misma funcion de transmision hacia los objetivos popul
res, pero de manera diferente. Se puede reagrupar los medios en dos
pos: 1) Los medios impresos que comprenden: el correo, los periédic
especializados, las revistas cientificas, los cotidianos de gran tiraje y I
periodicos. 2) Los medios electronicos que incluyen la radio, la televisié
y las tecnologias de la informacion (Thue poseen computadoras y

11 Sobre mas detalles sobre la posibilidad de las IT, ver Milio, N., “New Tools for Community
Involment in Health” Health Promotiorinternational 7(3), 1992, pp. 209-227.
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otros tipos de comunicacion, unidas entre otrasrgmtem cable o satéli-
te, permiten la emisién y la recepcion de informacion, en fin, de las bast
de datosrfiedline Agedling Eric) y losCD/Roms

En lo que toca a los vehiculos de diseminacion, ellos constituyen el
mentos de gran importancia, ya que encarnan la innovacion como tal y
confieren una suerte de permanencia. Ellos son: los productos (manual
medicamentos, equipos), las politicas, los programas, las préacticas (|
procedimientos o0 modos de ensefianza y de administracion); en fin, |
actividades de informacion publica por los medios mencionados anterio
mente. Ellos se conocen en la literatura por la exprediva PS.12 El
cuarto componente reagrupa el conjunto de estrategias que son iniciati\
desplegadas de manera articulada y planificada a fin de alcanzar los ok
tivos establecidos por una actividad de diseminacion. Las estrategias g
pueden ser de caracter formal, informal o mixta tienden a persuadir a
poblacion respectiva a hacer suya la innovacion en cuestion.

Las estrategias varian también de acuerdo con la categoria de los «
jetivos publicos.

VI. LAS FUNCIONES DE LA DISEMINACION

Klein y Gwaltney (1991) distinguen cuatro funciones dentro del siste
ma de diseminacién en la educacion: la difusgjmgad, la oferta de al-
ternativas ¢hoice, las actividades de intercambigx¢hangg la utiliza-
cién (mplementation or Knowledge utilizatiprEstas funciones evocan
los mecanismos corrientes de un sistema de mercado.

La difusion consiste en una transmision unilateral a través de diferer
tes tipos de medios a fin de compartir lo mas posible la informacién. Ell
se basa en criterios como la innovacion, la utilidad, la actualidad y la ef
cacia que tiende a garantizar la calidad del mensaje.

El ofrecimiento de alternativas busca responder adecuadamente a
demanda de informacion especifica ocasionada por la difusién. Las |
bliotecas, los centros de documentacion y de informacion, las bases
datos y los diversos tipos de publicacion estan destinados a contribuir
este objetivo. Porque se trata de operar de cierta manera que los difer
tes objetivos publicos puedan satisfacer su busqueda de conocimien
sobre determinada materia segun sus propios modos de adquisicion. E

12 Ver S. Klein y M. Gwaltney (1991p. cit
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funcién, que se beneficia del desarrollo actual de las tecnologias de la |
formacion, permite llegar a la demanda segun su disponibilidad.

Las actividades de intercambio comprenden las interacciones de tif
formal e informal y pueden ser multidireccionales. Son, por ejemplo, la
conferencias, los grupos de discusion, etcétera. Esta funcion facilita
creacion de redes de intercambio que a su vez crean entre la gente ir
racciones que asi contribuyen a convertirla en mas aptas y mas confiab
en sus iniciativas.

La utilizacion o la puesta en practica, que tiende a modificar las act
tudes y los comportamientos de las organizaciones, asi como de los in
viduos, consiste en aumentar el uso del conocimiento y de la informacic
adquirida. Para hacerlo, se recurre a diversas estrategias, entre otras, ¢
tividades interpersonales propicias a cambiar las préaéticas.

VII. L AS ETAPAS DE LA DISEMINACION

No se dispone, verdaderamente, de literatura sobre los mecanism
gracias a los cuales las compafiias de informacion pueden acarrear
cambio de comportamiento. De todas maneras, las etapas conducer
cambio de actitudes descritas por M. Kennedy (1989), para llamar es
vacio. En principio, el autor sostiene que en el transcurso de una campe
de diseminacion, las modificaciones de comportamiento no resultan d
aumento cuantitativé del conocimiento sino, sobre todo, del cambio a
nivel de la forma de adquisicién del conocimiento.

Las cuatro etapas descritas son: la toma de conciencia, la compre
sion, el compromiso y el cambio del comportamiento.

La toma de conciencia es el hecho de reconocer, por la poblacién r
lativa, que existe conocimiento establecido cientificamente sobre los pr
blemas que enfrentan.

13 Sobre este aspecto, Backer (1991) hace notar las seis estrategias principales que generaln
te son reconocidas por ser eficaces: los contactos interpersonales, la representacion conceptual
manera en la cual la innovacion a implantar sera introducida, la consulta externa, una informacit
accesible y comprensible para el usuario, ya sea individual o colectivo, en fin, la participacion d
usuario potencial. Ver “Knowledge Utilisation. The Third Wavi€hpwledge: Creation, Diffusion,
Utilization, vol. 12, nim. 3, pp. 225-240.

14 Esta cuestion de la “cantidad del conocimiento” marcé las encuestas sobre la diseminaci
en la década de 1960. Se puede observar esta preocupacion dentro de la fraseologia de los report
investigacion. Para ver algunos ejemplos de esta nocion ver Feldman, Jabeissemination of
Health Information Chicago, Aldine Publishing Company, 1966, pp. 126, 132, 146 y 167.
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El paso de la toma de conciencia a la comprension se hace a traves
la repeticion continua de la informacién inicial, con datos siempre renc
vados, con la expectativa de producir cerca de los objetivos populares
una recepcién intelectualmente activa, de esa manera, desencadena
los procesos de asimilaciéhLa etapa que va de la comprensién al com-
promiso consiste en la transformacidén de una apreciacion intelectual d
problema a una apreciacion emocional que, al desarrollarse a través de
interacciones sociales, conduce a una toma de posicion en favor de ide
nuevass® El cambio dentro del comportamiento implica, en principio, la
bldsqueda activa de informacién de cardcter mas técnico, pues se trata
adoptar nuevas actitudes. Es aquella que las diversas posibilidades de c
portamiento o de estrategia presentada durante una campafia puede s
de linea para la adopcién de una nueva practica. Pero, como seg
Kennedy (1989), no existe dentro de cierta poblacién un sincronism
comparable a la de un mecanismo perfectamente pulido, una campa
de diseminacion requiere un proceso de larga discusion que recurra
multaneamente a estrategias multiples, de manera que permita a los in
viduos miembros de los grupos correspondientes llevar adelante, a su |
Mo, sus gestiones personales en relacién con los problemas concretos.

Existe un orden secuencial dentro del proceso que conduce a la pu
ta en marcha de la aplicacion del conocimiento o de la informacién a trz
vés de las actitudes y las précticas. La eleccion de comportamientos alt
nativos no se puede producir sino después de haber tomado la decision
actuar en ese sentido; en tal caso, la decision (que no tiene que ver ¢
una actitud de seleccidn) supone la aceptacion y la pertenencia a los pr
cipios que la fundamentan.

VIIl. L OS OBSTACULOS A LA DISEMINACION

La complejidad de la diseminacion se refiere no solamente a la mult
plicidad de las disciplinas que hay que tener en cuenta, sino también a
variedad de la composicion de la poblacion relativa.

Esta comprende categorias que constituyen mundos muy diferente
en plan profesional, con respecto a sus preocupaciones, sus reglas de

15 “La gente precisamente no escuchd las noticias -ella consideré un significado, la reunion,
digiri6”. Ver Kennedy, M., “Response, Studying, Smoking Behavior to learn About Dissemination”,
Knowledge Creation, Diffusion, Utilizationvol. 11, nim. 1, 1989, p. 109.

16 Para mostrar la importancia de las interacciones sociales, M. Kennedy escribe: Ver texto.
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cionamiento, en tanto que cuerpos o beneficiarios. Sus atributos socia
y sus caracteristicas demograficas, geograficas y sicoldgicas se combir
para crear, a su vez, otro segmento especifico de la poblacién. Son tar
los grupos diferentes que es necesario reagrupar, para enfrentar a un |
blema, a todos sus compuestos junto con las instituciones necesarias.
duda, esto explica el caracter esencial de la comunicacidn en la intere
cidn entre las diferentes categorias de actores (Battista y otros, 1994), ¢
son aqui los investigadores los que conciben las politicas, los practica
tes, los periodistas, los beneficiarios y los representantes de la industr
Pero las dificultades que encuentra la diseminacion son de caracter tal
técnico como de comunicacion.

Los obstaculos de comunicacion se refieren a los limites de la dift
sion y de los resultados de los investigadores o de nuevas ideas a hivel
los investigadores, de los generadores de politica, de los practicantes,
periodistas, los beneficiarios y de la industria.

Lo mismo, si el problema en el origen de la actividad de disemina
cion es comun al conjunto de los actores, el producto a diseminar par
casi siempre, de los investigadores, lo cual ha conducido a la adquisici
de formas de lenguaje adecuadas para los cientificos. De esa manera,
reportes de investigacion se muestran impropios para otro tipo de public
o0 bien los investigadores son, cada vez mas, responsables de poner en
nocimiento los resultados de su investigacién, simbolos mismos de
identidad profesional, al publico, en donde ellos casi han perdido el cod
go idiomatico. Este es, en gran parte, el origen de las dificultades de c
municacion entre los investigadores y el objetivo publico.

El meollo del proceso de diseminacion es la cuestion de la relacié
entre los investigadores y los gestores de las politicas. Asi, los investig
dores y los gestores de politicas parecen como dos grupos separados
evolucionan paralelamente y que tienen pocos puntos de contacto, y
consecuencia un nivel muy endeble de comunicacion entre ellos. Para ¢
plicar esta situacién que constituye un obstaculo a la utilizacion de Ic
datos de los investigadores, Battista (1992, 1994) insiste sobre la espec
cidad del ejercicio mismo de cada uno de los dos tipos de actividad.

En efecto, al contrario de la investigacion cientifica, la elaboracién d
programas y de politicas implica no solamente la puesta en practica, si
también la integracion de varias dimensiones que frecuentemente s
contradictorias. Ademas, una de esas dimensiones, la informacién cien
fica, es de naturaleza probabilistica, entonces los gestores y los que de
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den las politicas deben, para cumplir con su trabajo, reducir al maxirr
los elementos de incertidumbre. De ahi los tres tipos de obstaculos con
derados como inherentes a la elaboracion de politicas: las ambigleda
relativas a la vez a los valores sociales y a la informacion cientifica qu
es necesario incorporar en un todo; los mecanismos de adquisicion,
integracién y de asimilacion, segun los cuales proceden los gestores de
politica, y la naturaleza misma del conocimiento cientifico (Hammond \
otros, 1983).

Pero, para Knott, Wildausky (1980) y C. Weiss (1983), asi como par
Florio y DeMartini (1993) la utilizacion de la informacion dentro del pro-
ceso de decision y de elaboracién de politicas estd cada vez mas influ
ciada por “la ideologia” y “los intereses” de los gestores de politicas.

El reto de la relacion investigadores-practicantes consiste en enco
trar un medio de intercambio funcional para que los pacientes o los cliel
tes se puedan beneficiar del impacto de los mas recientes descubrimien
sobre atencion o los servicios que ellos recibirian, para mejorar la prac
ca. A este nivel, las tecnologias de la informacién constituyen un med
prometedor para compensar ciertos limites de las revistas, como los ret
dos en la publicacién de los ultimos desarrollos de la ciencia, la pobre:
en las referencias y la dificultad para los practicantes por identificar |
informacion apropiada a sus necesidades.

Ciertas formas de difusion, muy cémodas para los investigadores, r
presentan, segun Funk y otros (1989), ningun interés para los profesior
les de la préactica. Es el caso, por ejemplo, de las conferencias. Sol
todo, hay una gran variedad de temas cuyas aseveraciones no tienen |
guna relacioén con la practica. Esta dispersién no permite, absolutamen
a los practicantes, tener una nocién coherente de las investigaciones
curso en cada uno de los dominios abordados.

En seguida, ademas del nivel de lenguaje muy técnico, los textos pr
sentados, no habiendo sido, frecuentemente, objeto de evaluacion pre
por otros cientificos, los practicantes no pueden mas que recurrir a su p
pia competencia para juzgar sobre su cualidad.

Los periodistas y los medios de comunicacion frecuentemente son I
principales intermediarios entre los cientificos y el gran puablico; asimis
mo, algunas veces entre los gestores de politicas que dependen de su
ceso a la informacion cientifica susceptible de influenciar sus decisione
Aqui nos encontramos con la confiabilidad de la informacién transmitida
lo cual se identifica generalmente como el obstaculo mayor en la diserr
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nacion, en razén del proceso de reformulatidntre los obstaculos en-
contramos:

1) la competencia entre los periodistas y sus agencias por poder “I
grar la noticia” que deforma, algunas veces, los reportajes;

2) lainsuficiencia o la inexistencia de criterios por parte de los medio
de comunicacion y los periodistas para evaluar el umbral de valide
de un reportaje o de un relato cientifico;

3) La competencia que se libra entre los centros médicos, los inves
gadores y las empresas de biotecnologia (Winsten, 1985).

El otro obstaculo mayor a la diseminacion reside en la diversidad d
beneficiarios, segun sus caracteristicas demograficas, geograficas, si
graficas que conjuntamente definen los segmentos del mercado. Esta
versidad se debe tener en cuenta, necesariamente, a fin de responder ¢
objetivos de la poblacion. Asi, generalmente los segmentos del merca
difieren, lo mismo en su utilizacion de los medios. Este es un aporte de
mercadotecnia social en la diseminadihas industrias farmacéutica,
biotecnoldgica y otras pueden ser un obstaculo en un proceso de disel
nacién cuando sus intereses estén en juego. Es el caso cuando hay pr
biciones de publicacién parcial o completa de los resultados de la inves
gacion financiada, parcial o totalmente, por la industria (este problem
cae dentro de las preocupaciones relativas a la propiedad intelectue
También se puede tratar, por ejemplo, de resultados que corresponc
muy directamente a las expectativas de la industria (como sucede algur
veces en el sector del tabaco o de la quimica) que pone, asi, en cuestic
miento, el valor mismo del estudio. También las dificultades pueden prove
nir de las politicas en vigor en las empresas que administran centros
salud o de servicios sociales, por razones de limites financieros.

Los obstaculos técnicos son inherentes al sistema de diseminacic
Ellos poseen lagunas ocultas por los sistemas puestos en marcha con
fin. Segun Friedman y Farag (1991), estas lagunas dependen, princip
mente, de la comprension inicial de las cuestiones de diseminacién y
utilizacion de la informacién y pueden ser debidas a la ausencia de dat

17 A. S. Petraff (1984) la reformula como “el resultado del trabajo sobre toda informacion a fin
de adoptarla a un tipo de destinatario preciso en funcién de una accién detern@hdtz&miolo-
gie de la reformulacion en el discurso cientifico y técnit@hgue Fracoisgevol. 55, nim. 64.

18 Ver. E. Youngle marketing social
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acumulados o de fundamentos teoricos explicitos en la investigacion s

bre

la diseminacién o aun del caracter multidisciplinario de estas invest

gaciones. Por estas razones, es posible que algunas politicas hayan :
elaboradas a partir de informacion inapropiada e incompleta, lo cual r
traera consecuencias en la concepcion y la puesta en practica de las e
tegias de diseminacion.

1)

2)

3)

Estos obstéculos técnicos son de tres tipos:

Las lagunas estructuralestr(ictural gap¥ relativas a los limites de
los procedimientos y de las tecnhologias concebidas para organizat
recuperar la informacién por diseminar. Cuando el conjunto de infor
macion disponible relativo a un tema de diseminacion no es acces
ble, esto limita el proceso ulterior de localizacion y de utilizaciéon. En
este rengldén se mencionan: a) las lagunas de definicion; b) las lag
nas en la organizacion de la literatura; c) las lagunas de clasificacio
la inutilidad de palabras claves para poder cubrir toda la literatura €
el dominio indicado.

Las lagunas de operaci@rdcess gapsdebidas a fallas en el trata-
miento de la literatura sobre la diseminacién, o a procesos mecan
graficos de ensamblaje empleados con tal fin. Este tipo reagrupa:
las lagunas en la constitucion de bases de datos;agresioning
gap, que se dan cuando los reportes de investigacion no figuran e
la literatura porque no han sido el objeto de una evaluacién por st
partes; c) la ausencia de sintesis para un buen nimero de docum
tos disponibles; d) las lagunas en las politicas de los archivos.

Las lagunas relativas al impacto de la diseminagimapact gapy

que se refieren a la ausencia de informacion sobre cuestiones impt
tantes como la de saber quién utiliza el conocimiento diseminadc
cual es su impacto social, etcétera. Ellas incluyen tambiénre) el
adership gapla lectura es generalmente considerada como la pre
misa fundamental de la diseminacion; sin embargo, no se conoc
verdaderamente los factores que la influyen; balesnatives gap

el reconocimiento de la influencia real de los medios de difusion al
ternativos como los medios de comunicacion masiva, las tecnolc
gias de la informacidn, las actividades de perfeccionamiento profe
sional; c¢) elcognition/behavoir gapla adquisicién de un producto
no implica el desarrollo de las capacidades que requiere; gplas
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vernment policy gap®! papel del poder politico en la promocion de
la diseminacién todavia permanece poco documentado.

Los obstaculos de comunicacion y los obstaculos técnicos ilustran
complejidad de una campafia de diseminacién y el grado de minuciosid:
necesario para establecer los elementos y elaborar las estrategias. En
ces, llega a ser evidente que si existe un conjunto de reglas comune
toda actividad de diseminacion, no seria posible tener recetas aplicabl
a todos los casos. Pues, cada campaiia es diferente de tal manera que
no aplica los mismos principios de la vida, no hace alusion siempre
mismo publico, no se refiere a un problema idéntico.

En consecuencia, cada iniciativa de diseminacion debera recurrir
estrategias y a medios apropiados a la configuracion especifica de sus ¢
mentos. Por lo cual, ella no debera enfrentar al mismo conjunto de obst
culos y de dificultad.

IX. LA DISEMINACION Y LA DIFUSION CIENTIFICA

Es un tipo de difusion cientifica de todas maneras distinta de las otr:
tres, que son: la comunicacion cientifica, la vulgarizacion y la transferer
cia de conocimientos. En efecto, la comunicacion cientifica (CC) que s
refiere a los mecanismos de produccién, de intercambio, de circulacién y
adquisicion de conocimiento al interior de la comunidad de investigadore
se encuentra en la base de todo proceso de difusion cientifica.

La vulgarizacion cientifica (VC) consiste en una actividad de difu-
sion del conocimiento ya producido y en la circulacion en el interior de I:
comunidad cientifica con destino a un gran publico que dispone previ
mente de un minimo de cultura. La vulgarizacion, entonces, es el med
por el cual los resultados del trabajo de la comunidad de comunicacic
cientifica llegan al gran publico por medio de una reformulacién a nive
de los medios de comunicacion masiva, a menudo justificado por las dif
rencias de lenguaje entre los cientificos y los profanos.

La transferencia de conocimiento (TC), al contrario, procede de un
demanda o de un problema a resolver expresado formalmente. Ella s
se refiere a un conjunto definido de conocimientos que finalmente se di
ge a modificar 0 a mejorar una cierta situacion. En el plano de su funci
namiento, el contacto se establece directamente entre los investigadore
el pablico usuario.
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Por lo tanto, se puede definir la transferencia de conocimiento com
todo desplazamiento de conocimiento o de competencias fuera de su n
dio original con la finalidad de responder a cuestiones o situaciones pr
blematicas en el medio de recepcion.

La comparacion de estas descripciones muestra bien que la disemir
cion es un proceso mas general o de una mayor envergadura que la col
nicacion cientifica (CE), la vulgarizacion (VC) o la transferencia del co-
nocimiento (TC). En efecto, ella los integra. Entonces, ella no puede s
considerada como sindnimo de una u otra de sus formas. En este senti
existe el término de difusion cientifica y el de diseminacion, una diferen
cia de naturaleza y nivel. Entonces el primero es una nocién de carac
genérico que puede designar tanto la diseminacién como la comunicaci
cientifica, la vulgarizacion y la transferencia de conocimiento; la disemi
nacion aparece mas como una nocién integradora donde se articulan
VC y TC en tanto que especies de un fendmeno de comunicaciéon m
general.

X. CONCLUSION: PERSPECTIVAS DE LA DISEMINACION

El interés por la diseminacion o por una difusion cientifica amplia
nuestras perspectivas de cambio, tanto en el pasado como actualmente
las sociedades industrializadas avanzadas. Ello confirma que la investic
cion cientifica ha adquirido un papel muy determinante en el conjunto ¢
funcionamiento de estas sociedades, y particularmente en las relacior
entre la politica y los ciudadanos, que son opuestas a una situacién aut
taria o elitista de los principios politicos que rigen estas relaciones en
época del Estado-nacion. Esta tendencia parece manifestarse particul
mente en las presiones que se ejercen de todas partes sobre los inves
dores a fin de establecer una relacién semidirecta ente el publico y I
resultados de su investigacién. Este cambio tiende a renovar la problen
tica de la vulgarizacion, al ejercer una presion sobre los mecanismos i
ternos de la comunicacion cientifica, o que incita a cuestionar las formg
actuales sobre las cuales se basa la autonomia de la comunidad cientifi

La diseminacion, cuya importancia crece dia tras dia, abre la via
una mayor generalizacion de la racionalidad cientifica. En efecto, ell
participa activamente a causa de la fuerza de los medios de comunicac
contemporanea (en los cuales la accesibilidad ha llegado a ser un elem
to importante para las bases mismas de la democracia moderna), de la
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tegracion del gran puablico a la cultura cientifica y tecnolégica. Ella es u
vehiculo privilegiado de difusion de valores que caracterizan estas soci
dades industriales: un papel positivo de cambio continuo, desarrollo
apropiacion del nuevo conocimiento, responsabilidad accesoria del inc
viduo en su busca de autonomia.
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