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INTRODUCCION

1. Lapropiedad intelectual suele considerarse como unaramaocultadel Derecho. Se
caracteriza por su complgidad y, hasta hace poco, ocupaba un area un tanto delimitada dentro
del derecho de la cual no se tenia un conocimiento profundo. Su carécter intrincado se debe a
que trata cuestiones intangibles, como por g emplo ideas, conceptos, lareputacion y las
expresiones culturales, entre otros. Todos estos el ementos deben ponerse en relacion con
otros de existenciafisica, a saber, bienes tangibles, como por g emplo vehiculos,
embarcaciones, equipos, articulos de uso doméstico y bienes inmuebles, como las extensiones
detierras. En principio, laaplicacion del derecho abienes tangibles y fisicos entrafia una
menor dificultad que en el caso de bienes intangibles e inmateriales expresados en formade
propiedad.

2. Laerade conocimiento, lainformacion y latecnologia ha conferido ala propiedad
intelectual unamayor relevanciaen todo el mundo. Actuamente, se ponen més derelieve el
valor y laimportancia de las cuestiones rel ativas a la propiedad intel ectual en todos los
ambitos sociales, pero especialmente en el comercio, laindustriay el plano socioeconémico.
Ello, asu vez, contribuye, o puede contribuir, a una mayor divulgacion del derecho de
propiedad intelectual en la sociedad en general. Todo ello debe conducir a que la propiedad
intelectual se convierta en una esferadel Derecho ampliamente difundiday conocida en aras
de su adaptacién alos avances de la economia, tanto en el ambito nacional como en €
internacional.

3.  Gran parte de los problemas que acucian actualmente ala aplicacion y la g ecucién del
derecho de propiedad intelectual radica en e hecho de que € avance en los conocimientos
generales del derecho no ha sido parejo con €l aumento de laimportancia del derecho de
propiedad intelectual. Aungue la contribucion de la propiedad intelectua en el marco
econdmico resulta cada vez més notable, €l derecho de propiedad intelectual se ha quedado
rezagado y no haterminado de llegar a gran publico. Corresponde alos custodios del
derecho de propiedad intelectual promover la popularizacion del derecho de propiedad
intelectual con objeto de que se gjuste a paped econdmico de la propiedad intelectual en €
presente contexto econdémico mundial. De este modo, se puede contribuir alaresolucion de
problemas que constituyen una grave rémora parala aplicacién del derecho de propiedad
intelectual y que se tratan a continuacion.

ESTUDIO DE CASO: SUDAFRICA

4.  Sudéafricaes un pais con una sociedad caracterizada por elementos tipicos del Primer y
del Tercer Mundo. Disfruta de muchos de los avances de un pais desarrollado, pero, al mismo
tiempo, debe hacer frente a gran niUmero de problemas propios de un pais subdesarrollado.

De hecho, podria considerarse como una representacion a pequefia escala de todo € planeta
en la que conviven paises ricos y pobres con una concomitante y profunda brecha entre los
privilegiados y los desfavorecidos desde un punto de vista econdmico. Por consiguiente,
resulta conveniente tratar algunos de los problemas que impiden la observancia del derecho de
propiedad intelectual examinandolos en e contexto de la sociedad sudafricana.

5.  Sudéfrica cuenta con unalegislacion desarrolladay sofisticada en materia de propiedad
intelectual comparable con cualquier otradel mundo. Del mismo modo, serige, en principio,
por un ordenamiento juridico elaborado y eficaz dotado de una estructura que propiciala
aplicacion efectivay eficaz delasleyes. Laprofesion juridica, y en particular lagque
concierne ala propiedad intelectual, es una disciplina que ofrece un elevado grado de
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preparacion y competencia; asimismo, cuenta con todos |os conoci mientos especializados
necesarios para promover la observancia eficiente y efectivade lalegisacion. Todo ello
puede enmarcarse dentro de una sociedad del Primer Mundo. Con todo, al examinar € papel
gue desempefian | as caracteristicas de la sociedad sudafricana tipicas de un pais del Tercer
Mundo, se pone de manifiesto la escasez de recursos financieros y lafalta de aptitudes y
conocimientos en materia de administracién, sobre todo de mecanismos adecuados, para
garantizar € correcto funcionamiento del sistema. A ello cabe afadir |a pobreza generalizada
en la que se ven inmersos amplios sectores de la poblacion, lo cual implica que muchas
personas no cuenten con la solvencia econdmica necesaria para utilizar 1os sistemas
establecidos mediante la legislacion para € beneficio de las personas y, en particular, delos
titulares de propiedad intelectual. En consecuencia, |a propiedad intelectual seinterpreta
como un privilegio de los econdémicamente pudientes y, de hecho, supone unatraba para que
un sector més amplio de la poblacion, formado, concretamente, por personas que no cuentan
con recursos econdmicos suficientes y las desfavorecidas anteriormente, tenga acceso a
oportunidades en el ambito econdmico. Las personas sin recursos econdémicos, que confian
en el comercio no estructurado como modo de subsistencia, ven enfrentados sus intereses con
los de las personas adineradas que abogan por |a observancia de |os derechos de propiedad
intelectual con arreglo a un sistemajuridico que, en virtud de sus repercusiones financieras,
parece haberse concebido paralos miembros ricosy privilegiados de la sociedad.

UN CIRCULO CERRADO

6. El desafio del sistemajuridico, y méas concretamente del régimen de la propiedad
intelectual, es cambiar € fondo y laforma de esta interpretacion.

7.  Hoy endia, en Sudéfrica, los profesionales del derecho de propiedad intelectual estén
altamente cuaificados. Un abogado que g erza como procurador especializado en patentes
debe contar con unatitulacién en ingenieria o cualquier otra especialidad técnica, lo cual
implica haber cursado estudios en una universidad (normalmente a tiempo completo) durante
tres o cuatro afios. A continuacion, el aspirante a abogado en patentes debe obtener un titulo
de posgrado de especializacion juridica que requiera unainversion de tres afios de estudio, por
lo que e periodo minimo de formacién abarca un total de seis afios. Unavez satisfechos los
requi sitos académicos necesarios, el aspirante debe unirse a un despacho de abogados con €
fin de redlizar précticas sobre derecho en materia de patentes y transcurrir un periodo de dos
anos en calidad de pasante ala par que se preparay aprueba el examen de admision a colegio
de abogados con objeto de satisfacer los requisitos formativos para el correcto gjercicio dela
abogacia. Ademas, deberarealizar un riguroso curso de cuatro afios de duracién ala
finalizacion del cual contara con la preparacion y lalicencianecesarias parad gercicio dela
profesion. Como resultado, una persona puede invertir hasta 12 afios de estudio y préctica
intensivos con lafinalidad de prepararse para g ercer como abogado en materia de patentes.
Parallevar atérmino estalabor de formacion, son necesarios dedicacion y disponer de
recursos financieros suficientes. En consecuencia, € nUmero de personas que pasan por este
proceso no es muy numeroso. Asimismo, el individuo que realiza unainversion detiempo y
recursos de estas caracteristicas, suele establecer unos honorarios el evados, hasta cierto punto
justificables, por la prestacion de sus servicios. De ahi, que € grupo de abogados
profesionales en materia de patentes cualificados actual sea relativamente reducido y que, en
virtud de las leyes econdmicas de la oferta'y la demanda, sus integrantes aboguen por €l
establecimiento de unos honorarios el evados por |a prestacién de servicios juridicos en
materia de propiedad intelectual. Esta situacion se ve agravada por €l hecho de quela
creacion de lainfraestructura necesaria para €l gjercicio de la profesion de abogacia en €
ambito de la propiedad intelectual conlleva, en la actualidad, el desembolso de grandes sumas
de dinero.
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8.  El caso de Sudafrica presenta la caracteristica de que € gercicio del Derecho
concerniente ala propiedad intelectual es |levado atérmino por un pequefio grupo de
profesionales que cobran unos altos honorarios; por consiguiente, dicha situacion se asemeja,
en ciertamedida, aun monopolio. Las personas con escasez de recursos econdmicos tienen
dificultades ala hora de acceder alos servicios juridicos tocantes ala propiedad intelectual.
Cabe afadir que no existe un conocimiento generalizado en la sociedad sudafricana acerca del
derecho de propiedad intelectual. Habida cuenta de que € sistema educativo en el marco de
lajurisprudencia no produce un gran nimero de licenciados especializados en propiedad
intelectual, las universidades de Sudafrica no dedican muchos esfuerzos a ofrecer y fomentar
este tipo de disciplina. Todo ello supone unatraba parala difusion de los conocimientos del
derecho de propiedad intelectual.

9.  Sudéfrica cuenta con un sistema de abogados dual seguin € cual, en términos generales,
los abogados de patentes deben citar alos abogados defensores a presentarse ante los
tribunales en razén a cuestiones en materia de propiedad intelectual. Por norma general, los
juristas que inician sus préacticas en un colegio de abogados no suelen tener conoci mientos
sobre propiedad intelectual. Por este motivo, lalabor de educar y formar a expertosen la
observancia del derecho de propiedad intelectual recae sobre |os abogados de patentes. Dicho
cometido supone, a estos Ultimos, unaimportante inversion de esfuerzo y tiempo que, en la
mayor parte de ocasiones, se dirige a un conjunto reducido de personas con | as aptitudes
necesarias para convertirse en expertos. Esta situacion dalugar ala creacion de un pequefio
grupo de letrados alos que |os abogados de patentes recurren con vistas a entablar litigios
ante los tribunales. En la practica, los abogados de patentes escogen alos abogados que
destacan por su brillantez para convertirlos en expertos en propiedad intelectual. En este
ambito, también tiene un papel determinante laley delaofertay lademanda. El hecho de que
los servicios de este grupo reducido de expertos en propiedad intelectual también sean
solicitados en otras areas de lajurisprudencia, debido a sus excelentes aptitudes y experiencia,
Ileva a dichos profesional es a establecer unos elevados honorarios por sus servicios; de este
modo, se incrementan |as costas generales de los litigios sobre propiedad intelectual .

10. Lasombrade esta especie de monopolio de expertos en derecho de propiedad
intelectual también planea sobre €l poder judicial. Lamayoriade |los jueces de Sudéafrica
provienen de cuerpos de abogados y, en menor medida, de procuradores. Este sistema hace
gue el nimero de jueces en activo en los tribunales con experiencia en la practicadel derecho
de propiedad intelectual seamuy reducido. A la postre, esta situacion acaba por condicionar
todo el sistemajuridico.

11. Latareade popularizacion del derecho de propiedad intelectual en Sudéfrica pasa por
romper moldes y cambiar latendencia general imperante. Ello vaaimplicar laampliacién del
circulo de individuos expertos en este ambito. Deberan definirse modos que permitan alas
personas econdmicamente desfavorecidas acceder a servicios juridicos de propiedad
intelectual, asi como vias aternativas, menos enrevesadas y méas econdmicas, para €l
dictamen de resoluciones judiciales sobre controversias de P.I. En € caso de que proceda,
deberan tomarse medidas encaminadas a que las personas indigentes puedan utilizar servicios
juridicos en materia de propiedad intelectual que, por su situacion de desventaja, no pueden
normalmente solicitar. Al mismo tiempo, la credibilidad de este sistema juridico de propiedad
intelectual no puede quedar alazaga; aeste respecto, deberd maximizarse con vistas a
conseguir mejor €l objetivo de que e suministro de una proteccion integral en materiade
propiedad intelectual sea generalizado y se ofrezca a unos precios asequibles. Préacticas como
lafalsificacion y |a pirateria de objetos de propiedad intelectual sittan los problemas que
acucian alaP.l. en primer plano.
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EDUCACION Y FORMACION

12. Lapopularizaciéon del derecho de propiedad intelectual parte de laeducaciény la
formacion. Resultacrucia ampliar 1os contenidos basicos de |a ensefianza del derecho de
propiedad intelectual y que dicha especiaidad se convierta en estandar en el &mbito dela
educacion general juridica. Debe fomentarse €l caracter obligatorio de lainclusion de un
curso en propiedad intelectual de nivel razonablemente avanzado en cualquier programade
estudios que permita obtener un titulo o diploma universitario en Derecho del mismo modo
gue se contemplan &reas como |os derechos reales, € derecho de propiedad y € derecho
contractual. Si el temade la propiedad intelectual seincluye en la programacion basica de los
estudiantes de Derecho, el conocimiento acerca de dicha materiallegard a un publico més
amplio. El hecho de que los estudiantes de Derecho se familiaricen con dichatematicaen la
faseinicial de su educacién supone un importantisimo avance con vistas a desmitificar y
popularizar €l derecho de propiedad intelectual. Laincorporacion de dichadisciplinaen
cualquier expediente basico de naturaleza juridica debera llevarse atérmino mediante la
promulgacion de unalegislacion en consonancia o bien incentivando y persuadiendo a
universidades y otros centros de formacién para que laincluyan, como materia basica, en sus
cursos sobre jurisprudencia.

13.  Uno delos modos de alentar a universidades y otras instituciones educativas a
contribuir aque & derecho de propiedad intelectual reciba el reconocimiento que merece
consiste en inducir alos consegjos de abogacia que regulan €l gercicio del Derecho a solicitar
un nivel de competencia razonable en derecho de propiedad intelectual como requisito basico
parapoder gercer. Delograr dicho propdsito, las universidades y otras instituciones
educativas se verian obligadas aincluir dicha especialidad como componente bésico en €
curriculo de estudios de Derecho.

14. Por lo que serefiere ala comunidad juridica, seria conveniente que todos los letrados,
asi como todos los miembros de la judicatura, organismos encargados de velar por la
observancia del derecho penal y otras instituciones similares reciban formacion en derecho de
propiedad intelectual. En e mundo actual, se atribuye gran importanciaa factor de la
continuidad en este tipo de educacion especializada con vistas a que dicha comunidad no
guede a margen de la evolucién de las tendencias juridicas. Lapropiedad intelectual debe
erigirse como piezafundamenta en laformacion continuaen el campo de lajurisprudencia.

15. En Sudafrica, se harealizado un paso significativo en esta direccion mediante la
celebracion de seminarios y talleres sobre derecho de propiedad intelectual dirigidos a
funcionarios encargados de la observanciade laley e, incluso, a magistrados, |os cuales
ocupan el primer estrato del cuerpo de jueces. Este proceso debe proseguir y ampliarse hasta
abarcar a miembros de categoria superior del organigrama juridico, como son los magistrados
del Tribunal Superior.

16. Unalegislacion més simple y menos técnica facilitariala educacion y laformacién de
abogados en derecho de propiedad intelectual. En el pasado, unadelastrabasala
generalizacién de la comprensién y 1os conocimientos acerca dicha materia ha sido,
probablemente, la natural eza excesivamente técnica del derecho, lo cua conlleva un elevado
grado de especializacion. Con €l fin de que € derecho de propiedad intelectual sea méas
popular en la sociedad, debera presentarse de un modo mas simplificado, lo cual facilitara su
comprension y fomentara la préactica mas generalizada del mismo.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS

17. Lapopularizaciéon del derecho de propiedad intelectua y € incremento de la base de
conocimientos y del niUmero de abogados expertos en P.1. disponibles contribuiran areducir
las elevadas costas actual es inherentes alos litigios en materia de propiedad intelectual. Ello
también resultara favorecido por la utilizacion de unalegislacion méas simplificada'y menos
técnica. Tal como se ha sefialado anteriormente, la naturaleza especializada del derecho de
propiedad intelectual y de los profesionales que |0 gercen es uno de los factores que
determinan las elevadas costas de los litigios en materiade P.1.

18. Uno delos factores que més contribuyen a dichas costas son laacumulaciony la
preparacion de la evidencia necesaria para establecer 1a subsistenciade los derechos de P.l y
demostrar las infracciones cometidas en este ambito. En Sudéfrica, € tipo de procedimiento
judicia méas comunmente utilizado en las controversias sobre propiedad intelectual; es decir,
los tramites de presentaci 6n de solicitudes, requiere la entrega detall ada de pruebas admisibles
al inicio deloslitigiosjudiciales, la celebracion de los cuales acarrea una serie de elevadas
costas que resultan prohibitivas y desal entadoras para | os posibles litigantes con menos
recursos economicos. Este problema pudiera paliarse mediante la adopcion de
procedimientos y medidas con €l fin de aligerar |a carga derivada de la presentacion de
pruebas que debe asumir un titular de derechos de propiedad intelectual que deseaincoar
procedimientos de infraccion. Por jemplo, podriarecurrirse a uso de presunciones, lo cual
haria que la presentacion de pruebas por parte del titular de los derechos resultarainnecesaria
0 no tan onerosa, a menos que el demandado cuestione, de forma apropiada, 10s asuntos
sustantivos mediante la presentacion de pruebas que pongan en entredicho las presunciones o
afirmaciones esgrimidas por el demandante. En el caso de que fuera necesario, dichas
cuestiones deberian ser tratadas en laréplicadel demandante. Un buen gjemplo de ello seria
la presuncion acerca de lavigenciay propiedad de un derecho de autor en procedimientos de
infraccion de este tipo de derechos sustentada Uni camente sobre |a base de la declaracion
formulada por €l titular del derecho de autor acerca de los hechos. Lo mismo puede aplicarse
en situaciones en gque dicho titular no se muestre a favor de que el demandado cometa
infracciones. Con frecuencia, en € caso de infracciones de la propiedad intelectual, serediza
unaimportante inversion en costas y esfuerzos con vistas a establecer, mediante evidencia
admisible, hechos frecuentes o de sentido comun cuando |o mas oportuno seria que €
demandado fuera |la persona encargada de desmentir o discutir |os hechos.

19. En Sudafrica, los procedimientos del Tribunal Superior que regulan los litigios sobre
propiedad intelectual suelen pecar de un exceso de formalismo y de seguir un proceso
acusatorio mas que inquisitorio, lo cual setraduce en litigios interminables y excesivamente
técnicas. La utilizacion de un procedimiento simplificado podria contribuir areducir costas.
En otras areas del derecho sudafricano, como por jemplo lalegislacion en materiade
competenciay proteccion del consumidor, se prevé la actuacion de comisiones que dictan
resoluciones judiciales sobre controversias y otras cuestiones de un modo mas distendido que
el Tribunal Superior y que operan en sede parcia mente administrativa. Se podria adoptar una
perspectiva parecida en materia de derecho de propiedad intelectual. Una comision de estas
caracteristicas podriafuncionar bajo una directiva més inquisitoria segin lacual € tribunal
tiene la potestad de efectuar investigaciones e interrogatorios. Este enfoque puede resultar de
especia idoneidad para el dictamen de resoluciones judiciales sobre controversias en primera
instancia.
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20. Otraposibilidad consistiria en introducir un procedimiento basado en € utilizado por la
OMPI paralasolucion de controversias en materia de nombres de dominio y aplicarlo en €
marco general de controversias sobre propiedad intelectual. Con arreglo a dicho sistema, las
partes deben aducir las causas por escrito, de forma bastante ssimplificaday en plazos breves
detiempo. Dichadocumentacion sera sometidaal examen de un érgano decisorio competente
que juzgara el asunto y tomard una decision a respecto de formacélere. Estetipo de
procedimiento puede resultar particularmente adecuado paralas controversias en materiade
marcas y derechos de autor donde la toma de decisiones debe ser |levada a cabo por un érgano
decisorio competente que deberarealizar un juicio de valor acerca de cuestiones como la
confusion entre marcas similares o acuerdos sobre una parte fundamental de una obra
protegida por derecho de autor.

21. Resultaperfectamente viable aplicar procesos formales de solucion alternativade
controversias en materia de propiedad intelectual. De entre éstos, €l arbitraje puede resultar
una opcion menos atractiva, debido a su estrecha similitud con lalitigacion de caracter formal
y, de hecho, puede acarrear mas costas que lalitigacion en los tribunales ordinarios, maxime
cuando deben satisfacerse unos honorarios correspondientes al drgano encargado de latoma
de decisiones. Por otra parte, sin embargo, la mediacién es de natural eza total mente distinta
y, en principio, puede dar término a un gran nimero de controversias tocantes a la propiedad
intelectual en un periodo de tiempo relativamente corto y, por ende, con unainversion
monetariamenor. En Sudéfrica, como en otros paises, existen proyectos para convertir la
mediacion en un requisito obligatorio parala presentacion de demandas judiciales. Dichas
medidas deben introducirse concretamente ala hora de solucionar controversias en materia de
propiedad intelectual. En principio, es posible dar fin amuchas de dichas disputas bajo el
paraguas de la mediacion; no obstante, no se haido recurriendo a dicha préctica en lamedida
en que le hubiera correspondido. Fundamentalmente, la mediacion es un proceso que las
partes adoptan por consenso y de motu proprio. Al establecerlacomo método obligatorio en
la solucidn de controversias sobre propiedad intelectual, a pesar de la posible reticencia que
puedan mostrar las partes implicadas, se debera ofrecer, a estas Ultimas, incentivos suficientes
con el objeto de que se avengan a utilizar dicho procedimiento. Con tal fin, se puede recurrir
amedidas como laimposicion de costas punitivas u otras sanciones en lalitigacién en € caso
de no haber utilizado la mediacién como método parala solucion de controversias cuando
ésta hubiera sido, con casi toda seguridad, la opcion més eficaz.

22. Sepone de manifiesto la apremiante necesidad de utilizar procedimientos mas
econdmicos, como lamediacion, alahora solucionar controversias en materia de propiedad
intelectual; de ahi, que esté justificado un examen pormenorizado e inmediato de dicha
cuestion.

FINANCIACION DE LOSLITIGIOS

23. Lautilizacion de cualquier medio o procedimiento en aras de solucionar controversias
en materia propiedad intelectual siempre va ligada a una mayor o menor inversién econémica.
Ello vendra determinado por €l tipo de solucion de controversias que se adopte y, en € caso
de que sea necesarialaemision de resoluciones judiciales, las caracteristicas de |os debates,
asi como laduracién y lacomplegjidad del procedimiento. Por consiguiente, lafinanciacion de
lasolucion delitigios y controversias en materia de propiedad intelectual es una practica muy
extendida que debe emplearse si se pretende que el derecho de propiedad intelectual se
popularice de forma adecuada y que |os mecanismos de solucion estén al a cance de todos los
individuos.
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24. En Sudéfrica, con arreglo al principio basico delalitigacion, la parte perdedoraa final
de todo € proceso (incluidos |os recursos) debera pagar, por lo general, las costas de la
vencedora. Laimposicion del pago de costas puede realizarse en dos modalidades: entre las
dos partes 0 entre € abogado y € cliente. El primer caso implicala compensacién o el
reembol so de todos |os gastos inherentes a la litigacion cal culados segn unatarifa oficia
prescrita. El segundo tipo implicael pago de todas las costas razonables del litigante
atribuibles alos litigios establecidos ala discrecion del experto tasador del tribunal que tiene
el cometido de imponer sanciones en materia de costas en la medida que considere
conveniente. Por |o general, el importe de las costas entre |as partes representa,
aproximadamente, € 60% de las costas totales del litigante, mientras que el correspondiente a
las costas entre el abogado y € cliente normalmente es del 75 al 80%.

25. Deconformidad con el sistema de pago de costas, |a parte perdedora debe asumir la
totalidad de las mismas. A €llo, cabe afadir un importe superior a 50% de |as costas de la
parte vencedora en funcion de la escala utilizada en laimposicion de éstas. Si aesto sele
suma uno o varios recursos de apel acidn, la carga econdmica que deberd asumir € litigante
perdedor puede Ilegar a ser de cientos de miles e incluso millones de dolares norteamericanos.
Por consiguiente, laincoacion de litigios sobre propiedad intelectual puede suponer un riesgo
econdmico demasiado elevado paratodos los litigantes potenciales, a excepcion de los més
ricos. Por descontado, si € propietario del derecho de autor resulta ser la parte ganadora en €
litigio, se encontrara en una posicion relativamente favorable, puesto que probablemente solo
tenga que asumir una pequeria parte de sus costas, lo cua dificultala prevision exacta acerca
de los importes a satisfacer aeste respecto. En aras de que |os procedi mientos de observancia
del derecho de propiedad intelectual estén disponiblesy accesibles atodo el espectro dela
sociedad, sinincluir, en esta consideracion, los esfuerzos y medidas encaminados ala
reduccién de costas tratados anteriormente, debe instituirse algun tipo de asistencia financiera
capaz de cubrir dichos importes.

26. Con € objeto de mitigar la carga econdmicainherente alas costas, se puede recurrir a
patrocinadores 0 subvenciones, o bien contemplar la posibilidad de que lalitigaciéon selleve a
cabo sin exigir ninguna remuneracion o que esta Ultima dependa de los imprevistos que
puedan presentarse.

27. Sudéfrica cuenta con un sistema de asistencia juridica reglamentado por ley segin €
cual las costas judiciales de un litigante apto para recibir asistencia juridica son abonadas, en
determinadas circunstancias, por un organismo con fondos estatales. Dicho sistematiene por
objeto principal os procedimientos penaesy, méas concretamente, la salvaguarda de los
mismos, sin embargo, también prevé |arealizacidn de pagos en litigios civiles bajo
determinadas circunstancias. El primer requisito que debe cumplir un litigante civil para
recibir asistenciajuridica es que vivaen laindigencia y perciba unos ingresos muy reducidos.
En segundo lugar, € organo de administracion principal del sistema debe tener constancia de
gue existen probabilidades razonables de que € resultado de los litigios civiles seafavorable
y, tomando en consideracion sus otros compromisos, debe disponer de |os recursos
econdmicos necesarios parafinanciar €l proceso. Este sistema dista mucho de ser
satisfactorio desde |a perspectiva de |os posibles litigantes en materia de propiedad intelectual
dotados de escasos recursos. Probablemente sea muy rarala ocasion en que € propietario del
derecho de autor que desea hacer valer sus derechos respecto a otra parte sea apto pararecibir
asistenciajuridicade dicho sistema. En otras palabras, aunque €l gobierno sudafricano se
muestre afavor de suministrar asistenciajuridicaalos litigantes inmersos en la pobreza, la
realidad es que no dispone de | os recursos financieros necesarios para satisfacer dicha
demanda.



WIPO/ACE/5/3
pagina 9

28. Existe e convencimiento generalizado de la necesidad de crear un fondo administrado
por el Estado que pueda asumir las costas de inicio de litigios de propiedad intelectual en
casos plenamente justificados. Con todo, la cuestion clave es determinar la procedencia de
dichos recursos financieros. Habida cuenta de la escasez de los servicios de asistencia letrada
parala financiacion de litigios de ambito civil, no es de extrafiar que € Estado se muestre
reticente a sufragar, bajo ningun concepto, |0s procesos sobre propiedad intel ectual
recurriendo alos ingresos generales. Cualquier fondo que se cree debe proceder de fuentes
vincul adas especificamente con € dmbito de la propiedad intelectual .

29. Enun régimen de propiedad intelectual, los impuestos y tasas oficiales a satisfacer estan
relacionados con varios aspectos implicados en la obtencién o el mantenimiento de los
derechos de propiedad intelectual. Entre estos factores, se encuentra el registro de patentes,
marcas y disefios, la g ecucion de varias funciones de indole administrativa en relacion con
estos ultimos, como por gemplo modificaciones aregistros de patentes y acciones similares
y, finalmente, las renovaciones de registros. El Estado cobra dichos tributos alos titulares de
derechos de propiedad intelectual en concepto del registro de propiedad. Asimismo, & cobro
de dichos impuestos y tasas contribuye al establecimiento y la utilizacion de varios registros y
alageneracion de un importante volumen de ingresos una parte de |os cual es podria dedicarse
alacreacion de un fondo con vistas afinanciar, de formatotal o parcial, |os procesos sobre
propiedad intelectual. De formaaternativa, dichos tributos podrian verse incrementados
mediante laimposicién de un gravamen cuyos beneficios podrian destinarse a un fondo para
lafinanciacion de litigios de propiedad intelectual; de este modo, se generarian recursos
econdmicos, derivados de |os procesos de concesion o creacion de derechos de propiedad
intelectual, que e Estado podria utilizar paradichafinalidad. Lautilizacion de fondos
directamente procedentes de |la creacion de derechos de propiedad intelectual con € fin de
asistir y facilitar la observancia de estos Ultimos podria llevarse a cabo como procedimiento
habitual. De hecho, lafacilidad con la que se puede disponer de dicho fondo puede afiadir
mayor sustantividad ala propiedad creada por € registro de un elemento de propiedad
intelectual o incluidaen éste. Laregulaciony la aplicacion de este tipo de fondo deberian
llevarse atérmino de conformidad con las pautas del sistema de asistencia juridicavigente y
bajo los auspicios del Estado. Dichos fondos no deben utilizarse para garantizar Unicamente
la observancia de las formas de derechos de propiedad intelectual derivadas del registro, sino
también del derecho de autor y otras formas de derechos de propiedad intelectual carentes de
registro.

30. Ta como se ha expuesto anteriormente, una opcion aternativaa suministro de fondos
para procesos sobre propiedad intelectual consiste en adoptar disposiciones encaminadas ala
realizacion de este tipo de litigios sin aplicar costas a titular de los derechos. Los abogados,
encargados de realizar estatarea, pueden actuar sin exigir ninguna remuneracion o que esta
ltima dependa de los imprevistos que puedan presentarse.

31. A diferencia de muchos paises, no constituye una practica comin que los honorarios de
los abogados que presentan causas en litigios se deduzcan, a modo de porcentgje, de los dafios
u otras gratificaciones monetarias derivadas de dicho proceso. Los procuradores, en base asu
propio interés, pueden optar por ofrecer sus servicios en funcion de las retribuciones que
vayan adevengar en concepto de imprevistos y de conformidad con |a estricta normativa
establecida por el colegio de abogados a este respecto. La caracteristica principal de este tipo
de remuneracion es que la proporcién de los beneficios alos que € procurador tendra derecho
debe estipularse estrictamente de antemano y todo ello debera quedar recogido en un acuerdo
formal que deberan suscribir € procurador y € cliente con anterioridad alaincoacién de las
accionesjudiciales. Los abogados defensores que adopten este sistema de retribucién en
funcidn de imprevistos podran exigir una percepcién doble respecto a sus honorarios en €
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caso de que €l resultado de los litigios sea favorable; es decir, que se haya obtenido un pago
monetario suficiente para satisfacer de dicho aumento retributivo. Laexperiencia ha
demostrado que, en muy raras ocasiones, se ha aplicado esta modalidad de cobro en el marco
delapropiedad intelectual. En general, ello se debe, entre otros factores, ala escasa
frecuencia de casos en |os que | as indemnizaciones por dafios y perjuicios han sido
econdémicamente cuantiosas. El objetivo principal en muchos de los litigios de propiedad
intelectual consiste en obtener un interdicto o prohibicion que contenga las conductas de
caracter ilicito. Tal proposito, de facil consecucion, no trae consigo beneficios monetarios
que pudieran compartirse entre los abogados con arreglo a un acuerdo de percepcion
econdmica sujeta aimprevistos.

32. Enarasdeque cadavez sea mayor € nimero de abogados que opte por este sistemade
retribucion, debera experimentarse un incremento de |os procesos que finalicen de forma
favorable paralos demandantes y que les reporten compensaciones economicas significativas.
En Sudafrica, a parte de lalegislacion de derecho de autor, en cuyo marco se adoptan
disposiciones destinadas que contemplan €l pago de los llamados “dafios y perjuicios
adicionales’, existen casos en los que las indemnizaciones por dafios y perjuicios estan
limitadas al reembolso por pérdida patrimonial. Este tipo de agravios, y en concreto €l
importe a percibir, son de dificil determinacion. Con todo, se puede recurrir ala modificacion
de lalegislacion en materia de propiedad intelectual con €l fin de introducir €l pago de sumas
significativas en concepto de los [lamados “ dafios y perjuicios legales’ tal como serealizaen
los Estados Unidos. Por consiguiente, €l incremento en el nimero de procesos sobre
propiedad intelectual satisfactorios con rendimientos econdmicos elevados animariaaun
mayor nimero de abogados a adoptar dicho sistema de percepcién basada en imprevistos. De
ahi, que se pueda afirmar que existen motivos suficientes paraintroducir el pago en concepto
de dafios y perjuicios legales como solucion juridica en lalegislacion de propiedad intelectual .

33. El recientemente introducido sistema que obliga a los procuradores en préacticas en
Sudéafricaarealizar una determinada cantidad de trabajo sin percibir remuneracion alguna esta
cobrando impulso. Se aplica en colegios de abogados procuradores cuyos miembros deben
llevar a cabo trabajo una serie de actividades de forma voluntaria ateniéndose al reglamento
del colegio en cuestion el cual, de no respetarse, seriaindicativo de una conducta totalmente
censurable y contrariaalaética profesional. En términos generales, dichos servicios de
caracter gratuito deben realizarse partiendo de un sentido altruista o filantrépico en interésy
beneficio de la sociedad en general y de los objetivos de la Declaracion de Derechos
consagrados en la Constitucion sudafricana. El citado sistematiene por objeto servir a
organizaciones no gubernamentales, no lucrativas o de la comunidad que trabajan en el
beneficio del publico o de personas 0 grupos que por su precariedad financiera no pueden
costearse el acceso alos serviciosjuridicos. En definitiva, €l objetivo principal es cubrir las
necesidades de | as personas con escasos recursos.

34. Cadauno de los procuradores miembros del Colegio de Abogados en régimen de
précticas debe realizar veinticuatro horas en concepto de trabajo de voluntariado a afio. En €
caso de que e nimero de abogados que conforman un bufete sea elevado, € total de horas se
determinara multiplicando el nimero de personas por veinticuatro, aungue la prestacion del
servicio acabe siendo gjecutada por uno o un conjunto reducido de los miembros del bufete en
cuestion. Con todo, estas actividades de caracter voluntario no cubren |os gastos de los
procuradores, los cuales pueden solicitarse a cliente.
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35. Laaplicacion de un sistema de servicios de voluntariado contribuye a prestar asistencia
alostitulares de derechos de propiedad intelectual econdmicamente desfavorecidos ala hora
de hacer valer sus derechos. No obstante, el acance de estos servicios no permite establecer
unainfraestructura general solida de suministro de asistencia financiera con vistas a favorecer
la observancia de |os derechos de | os titulares de propiedad intelectual en la celebracion de
litigios. A lo sumo, dicho sistema puede resultar de utilidad en casos especiales. En realidad,
y tal como se arguira a continuacion, un sistema de esta natural eza resulta més idéneo parala
prestacion de servicios juridicos no contradictorios 0, acaso, pueda emplearse como sistema
de seleccién con vistas a descartar posibles procesos carentes de una base juridicareal.

36. El modo masredistay eficaz de ofrecer asistencia financiera para procesos sobre
propiedad intelectual consiste en utilizar un fondo de asistenciajuridica, tal como se ha
descrito anteriormente. Ademas, tanto en €l caso del sistema de retribucion basado en
imprevistos, gue no produce beneficios econdmicos suficientes, como en el caso de los
serviciosjuridicos de caracter voluntario, puede peligrar el pago de los honorarios de la otra
parte en & caso de que la sentencia dictada en los litigios no seafavorable alos intereses del
litigante beneficiario de laasistencia. Un procurador puede presentar una demanda sin cobrar,
de formavoluntaria, honorarios asu cliente; sin embargo, si el resultado del litigio no es
positivo, o mas probable es que € cliente, de conformidad con la decision judicial, deba
abonar un importe elevado en concepto de costas ala otra parte. El acatamiento de dicha
resolucion puede suponer la completaruinadel litigante aunque éste no deba abonar cantidad
alguna en concepto de servicios a su representante. Consiguientemente, en aras del correcto
funcionamiento del sistema de prestacion voluntaria de servicios juridicos o del que remunera
econdmicamente alos abogados en funcion de los imprevistos, deberia establecerse un
mecanismo mediante el cual € litigante perdedor pueda recurrir a dichos servicios con € fin
de obtener asistencia para hacer frente alas costas a pagar alaotra parte. Por tanto, al
concebir un sistema de asistenciajuridica, deben contemplarse los dos factores siguientes. en
primer lugar, el pago de latotalidad de las costas del posible litigante (incluidalaliquidacion
de las costas pertinentes ala otra parte) y, en segundo término, la necesidad de utilizar un
mecanismo mediante el cual se puedan asumir, si procede, las costas de |a otra parte en los
casos en los que las propias del litigante no queden cubiertas mediante dicho servicio juridico.

37. Laselevadas costas deloslitigios en materia de propiedad intelectua suponen un grave
problema que afectaalaraiz mismadel sistema de propiedad intelectual y menoscabar la
eficaciay € valor de éste. En consecuencia, resulta necesario encontrar una solucion a
respecto en interés de la popularizacion del derecho de propiedad intelectual .

FALSIFICACION Y PIRATERIA

38. Las consideraciones realizadas anteriormente son igualmente aplicables atodos los
aspectos de los litigios de propiedad intelectual en general; con todo, por |o que atafie ala
falsificacion y la pirateria, deben tenerse en cuenta otras cuestiones no necesariamente
presentes en otras areas de este tipo de procesos. De ahi, que dicho problema merezca una
atencion especial.

39. Como premisageneral, serecurre alapirateriay lafalsificacion en los casos en los que
existe una el evada demanda de un objeto de propiedad intelectual y cuando ésta suele
satisfacerse mediante productos espurios en aras de la obtencion de un beneficio de dicha
transaccion. Esto ocurre, concretamente, cuando el precio de ventaal publico de los
productos auténticos es significativamente superior al fijado por los individuos que realizan
précticas de fasificacion y pirateria. Otra situacion en laque se llevan a cabo dichos
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procedimientos ilegales es cuando un producto auténtico no se puede obtener en un mercado
determinado por algin motivo y, en consecuencia, la demanda de dicho producto no es
satisfecha por €l fabricante original.

40. Existen dos modos de combatir lafasificacion y la pirateria, a saber, mediante la
aplicacion de medidas preventivas y de observancia con el objeto de reducir las violaciones de
derechos de propiedad intelectual y mediante la reduccién de la demanda de productos
falsificados y pirateados.

41. Lafdsificaciony lapirateria suelen implicar grandes cantidades de productos espurios
y debido alapresenciacas universal de éstos en e mercado, los costos que los titulares de
derechos de propiedad intelectual deben asumir pararetirarlos del mercado son muy elevados.
Habida cuenta de que la creacion y la comercializacion de productos fal sificados y pirateados
suelen constituir un delito penal (tal como lo estipulalalegislacion sudafricana), los titulares
de derechos de propiedad intelectual pueden recurrir a mecanismos estatal es encargados de
hacer cumplir laley con el fin de proteger sus derechos. Las costasinherentesala
interposicion de acciones penal es suelen ser relativamente econdmicas en comparacion con
las correspondientes a las acciones civiles. No obstante, mientras |os titulares de derechos no
cuenten con los mismos conoci mientos técnicos que precisan los funcionarios encargados de
hacer cumplir laley paraincoar dichos procedimientos por si mismos, deberan seguir
actividades de formacién o de otraindole y prestar asistencia practica en los procedimientos
de observancia, 1o cud les obligard a satisfacer de una serie de costos. Lainterposicion de
medidas penal es motivada por |a creencia de que el costo inherente ala observancia delos
derechos sea menor no suele resultar compensatoria. Como premisa genera, la eficaciade los
procedimientos de observancia pena no puede compararse con laincoacion delitigios civiles,
debido alafalta de preparacion de los funcionarios encargados de la observancia del derecho
penal en cuestiones tocantes ala propiedad intelectual .

42. Como complemento alas medidas tratadas anteriormente concebidas en aras de
simplificar y reducir el tiempo empleado en |os procedimientos de observancia, resulta
conveniente, dentro del marco de lapirateriay lafalsificacion, introducir procedimientos
abreviados parafacilitar laincautacion y lainmovilizacion de productos espurios con fines de
exportacion por parte de los funcionarios de aduanas. Por €jemplo, en cuanto un importador
recibe una notificacién de que se ha procedido alaincautacién de sus productos en caso de
presuncion de falsificacion o pirateria, éste dispondra de un breve margen estipulado de dias
para presentar pruebas concluyentes de la autenticidad de |os productos sospechosos. En €
caso de que no pueda satisfacer dicho requisito, que le eximiria de toda responsabilidad penal,
los productos se consideraran espurios y se prohibirala utilizacion de éstos.

43. El establecimiento de |as costas inherentes a los procedimientos de observanciacivil
puede verse influido por todos los factores y cuestiones tratadas anteriormente. En términos
generaes, los titulares de derechos de propiedad intelectual que llevan a cabo acciones contra
lafalsificacion y la pirateria cuentan con recursos financieros suficientes; de ahi que

normal mente no se piense en recurrir alaasistenciajuridicani en solicitar los servicios de
abogados que gercen su actividad con arreglo a sistema de voluntariado juridico.

44. El aplacamiento de la demanda de productos falsificados y pirateados entendido como
medida preventiva tiene implicaciones en las politicas comerciaes y |os modelos
empresariales utilizados por los titulares de propiedad intelectual. Unade |las razones
principales que motivan las actividades de falsificacion y pirateria es que la diferencia entre el
precio de ventaal consumidor y los costos de fabricacion de los productos es muy elevaday,
por ende, el beneficio que se obtiene resulta totalmente abusivo. Por consiguiente, es posible
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que el establecimiento de un mejor equilibrio entre dichos precios tenga repercusiones
negativas en las précticas de fasificacion y pirateria de productos, ya que los individuos que
las llevan a cabo también tienen que asumir unos costos de fabricacion y, de producirse tal
escenario, ladiferencia entre los precios seria menor.

45. Enlos casos en los que se crean productos originales en virtud de unalicenciade
propiedad intelectual, en concreto para un licenciante extranjero, deben también tenerse en
cuenta gque las regalias contribuyen a acentuar |a diferencia de precio entre los productos
auténticos y los falsificados o pirateados. Por tanto, es conveniente adoptar un enfoque
realistay establecer unos precios |o menos elevados posibles en concepto de licencias y
regalias.

46. En Sudéfrica, por lo que serefiere alas regalias que corresponden a los licenciantes
extranjeros, debe obtenerse una autorizacion de control de cambios en concepto del uso de
acuerdos de licencia reguladores del pago deregalias. Los organismos de control de cambios
de Sudéfrica delimitan los niveles de pago de regalias que se aplican a vigiar aotro pais. Ello
puede obligar alos titulares de propiedad intelectual extranjeros a mantener unos niveles de
regalias razonables. De este modo, € Estado o |os organismos de control de cambios pueden
influir sobre el precio de mercado de los productos auténticos y, por ende, contribuir ala
reduccion de la diferencia entre los precios de los productos originales y los falsificados o
pirateados. Todo gobierno que desee poner freno alafalsificacion y la pirateriaen su pais
puede utilizar € control que g erce sobre los pagos de las regalias como instrumento con el
objeto de contribuir a garantizar lalegalidad de las operaciones comerciaes en su territorio.

47. Por lo general, cualquier titular de derechos de propiedad intelectual puede
comercializar sus productos en €l pais que desee. En aras de crear, en otro pais, una situacion
que no favorezcalafalsificacion y lapirateria, dicho titular debera asegurarse, haciendo uso
de sus habilidades comerciales, de que & volumen de suministro de productos auténticos en €l
mercado satisface la demanda de éstos Ultimos. A este respecto, laindustria cinematografica
es uno de los sectores con unainfluencia negativa mayor, habida cuenta de lavariedad de
formatos que utiliza para la distribucién de peliculas en € mercado. Acaso uno delos
factores que impulsan, quizas de formainvoluntaria, la demanda de peliculas piratas en
formato DVD sea que |as versiones originales de éstas no suelen llegar al mercado hasta que
ha transcurrido un periodo de tiempo determinado desde €l estreno en las salas.

48. Durante la épocadel apartheid en Sudéafrica, varios titulares de derechos de propiedad
intelectual, concretamente |os que poseian derechos de autor de obras cinematogréaficas,
aplicaron un boicot que consistia en impedir la comercializacion de sus productos. Esta
situacion propicio e establecimiento de un holgado mercado parala venta de versiones
fasificadas y pirateadas de estos Gltimos. Para empeorar las cosas, |os titulares de dichos
derechos no estaban llevando a cabo ninguna actividad comercial en €l paisy mostraban
apenas entusiasmo e interés para hacer valer sus derechos. Ello dio pie al surgimiento, en
Sudéfrica, de un mercado sustentado en lafalsificacion y la pirateria de grandes proporciones
y pingues beneficios, lo cua no hizo mas que contribuir ala generalizacion de dichas
actividadesilegales. Lapaliacion, del mejor modo posible, de los efectos de la pirateriay la
falsificacion de productos de propiedad intelectual originales en Sudéfrica ha sido una ardua
tarea. Otro factor en detrimento de dicho cometido lo constituye la practica generaizadade la
comprade este tipo de materia por parte del gran publico.
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49. En Sudéfrica, como en la mayoria de |os paises, existe la creencia de que lacomprade
productos falsificados o pirateados no atenta contralos valores éticos y, por ende, también se
aprueba lafabricacion y lacomercializacion de dicho material. Lostitulares de derechos de
propiedad intelectual se perciben, de forma general, como “peces gordos’ adinerados. En
consecuencia, lafalsificacion y la pirateria de sus productos no se considera como una
préctica censurable. Esta permisivavision generalizada se ha exacerbado hastatal punto que
lacompra o utilizacion de obras falsificadas o pirateadas se harevestido de cierto aire de
esnobismo. Todo ello ha dado lugar a que se establezca una distincién entre, por un lado, €
dafio, la sustraccion o la destruccion de bienes tangibles, como por g emplo automovilesy
articulos del hogar, entre otros, y, por € otro, € posible dafio o 1a*“sustraccion” de objetos de
propiedad intelectual. En el primer caso, tal conducta es total y plenamente censurable; en e
segundo, se consideracomo algo licito. Mientras el publico general siga manteniendo esta
postura de permisividad, no se podracejar en el dificil empefio de aplicar medidas de
prevencion en contrade la pirateriay lafalsificacion. Si, en @ conjunto general dela
sociedad, seinfundiera el convencimiento de que dichas practicas no son solo ilegales, sino
gue también son censurables y despreciables desde un punto de vista ético, se podrian realizar
grandes avances en favor de |la erradicacion de estas actividades comerciales fraudul entas.
Uno de los modos mas eficaces de fomentar este tipo de creencias seria acabando con €l
mercado ilegal de estos productos. Para contribuir a que esta situacion se convierta en una
realidad, debe imponerse un cambio de perspectivaen e ambito social. A tal efecto, deben
llevarse a cabo campafias propagandisticas y educativas eficaces e integrales. Estetipo de
medida se ha aplicado, aunque de formalimitada, en € sector cinematogréfico de Sudafrica
con resultados esperanzadores. Con todo, se debe seguir trabajando de forma intensa en dicha
direccion.

50. A modo de conclusion, se puede afirmar que un entorno en € que se empleen modelos
empresariales y préacticas comercial es encaminados a la obtencion de beneficios elevados
sacando partido de |os reducidos volumenes de ventas de productos originales es mas proclive
afavorecer el desarrollo de practicas comerciales de pirateriay falsificacion de dichos
productos que cuando se obtienen pocos beneficios debido alos grandes volimenes de ventas
de productos auténticos. El segundo enfoque resulta méas idoneo paralacreacion de un
entorno contrario alapirateriay lafasificacion. Ademas, cabe resaltar laimportanciadela
necesidad de simplificar la presentacion de demandas y de reducir |as costas de ésta en interés
de lostitulares de derechos de propiedad intelectual en aras de la observancia de sus derechos.
Del mismo modo, cabe hacer hincapié en la utilizacion de métodos destinados a desalentar las
actividades de pirateria y fasificacion de productos.

51. Actuamente, lafalsificacion y la pirateria constituyen la amenaza mas grave en materia
de propiedad intelectual. Los gobiernosy los titulares de derechos de propiedad intel ectual,
en su intento de mantener la observancia de dichos derechos, deben recurrir atodo tipo de
técnicas inteligentes con e fin de promover & cumplimiento eficaz y a un bajo costo de los
derechos de propiedad intelectual. La supervivenciade la propiedad intelectua puede
depender de €llo.
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