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La propiedad
intelectual y el
de la intelig@ncia
artificial

Por James Nurton, editor,

OMPI: Tendencias de la tecnoloigia -
Inteligencia artificial ]

En un nuevo estudio destacado de la
OMPI se da cuenta del reciente aumento

a gran escala de las invenciones basadas
en la inteligencia artificial. En la primera
publicacion de la serie de la OMPI
“Tendencias de la tecnologia” se definen y
cuantifican las innovaciones en materia
de inteligencia artificial y se proporciona
una base comtin de informacién sobre

la IA para los responsables politicos y los
encargados de la toma de decisiones de
gobiernos y empresas, asi como para los
ciudadanos interesados que estan lidiando
con esta novedosa y arrolladora tecnologia.
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La inteligencia artificial (IA) va a transformar todos los aspectos de nuestras vidas,
empezando por nuestros lugares de trabajo, hogares y vehiculos. Si bien es cierto
que las herramientas de IA ya son ampliamente conocidas en la busqueda en Internet,
en las computadoras con reconocimiento de voz y en juegos como el ajedrez, en
los proximos afos la IA se generalizara cada vez mas, en todos los ambitos, desde
los vehiculos hasta los robots y la medicina. Esto tendra repercusiones significativas
para la sociedad, porque la IA realizara muchas tareas que, hasta ahora, han sido
realizadas por seres humanos. En su discurso de apertura del Consumer Electronics
Show de Las Vegas, en enero de 2019, Ginni Rometty, directora ejecutiva de IBM,
predijo que, gracias a la inteligencia artificial, “el 100% de los puestos de trabajo
seran diferentes”.

Pero, /qué se entiende exactamente por IA? ;Cuales son las tecnologias y las apli-
caciones que constituyen la IA? ¢Y qué sabemos acerca de la investigacion actual
en este terreno, donde se esta llevando a cabo, quién la esta llevando a cabo y a
qué campos se aplica?

En un nuevo estudio destacado de la OMPI, el primero de una serie de informes en
los que se examinan las tendencias de la tecnologia, se ofrecen algunas respuestas
a esas preguntas, basandose en datos procedentes de solicitudes de patente, pu-
blicaciones cientificas y andlisis de tendencias realizados por especialistas en inteli-
gencia artificial. En esta primera publicacion de la OMPI de la serie Tendencias de la
tecnologia se establece una taxonomia para agrupar por categorias las tecnologias
y aplicaciones de la IA que pueden utilizarse en futuras investigaciones. También
se proporciona una base comun de informacién sobre la IA para los responsables
politicos y los encargados de la toma de decisiones de gobiernos y empresas, asi
como para los ciudadanos interesados que estan lidiando con esta novedosa y
arrolladora tecnologia.

Como senalara el director general de la OMPI, Francis Gurry, en un comunicado de
prensa en el que se anunciaba el reciente lanzamiento del informe en Ginebra, “las
ramificaciones de la IA para el futuro del desarrollo humano son de gran alcance. El
primer paso para maximizar los beneficios generalizados de la IA y hacer frente al
mismo tiempo a los desafios éticos, legales y normativos es crear una base factica
comun para la comprension de la inteligencia artificial. Al presentar el primer estudio
de su serie “Tendencias de la tecnologia”, la OMPI tiene la satisfaccién de poder
aportar previsiones basadas en datos empiricos y contribuir asi a la formulacion de
politicas mundiales sobre el futuro de la IA, su gobernanza y el marco de Pl en el
que se sustenta”.

EL AUGE DE LA Al

En el informe se pone de relieve un enorme crecimiento de la innovacion basada en
lalA. Desde la aparicion de la inteligencia artificial en los afios 1960, los innovadores
y los investigadores han presentado casi 340.000 solicitudes de patente de inven-
ciones relacionadas con ella y han publicado mas de 1,6 millones de publicaciones
cientificas al respecto. Las patentes relacionadas con la IA se han disparado en los
ultimos afios, de modo que mas de la mitad de las invenciones publicadas desde
2013 pertenecen a ese ambito.

En el informe también se da cuenta de un desplazamiento de la investigacion teérica
hacia la utilizacion de tecnologias de IA en productos y servicios comerciales. El
auge de las publicaciones cientificas comenzé alrededor de 2001, aproximadamente
12 afios antes de que se produjera un fuerte aumento en las solicitudes de patente.
La proporcién existente entre publicaciones cientificas e invenciones ha disminuido
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pimero depatentes “La inteligencia artificial

vertiginosamente desde 2013,
con empresas estadounidenses

transformara todas las
facetas de la sociedad.
Es una gran promesa para
mejorar nuestras vidas y
el mundo en que vivimos,
pero para ello sera necesario
crear un ecosistema de IA
que garantice un crecimiento
sostenible a largo plazo.”

Andrew Ng, director ejecutivo, Landing Al y deeplearning.ai
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de 8:1 en 2010 a 3:1 en 2016, lo cual indica un despla-
zamiento de la investigacion tedrica a la aplicacién real.

ZAMBULLIRSE EN EL APRENDIZAJE PROFUNDO

El término IA abarca muchas técnicas diferentes que se
examinan en detalle en el informe. La mas destacada
es el aprendizaje automatico.

El aprendizaje automatico, como las técnicas que utili-
zan los servicios de transporte compartido para evitar
desplazamientos en la medida de lo posible, es un tipo
de IA que se centra en algoritmos que permiten a las
maquinas aprender a medida que procesan datos nuevos
y hacer pronésticos o tomar decisiones acerca de esos
datos sin que estén programadas de forma explicita para
llevar a cabo esa tarea. El aprendizaje automatico, en
particular las redes neuronales que han revolucionado
la traduccion automatica, aparece en mas de un tercio
de todas las invenciones de IA conocidas.

Resulta alin mas sorprendente la importancia del apren-
dizaje profundo, una técnica de aprendizaje automatico
que tiene la capacidad de cambiar radicalmente la IA.
El aprendizaje profundo es la técnica que crece mas
rapidamente en las aplicaciones estudiadas, habiéndose

Aplicaciones de la IA

Patentes presentadas

Inteligencia artificial y robética

/]

multiplicado por 20 las solicitudes de patente, de 118 en
2013 a 2.399 en 2016, lo que equivale a un crecimiento
medio anual del 175%. En cambio, en el mismo periodo,
el nimero de solicitudes de patente para todas las tec-
nologias aumento sélo un 33%, es decir, un crecimiento
medio anual del 10%. El aprendizaje profundo es una
forma de aprendizaje automatico que procura entender el
mundo por medio de una jerarquia de conceptos e implica
multiples capas de procesamiento de datos. Ya ha dado
excelentes resultados en las herramientas de reconoci-
miento de voz y traduccién automatica mas conocidas.

TENDENCIAS SECTORIALES

Las patentes relacionadas con la |A no solo divulgan
las técnicas y aplicaciones de la A, sino que a menudo
también hacen referencia a un campo o un sector en
los que se aplican. En el informe de la OMPI se sefala
que muchos sectores e industrias estan explorando
formas de aprovechar el potencial comercial de la IA.
Entre ellos se incluyen la banca, el entretenimiento, la
seguridad, la industria, la produccién, la agriculturay las
redes. Muchas tecnologias relacionadas con la IA tienen
aplicacion en diferentes sectores, como lo demuestra
el gran numero de patente de IA que hacen referencia
a multiples sectores.

en 2016

crecimiento del 262% en la
presentacion de solicitudes de
patente entre 2013 y 2016

Mayor crecimiento

LaIA aplicada al campo de la robédtica y los métodos para
gestionar el comportamiento de los dispositivos son las
aplicaciones que registran mayor crecimiento.
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“La actividad de
patentamiento
en el ambito de la
inteligencia artificial
esta avanzando con
rapidez, con lo que
es previsible que
haya un niimero
muy importante de
nuevos productos,
aplicacionesy
técnicas basados
enlalA que
transformaran
nuestro quehacer
cotidiano.”

Francis Gurry, director general, OMPI

Los sectores que experimentaron los indices de cre-
cimiento mas elevados en las solicitudes de patente
relacionadas con la IA entre 2013 y 2016, con un in-
cremento anual de al menos un 28% cada uno, son
la agricultura, la banca y las finanzas, la informatica
aplicada al gobierno digital, la practica del Derecho y
el transporte. Dentro de estas actividades econdémicas,
las areas que se desarrollan con mayor rapidez son la
aeroespacial y la avidnica, que crecieron en promedio
un 67% entre 2013 y 2016; seguidas por las ciudades
inteligentes (47%); los vehiculos auténomos (42%); la
atencién al cliente (38%); y la computacién afectiva, que
permite que las maquinas reconozcan los sentimientos
de los seres humanos (37%).

LAS EMPRESAS Y UNIVERSIDADES LiDERES

Las mayores carteras de patentes de IA estan en manos
de empresas japonesas y en el pais (véase el cuadro 1).
Si bien las empresas de consumo japonesas son ma-
yoritarias, los dos primeros puestos estan ocupados
por las empresas estadounidenses IBM y Microsoft,
cuyas carteras de patentes incluyen una amplia gama
de aplicaciones y técnicas de IA.

No obstante, hay empresas que sobresalen en diferentes
esferas tecnolégicas. Por ejemplo, el gigante chino de
Internet Baidu se desmarca en aprendizaje profundo;
Toyota, Bosch y Hyundai son lideres en transporte, y
Siemens, Philips y Samsung estan a la cabeza en las
ciencias médicas y de la vida.

La relevancia de las universidades y las instituciones
publicas de investigacion en la lista de los principales
solicitantes de patentes es menor, puesto que son solo 167
entre los 500 solicitantes de patentes mas importantes.
Sin embargo, son lideres en ciertas esferas.

Las instituciones académicas chinas representan 17 de
los 20 actores mas importantes en cuanto a la actividad
de patentamiento, asi como 11 de las 20 instituciones
principales en lo que atafie a las publicaciones cienti-
ficas relacionadas con la IA (véase el cuadro 2). Estas
instituciones destacan especialmente en la tecnologia
incipiente del aprendizaje profundo. La Academia Chi-
na de Ciencias (por su sigla en inglés, CAS) supera a
otras instituciones similares, con mas de 2.500 familias
de patentes y mas de 20.000 publicaciones cientificas
sobre IA. Ademas, la Academia China de Ciencias po-
see la cartera de patentes mas amplia en materia de
aprendizaje profundo, con 235 familias de patentes. Las
instituciones chinas estan consolidando su liderazgo.
De 2013 a 2016, sus solicitudes de patente relacionadas
con la IA crecieron a un ritmo de mas del 20% anual,
igualando o superando los indices de crecimiento de
organismos de otros paises.
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Las instituciones de la Republica de Corea también figuran entre las mas importan-
tes del mundo académico, en particular el Instituto de Investigacién de Electrénica
y Telecomunicaciones (ETRI). Diecinueve universidades o instituciones publicas de
investigacion de la Republica de Corea figuran entre los 500 principales solicitantes
de patentes, seguidos de 20 de los Estados Unidos de América y cuatro del Japén.
Solo cuatro instituciones europeas aparecen en esta lista. El lugar mas elevado entre
las instituciones europeas lo ocupa el instituto aleman Fraunhofer (159.°).

MERCADOS CLAVE PARA LA INNOVACION

A partir de los datos de las oficinas mas populares para la presentacion de solicitudes
de patente relacionadas con la IA, el informe sefala los lugares mas destacados
de la investigacion en ese campo. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos de América (USPTO) y la Administracion Nacional de Propiedad Intelectual
de China (CNIPA) encabezan la lista, seguidas por la Oficina Japonesa de Patentes
(JPO). Estas tres oficinas concentran el 78% de todas las solicitudes de patente
presentadas en relacion con la IA. Sin embargo, existe una diferencia notable entre
las solicitudes presentadas en el Japon y los Estados Unidos de América, por una
parte, y las presentadas en China, por otra. Si bien alrededor de un tercio de las
solicitudes presentadas en las dos primeras oficinas se presentan posteriormente
en otros paises, solo el 4% de las solicitudes de patente presentadas por primera
vez en China se vuelven a presentar posteriormente en otros paises. Esto revela que
muchas entidades chinas tienden a presentar solicitudes de patente Unicamente en
su pais, considerando quizas que constituye el mercado clave para sus invenciones.

RETOS DE POLITICA

Los datos sobre patentes y publicaciones cientificas demuestran el rapido ritmo de
la innovacion en materia de IA. Esta tendencia, combinada con la amplia aplicacién
de muchas tecnologias de IA y su potencial incidencia en la vida cotidiana de las
personas, significa que las tecnologias de IA estan planteando una serie de retos
politicos a los gobiernos y a los reguladores.

Estos retos incluyen la utilizacion y la proteccion de los datos personales, el desarrollo
de normas y la divulgacion de datos, la forma de financiar la innovacion, la regulacion
de las nuevas tecnologias € incluso el riesgo de que una IA altamente avanzada, lo
que algunos han denominado “superinteligencia”, pueda suponer una amenaza para
la existencia humana. Expertos destacados en el ambito de la IA abordan algunas
de estas cuestiones en el informe de la OMPI, que también describe algunos de los
enfoques normativos que estan adoptando los gobiernos de varios paises.

Una de las colaboradoras, Myriam Cété, del MILA (Montreal Institute for Learning
Algorithms) del Canada, observa que formamos parte de la primera gran ola de la
revolucion de la lA: “Pronto observaremos cada vez mas los efectos de esta tecnologia
en nuestras vidas. Algunos de ellos deberian llamar nuestra atencién: la privacidad
de los datos personales, la generacion de noticias falsas, la pérdida de empleo, la
manipulacién del mercado financiero, los sesgos en los datos, las cuestiones de
diversidad, etcétera”. EI MILA, al igual que otras instituciones de investigacion, esta
trabajando para fomentar la toma de conciencia y la comprensién de estos problemas.

Algunos expertos abordan el impacto que tendra la IA en determinados campos, como
la medicina digital, y las cuestiones que planteara su uso. Boi Faltings, de la Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), sefiala que una aplicacién de teléfono
inteligente puede detectar el cancer de piel en una fase temprana a partir de una
imagen tomada con una camara: “En el futuro sera posible detectar enfermedades

Foto: Getty Images Plus / iStock / Wenjie Dong
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El aprendizaje automadtico es la tecnologia
mads popular en las patentes relacionadas

conlaIAycomprende la técnica que crece
mads rapidamente, el aprendizaje profundo.
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“En el futuro sera
posible detectar
enfermedades
a partir de los
datos recogidos
por sensores
ponibles y sugerir
tratamientos
optimos para
combatirlas.”

Profesor Boi Faltings, director del Laboratorio de IA,
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

a partir de los datos recogidos por sensores ponibles y
sugerir tratamientos 6ptimos para combatirlas. Esto, sin
embargo, requerira grandes esfuerzos de recoleccién
de datos y posiblemente nuevos avances para asegurar
la privacidad de los datos”. Otro colaborador, Aristotelis
Tsirigos de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Nueva York, en los Estados Unidos de América, describe
un estudio reciente para automatizar el diagnéstico del
cancer de pulmén usando IA y datos del diagndstico
por imagenes. La precisidn del sistema de IA fue del 97
por ciento, ligeramente mejor que el rendimiento de tres
patélogos que diagnosticaron el mismo grupo de tumores.

Por su parte, el inversionista Kai Fu Lee predice que el
préximo cambio en la IA serd el perfeccionamiento de
las tecnologias para que se ajusten a las aplicaciones
reales: “Estamos al final de la etapa de descubrimiento
y es probable que haya una etapa de aplicacion”, dice.
Haifeng Wang, de Baidu, comparte esta opinién: “El
ultimo boom de la IA podria resumirse en general como
el gran salto de las aplicaciones funcionales gracias a la
explosion de los macrodatos, el poder de computacién
y los algoritmos, en continuo avance. Ahora es cuando
las aplicaciones de IA tienen una incidencia real en
la economia”.

Sin embargo, esta aplicacién plantea desafios tanto
para las empresas como para los gobiernos. El Foro
Econémico Mundial trabaja con empresas, gobiernos,
la sociedad civil, organizaciones intergubernamentales
y el mundo académico para crear conjuntamente me-
canismos de gobernanza en el ambito de la IA, como el
Al Board Toolkit (Guia practica sobre IA para empresas).
Kay Firth-Butterfield, del Foro, sostiene que pronto
todas las empresas deberan elaborar una estrategia
en materia de IA y analizar la incidencia que tiene en
sus actividades: “Se corre el riesgo de que una marca
pierda valor si se toman decisiones erradas acerca del
uso de la IA. Por lo tanto, es importante pensar ahora
en los distintos mecanismos de regulacién y otros tipos
de mecanismos de gobernanza, pues el ritmo tan rapi-
do al que se producen los cambios en esta rama de la
tecnologia no deja margen para esperar”.

El informe de la OMPI Tendencias de la tecnologia — In-
teligencia artificial y diversos materiales de referencia,
incluida una serie de opiniones de especialistas lideres
en el campo de la IA y un glosario de términos, puede
consultarse en la direccion siguiente: https://www.wipo.
int/tech_trends/es/artificial_intelligence/index.html.
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Figura 1:

Familias de patentes relacionadas conlalAy
publicaciones cientificas desglosadas por afo de
primera publicacion

100.000

Familias de patentes

Las familias de patentes relacionadas con la A crecieron
de media un 28% y las publicaciones cientificas un 5,6%
anual entre 2012 y 2017.

Figura 2:

Relacién entre las publicaciones cientificas
y las familias de patentes por ano de
primera publicacion

1967 1977 1987 1997 2007 2017

La proporcién existente entre publicaciones cientificas
y familias de patentes ha disminuido de 8:1 en 2010
a 3:1 en 2016, lo cual indica un desplazamiento de la
investigacion tedrica a la aplicacion real.

Cuadro 1:

Solicitudes de patente publicadas:
las 10 empresas mas importantes

Puesto Empresa Numero
1 IBM (EE.UU.) 8.290
2 Microsoft (EE.UU.) 5.930
3 Toshiba (Japon) 5.223
4 Samsung (Republica 5.102
de Corea)
5 NEC (Japon) 4.406
6 Fujitsu (Japon) 4.303
7 Hitachi (Japén) 4.233
8 Panasonic (Japoén) 4.228
9 Canon (Japoén) 3.959
10 Alphabet (EE.UU.) 3.814
Cuadro 2:

Solicitudes de patente relacionadas con la IA:
Las 10 universidades/instituciones publicas de
investigacion mas importantes

Puesto

Institucion

Numero

1

CAS (Republica Popular China)

2.652

ETRI (Republica de Corea)

1.936

Universidad de Xidian (RPC)

1.423

Universidad de Zhejiang (RPC)

1.394

gl W N

Industry Academic
Cooperation Foundation
Korea (Republica de Corea)

1.281

Beijing University of
Technology (RPC)

1.190

Universidad de Tsinghua (RPC)

1172

Universidad de Beihang (RPC)

1.026

Universidad de
Chonggqing (RPC)

996

10

Universidad de Tianjin (RPC)

922
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Durante mas de un siglo los motores de combustion interna
han dominado la industria automovilistica. Sin embargo, las
preocupaciones por el impacto ambiental de la motorizacién y
la seguridad vial estan acrecentando el interés por los vehiculos
eléctricos y el mercado de motores eléctricos montados en las
ruedas. La empresa de andlisis comerciales Fact.MR estima que
durante el periodo comprendido entre 2018 y 2027 el mercado de
motores integrados en las ruedas tendra una tasa de crecimiento
anual compuesta del 30,4%.

Durante los ultimos 15 afios la empresa eslovena Elaphe Propulsion
Technologies, con sede en Liubliana, ha estado a la vanguardia
del disefio de motores integrados en las ruedas y desde 2003 ha
fabricado sistemas de propulsion eléctricos basados en motores
de rueda. El director de tecnologia de la empresa, Gorazd
Gotovac, conversa con la Revista de la OMPI sobre el papel que
desempenfian la innovacién y la propiedad intelectual (Pl) en la
estrategia empresarial de Elaphe y sus aspiraciones para el futuro.

Hablenos de Elaphe y a qué se dedica

Elaphe disena y fabrica sistemas de propulsion para vehiculos
eléctricos. Nos centramos en una arquitectura innovadora especifica
que permite montar nuestros motores eléctricos de alto rendimiento
en las ruedas del vehiculo, a las que aplican directamente su
potencia. Este tipo de propulsion de vehiculos es sencillo y eficiente
desde el punto de vista energético. También ahorra espacio ya
que los motores de rueda eliminan la necesidad de los complejos
sistemas de transmision de los motores de combustién interna
o los motores eléctricos tradicionales. Ello permite reconfigurar
integramente la distribucion interna de los componentes del vehiculo
e introducir soluciones de disefio centradas en las necesidades de
los usuarios. El centro de investigacion y desarrollo de la empresa
y las actividades de fabricacién europeas se ubican en Liubliana,
y asimismo disponemos de un centro de produccion en Hangzhou
(Republica Popular China). Nuestro objetivo son los mercados
automovilisticos a nivel mundial y tenemos en marcha una amplia
gama de proyectos para diversos sectores del transporte.

Se dice que Ferdinand Porsche fue el inventor del motor
de rueda alld por el ario 1900. ;Qué fue lo que motivo

el interés de Elaphe en este campo y como explica el
creciente interés que existe actualmente por los motores
integrados en las ruedas?

El trabajo de Ferdinand Porsche ha sido una gran fuente de
inspiracién, pero podemos afirmar que Elaphe es una de las
empresas pioneras en materia de motores de rueda para vehiculos
de pasajeros. Todo comenzo a finales del decenio de 1980. Nuestro
mentor y cofundador, Andrej Deleta, se inspird en la naturaleza, en
particular en la anatomia animal, y asimismo tenia sélidas razones
técnicas para creer que sus investigaciones podrian aplicarse
a automoviles y otros vehiculos en el futuro. La combinacién
de materiales nuevos y mas robustos (por ejemplo, materiales
compuestos e imanes permanentes de alta densidad), la conviccion
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Los motores de rueda ofrecen
numerosas ventajas sobre los
motores eléctricos tradicionales.
Son ligeros, potentes y lo
suficientemente pequeiios para
permitir la integracién de otros
componentes en la rueda.
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elaphe

Propulsion Technologies

La arquitectura de motores de rueda, inica en su
género, y los algoritmos de control de Elaphe ofrecen
ventajas atractivas con relacion a los motores eléctricos
tradicionales. La traccién independiente a cuatro
ruedas y sin transmision mecanica proporciona

mayor estabilidad y mejora la capacidad de respuesta
del vehiculo alas condiciones de la carretera.

La empresa eslovena Elaphe Propulsion Technologies
trabaja con marcas lideres de la industria automovilistica
y desea convertirse en un importante proveedor mundial
de motores de rueda para vehiculos eléctricos.
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de que es posible fabricar una arquitectura de propulsion
sencilla, limpia y muy eficiente con muy pocas partes
moviles y, lo que es mas importante, la vision sobre las
posibilidades de modificar el aspecto general de los
vehiculos, su forma de utilizacion y la reduccién de su
impacto ambiental, han sido determinantes para estimular
nuestro compromiso con la innovacién tecnolégica. Los
disefios iniciales demostraron la viabilidad del concepto
tecnolégico, por lo que, evidentemente, el siguiente paso
fue la creacion de una empresa para el desarrollo de
esta nueva e importante tecnologia.

¢Como funcionan los motores de rueda?

En teoria, se trata de una idea muy sencilla: dos o cuatro
motores eléctricos (en funcién de si el vehiculo tiene
dos o cuatro ruedas) se integran en las llantas de las
ruedas. Cada motor esta controlado por una unidad de
control de potencia implantada en el vehiculo que ha sido
desarrollada por nuestra empresa. Esa unidad controla
el funcionamiento conjunto de los motores. No existen
partes mecanicas, como engranajes, diferenciales o ejes
de transmision; por lo tanto, la arquitectura del vehiculo
es mucho mas sencillay ligera. Esta tecnologia encierra
una gran labor de ingenieria. Por ejemplo, el motor debe
ser pequeho, potente y ligero; los frenos deben integrarse
en el mismo espacio que el motor, el motor debe soportar
las condiciones de la carretera y ambientales, y el sistema
de control ha de aplicarse a cada motor para lograr la
estabilidad dinamica y otros aspectos del funcionamiento
del vehiculo. Hemos resuelto estos desafios y a decir
verdad el sistema resulta limpio y sencillo.

¢Como se utiliza su tecnologia?

Nuestra tecnologia estéa siendo utilizada en aplicaciones
del automévil y de otro tipo. Ha sido integrada en
diversos vehiculos y un numero creciente de fabricantes
de automoviles estan desarrollando vehiculos con
nuestra tecnologia o la estan evaluando con vistas a la
produccién en masa de nuevos vehiculos basados en
una arquitectura de propulsion en las ruedas.

¢Qué ventajas tienen los motores de rueda con
respecto a los motores eléctricos tradicionales?

Los motores de rueda ofrecen numerosas ventajas
sobre los motores eléctricos tradicionales. Son ligeros,
ahorran espacio, mejoran el comportamiento dinamico
del vehiculo, permiten la implantacion de cadenas de
fabricacion mas sencillas y, en consecuencia, reducen

los costos de desarrollo y fabricacién de los vehiculos.
También tienen otras ventajas ambientales. Al utilizar
menos piezas mecanicas, los vehiculos son mas ligeros
y el sistema de propulsién en su conjunto goza de una
alta eficiencia de conduccién ya que utiliza baterias mas
pequefas para lograr niveles de autonomia similares.

¢Qué retos han tenido que superar para instalar
motores en las ruedas?

Comenzamos disefiando un motor que tenia la maxima
relacién a nivel mundial entre par motor y peso (a saber,
45 Nm/Kg en el motor L1500). El motor también tiene un
tamafo reducido ya que su parte activa solo mide 2 x 6 cm.
en seccioén transversal. El disefio deja espacio suficiente
para integrar en la rueda otros componentes, como los
elementos de la direccion y los discos y pinzas de frenos.
Se trata de un disefo bastante revolucionario dada la
potencia de esos motores. Una vez que constatamos su
extraordinario rendimiento, nos centramos en hacerlos
eficientes, fiables y duraderos. Iniciamos entonces el
desarrollo del software y la electronica de control para
proporcionar funciones que superasen las expectativas
que tienen actualmente las personas con respecto a
sus vehiculos. Aunque nuestro motor de rueda es un
producto muy sofisticado y seguimos invirtiendo en el
disefio electromagnético de nuestro motor eléctrico, la
empresa se centra actualmente en el desarrollo de un
disefio mecanico innovador, las tecnologias de produccion
y los conceptos de control.

Actualmente se habla mucho de los vehiculos
autonomos, jcudndo cree que se generalizard
su uso?

Ya hay vehiculos con diversos niveles de autonomia, por
lo tanto, podria decirse que en cierta medida los vehiculos
auténomos ya son una realidad. No obstante, la plena
autonomia es una cuestion mas complicada y no creo
que nadie pueda dar una respuesta definitiva a cuando
serarealidad. Pero tengo la esperanza de que eso ocurra
lo antes posible porque, hablando en general, los seres
humanos somos pésimos conductores.

éSeria correcto afirmar que las tecnologias de
Elaphe estdn preparando el terreno para los
vehiculos sin conductor?

Tenemos el firme empefio de proporcionar tecnologia para

vehiculos autbnomos y apoyar su desarrollo mediante
nuestra arquitectura de motor de rueda, Unica en su

_}
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género, y los algoritmos de control que se utilizan. Esta
tecnologia ofrece ventajas interesantes. Por ejemplo, la
traccion independiente a cuatro ruedas y sin transmisién
mecanica proporciona mayor estabilidad y mejora la
capacidad de respuesta del vehiculo, permitiendo una
reaccién mas rapida a las condiciones de la carretera.
La integracién en vehiculos de nuestra arquitectura
de motores montados en rueda ofrece mucha mas
estabilidad de la que de otra forma podria lograr un
conductor en condiciones meteoroldgicas adversas,
como han demostrado nuestros ensayos en condiciones
invernales realizados en 2017, 2018 y 2019 en Heihe, en
el norte de China. Nuestros motores de rueda detectan
el estado de la carretera y generan otros datos de
interés que hacen que los vehiculos autbnomos sean
mas seguros a la hora de desplazarse.

¢Cudlhasidolarespuestaalatecnologiade Elaphe?

Nuestra tecnologia ha sido objeto de gran interés desde
que la empresa inicié su actividad, pero algunos circulos
aun son escépticos sobre el comportamiento técnico
de los motores eléctricos integrados en las ruedas.
Hemos asumido el objetivo de lograr que se superen
esas preocupaciones. La tecnologia de Elaphe esta
ya lo suficientemente madura como para su adopcion
generalizada por el mercado. Estamos trabajando con
marcas lideres de la industria automovilistica y el interés
por nuestra tecnologia esta creciendo de manera muy
importante. Esto indica claramente el éxito que hemos
logrado. Algunos actores de la industria del automovil
estan listos para dar el salto y aprovechar las ventajas
de nuestra tecnologia. Pero nuestra labor aun no ha
finalizado. jQueremos que todo tipo de vehiculos utilicen
nuestros productos!

JQué papel desemperia la innovacion en su
empresa?

Como empresa tecnoldgica, nos basamos en lainnovacion
para consolidar nuestra ventaja competitiva. La innovacion
es el eje central de nuestra empresa. El concepto de
nuestra arquitectura de motor de rueda es innovador en
si mismo y supone un avance significativo sobre la base
de la labor que realizé Ferdinand Porsche en el decenio
de 1900. Lograr el mismo nivel de rendimiento y fiabilidad
que un motor de combustion tradicional del siglo XX
ha supuesto un reto y es ahi donde nuestra innovacion
ha desempefado un papel importante. Pero ademas,
nuestros logros para superar esos retos han abierto
nuevas oportunidades a la produccién de componentes

“Tenemos el
firme empeiio
de proporcionar
tecnologia
para vehiculos
autonomos
y apoyar su
desarrollo
mediante nuestra
arquitectura
de motores de
rueda, Gnica en
su género, y los
algoritmos de
control que se
utilizan.”

Gorazd Gotovac, director de Tecnologia, Elaphe
Propulsion Technologies
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innovadores y la creacién de algoritmos que permitan a
nuestro sistema alcanzar su plena potencialidad.

{Qué papel desemperia la propiedad intelectual
(PI) en la empresa?

La Pl siempre ha sido una parte fundamental de nuestra
estrategia empresarial. Normalmente, la utilizamos como
mecanismo defensivo para asegurar la libertad de accion
en este mercado. Mas recientemente, la Pl también se ha
convertido en el elemento central de nuestra estrategia
de financiacion. La expansién de la empresa ha hecho
que nuestra capacidad de atraer inversores y obtener
recursos financieros dependa de la proteccion de la
gran cantidad de Pl que hemos desarrollado en virtud
de nuestras innovaciones, que anteriormente tratabamos
como secretos comerciales.

¢Cudl es su experiencia en el uso del Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes (PCT)y, en
su opinion, como deberia evolucionar el sistema
de patentes?

Elaphe ha utilizado mucho el PCT por varios motivos. El
procedimiento es sencillo y permite obtener un informe
de busqueda que puede complementar nuestra propia
investigacion sobre el estado de la técnica. En un
entorno dinamico en el que constantemente se generan
innovaciones, el marco temporal del proceso del PCT nos
ofrece cierto grado de libertad para aplazar decisiones
estratégicas hasta el momento en que el mercado y la
informacion sobre el producto sean mas claros y se
pueda evaluar mas facilmente el beneficio econémico
de solicitar una patente. Estamos satisfechos con el PCT,
pero en el &mbito europeo nos gustaria que estuviera
en funcionamiento el sistema unitario de patentes. Ello
permitiria obtener importantes ahorros de costos y que
el proceso de innovacion fuera mas asequible.

éSonimportantes las alianzas para su empresa?

La cadena de suministro del sector automovilistico aglutina
una enorme cantidad de conocimientos sobre el disefio y
la fabricacién de piezas, por lo que nuestras alianzas son
muy importantes. Evitamos asi reinventar componentes
y tecnologias que otros pueden producir de manera
mucho mas eficiente. Nuestro motor de rueda consta
aproximadamente de 80 piezas de las que unas 50 son
componentes ya existentes en el mercado y fabricados
por otros. Muchas de las piezas restantes se desarrollan
en colaboracion con el proveedor. A menudo ello implica

realizar pequefias modificaciones a los productos
existentes. Por lo tanto, las alianzas ofrecen muchas
ventajas tanto a Elaphe como a sus asociados. A estos
les permite abrirse paso en un nuevo mercado y disponer
de un flujo de ingresos regular, aspectos que seran muy
importantes cuando nuestra tecnologia comience a
desplazar a tecnologias automovilisticas mas antiguas.
Las asociaciones con proveedores de componentes son
también muy importantes por su influencia en el disefio
de nuestros sistemas. Por ejemplo, los fabricantes de
sistemas de frenos, suspensiones, llantas de ruedas y
otros componentes aportan conocimientos inestimables.
Y por supuesto, la adopcién de acuerdos apropiados
en materia de Pl es importante para asegurar que esas
alianzas sigan siendo operativas sin problemas.

¢Cudles son los planes para el futuro de Elaphe?

Queremos ser la empresa de referencia en materia de
motores de rueda. El potencial de la tecnologia ha sido
ya confirmado por el mercado por lo que somos muy
optimistas en que seremos un importante proveedor
mundial para los vehiculos eléctricos.

¢{Qué aspecto cree que tendran los vehiculos
eléctricos dentro de 10 arios?

Es una pregunta pertinente. Creo que el vehiculo cambiara
para adaptarse a los nuevos usos que la conectividad
aporta al sector. Eso supone abundante espacio para
los pasajeros y pantallas, interiores personalizados,
funciones definidas mediante software y funciones de
seguridad avanzadas automatizadas, al menos para
una conduccién automatizada parcialmente. Estamos
convencidos de que se utilizara un sistema de propulsion
eléctrico de alto rendimiento con funcionalidades que
satisfagan las necesidades de los usuarios.

{Qué mensaje puede dar a los jovenes aspirantes
a inventores?

Muchos les diran “eso no puede hacerse” porque han
oido que alguien lo intentd y fracasé en el empefo. No
dejen que eso frene sus aspiraciones. Hagan aportaciones
creativas y pongan a prueba sus ideas con la mayor
rapidez posible. Analicen las pruebas disponibles,
examinen por qué fracasé una tecnologia determinada
y usen esa informacién para poner a prueba sus ideas.
Después de todo, en algiin momento del pasado se
consider6 que la tecnologia que actualmente damos
por hecha “no era viable”.
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Actualidad mundial
en materia de licencias
de patentes esenciales

Por Doris Johnson Hines y
Ming-Tao Yang, asociados,
Finnegan, Washington, D.C.
(EE.UU.)

Las normas técnicas garantizan la interconectividad e interoperabilidad de miles de millones de teléfonos méviles y otros dispositivos
electrénicos que utilizamos diariamente. Las organizaciones que fijan esas normas a menudo exigen a los titulares de patentes

que protegen partes de una determinada norma, denominadas “patentes esenciales para cumplir con las normas técnicas”, que se
comprometan a conceder licencias sobre sus patentes en condiciones justas, razonables y no discriminatorias (condiciones FRAND).

Las normas técnicas que garantizan la interconectivi-
dad e interoperabilidad de los dispositivos abarcan un
sinnumero de productos en la esfera de las tecnologias
de la informacién y las comunicaciones (TIC), que van
desde los teléfonos inteligentes y las tabletas hasta
los dispositivos de memoria y los cables. Se trata de
normas generalizadas. Entre otras cosas, permiten la
comunicacién entre mas de 8.000 millones de dispo-
sitivos moviles y garantizan que sus usuarios puedan
acceder a los méas de 2.000 millones de computadoras
que hay en el mundo y hacer uso de ellas.

Las organizaciones de normalizacion, que son quienes
promulgan las normas técnicas, a menudo exigen a los
titulares de patentes que protegen partes de una norma
determinada, denominadas “patentes esenciales para
cumplir con las normas técnicas” (en adelante, “patentes
esenciales”), que se comprometan a conceder licencias
sobre sus patentes en condiciones justas, razonables y
no discriminatorias (condiciones FRAND, por sus siglas
en inglés).

Foto: Getty Images / E+ / Peopleimages
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El afio en curso presenta nuevas oportunidades para
que quienes llevan a la practica tecnologias sujetas a
normas técnicas puedan reducir el costo derivado de
la conclusién de acuerdos de licencia relacionadas con
ese tipo de normas, asi como la carga que supone la
solucién de controversias sobre patentes esenciales
y, en determinadas circunstancias, el riesgo de que se
dicte un mandamiento judicial. También existen nuevas
oportunidades para los titulares de patentes esenciales,
ya que estas normas abarcan cada vez mas tecnologias.

Durante mas de un decenio, los titulares de patentes
esenciales y los implementadores de normas técnicas
en sus productos, tanto en el caso de grandes como
de pequeias empresas, han lidiado con diversos retos
en relacion con la concesion de licencias de patentes
esenciales. En efecto, ambas partes han experimentado
dificultades a la hora de negociar licencias, solicitar (o
evitar) mandamientos judiciales, determinar regalias
justas, razonables y no discriminatorias, evitar la discri-
minacion y obtener reparacién por el incumplimiento de
las obligaciones justas, razonables y no discriminatorias
contraidas por el titular de una patente esencial o por
el hecho de que la empresa que aplica las normas se
niegue a aceptar las condiciones FRAND. Y es que al
ritmo al que se expanden las tecnologias sujetas a normas
técnicas —que van de las comunicaciones aldmbricas
e inalambricas a la transmision en directo de audio y
video, de la cadena de bloques u otros mecanismos de
seguridad al intercambio de datos relativos a la salud y
de la inteligencia artificial a la roboética—, sobrepasando
el Internet de las cosas hasta alcanzar nuevas esferas, el
panorama esta adquiriendo cada vez mas complejidad.
Conscientes de ello, distintos organismos publicos de
todo el mundo han venido reflexionando sobre esas
cuestiones y confluyendo en planteamientos acerca
de las licencias de patentes esenciales y las regalias
justas, razonables y no discriminatorias, centrandose
en el equilibrio, la transparencia y la racionalidad. Esta
convergencia crea oportunidades para conseguir licen-
cias o licencias cruzadas que reflejen las circunstancias
singulares de cada caso. Sin embargo, incluso atenién-
dose a las condiciones FRAND, no todas las licencias
se conciben en pie de igualdad.

Tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
como la Comisién Europea, el Tribunal Popular Superior
de Guangdong (Republica Popular China) y la Oficina
Japonesa de Patentes han prestado orientacion para
abordar las cuestiones referentes a las licencias de

patentes esenciales. A pesar de que aln persisten puntos
de divergencia, dado que la legislacién, la politica, los
aspectos econdmicos y la madurez tecnoldgica varian
de un pais a otro, estas regiones estan confluyendo,
en muchos aspectos, en planteamientos sobre cues-
tiones relacionadas con las patentes esenciales y las
condiciones FRAND.

Esta convergencia, asi como el conocimiento de las
diferencias regionales, presenta nuevas oportunidades
para los especialistas en la negociacion de patentes
esenciales. Los modelos de negocio, los mercados y las
posiciones de mercado pueden resultar mas importantes
que nunca a la hora de abordar las cuestiones sobre
patentes esenciales y las condiciones FRAND, en parte
porque quienes se encuentran en una situacién similar
obtienen, por lo general, tarifas y condiciones similares
en el marco de esas condiciones. En consecuencia, las
empresas que consiguen realzar las similitudes y explotar
las diferencias se encuentran en una posicién idonea
para obtener tarifas por regalias y condiciones de licencia
mas favorables. La claridad, transparencia y preferencia
previstas en el marco de los mecanismos de solucion
extrajudicial de controversias, como la mediacién o el
arbitraje, también dotan a las partes de herramientas
adicionales para resolver de manera rapiday eficaz las
cuestiones relativas a las patentes esenciales.

NUEVO RUMBO EN LOS ESTADOS UNIDOS:
EQUILIBRIO DE INTERESES Y MENOS
RESTRICCIONES SOBRE LOS MANDAMIENTOS
JUDICIALES

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos exa-
mino recientemente un nuevo planteamiento con respecto
a las patentes esenciales y las condiciones FRAND, en
particular en lo referente a los mandamientos judiciales
(acerca de la prohibicién de la venta de productos que
aplican normas técnicas en los Estados Unidos), me-
dida que el Departamento habia desaprobado en su
declaracion de 2013. En diciembre de 2018, la Divisién
Antimonopolio del Departamento de Justicia retiré su
declaracién de 2013, en la que figuraba la limitacién
respecto de los mandamientos judiciales en el contexto
de las patentes esenciales. Aunque, segun consta, se
estan elaborando nuevas orientaciones que todavia no
estan disponibles, en 2018 el Departamento sefialé en
varias ocasiones que habia revisado su posicién, en el
sentido de que se debia contemplar en mayor medida
el uso de mandamientos judiciales en el contexto de

_}
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las patentes esenciales. Aun esta por ver como se perfila este nuevo planteamiento,
pero el Departamento de Justicia ha hecho hincapié en equilibrar los intereses de
los implementadores de normas técnicas y los titulares de patentes esenciales. Sin
embargo, tras la retirada de las orientaciones anteriores por las que se consideraba
que no se debian contemplar los mandamientos judiciales en el contexto de las con-
diciones FRAND, parece que el nuevo planteamiento del Departamento de Justicia
va en consonancia con sus crecientes esfuerzos por ofrecer protecciéon contra el
uso no autorizado de los derechos de propiedad intelectual en el pais. Facilitar en
mayor medida el uso de los mandamientos judiciales probablemente contribuya a
empoderar a los titulares de patentes esenciales y obligue a los licenciatarios reacios
(que oponen resistencia a los titulares de patentes esenciales al negarse a aceptar
una oferta de licencia en condiciones FRAND) a elegir entre su exclusion del mercado
estadounidense o adquirir una licencia para seguir vendiendo.

Si bien la nueva declaracién del Departamento de Justicia, que todavia no se ha
hecho publica, puede beneficiar a los titulares de patentes esenciales mediante el
levantamiento de determinadas restricciones sobre los mandamientos judiciales, el
Departamento también recalcé la necesidad de aportar claridad, previsibilidad y un
equilibrio de intereses. Ademas, dado que los procesos de normalizacion entrafan
con frecuencia la colaboracion entre grandes actores de un mismo sector que a
menudo compiten entre si, el Departamento de Justicia también expresé preocupa-
cién en torno a la posible colusién entre competidores por medio de las actividades
normativas. Si bien la amenaza creciente del recurso a los mandamientos judiciales
es probable que ejerza presién sobre los implementadores de normas técnicas, un
mayor hincapié en el equilibrio, la claridad y la previsibilidad también podria reducir
sus costos de transaccion. Por consiguiente, tanto los promotores como los imple-
mentadores de normas técnicas deberan seguir de cerca la declaracién que pronto
hara publica el Departamento de Justicia estadounidense y transitar con cautela en
esta nueva etapa.

LA COMISION EUROPEA Y SU MARCO EFICAZ DE CONCESION DE LICENCIAS
DE PATENTES ESENCIALES: NUEVO GRUPO DE ESPECIALISTAS

A finales de 2017, la Comision Europea publicé su ultimo enfoque sobre patentes
esenciales para normasy en el verano de 2018 cred un nuevo grupo de especialistas
sobre la concesion y valoracién de licencias de patentes esenciales. El enfoque de
la Comisién tiene por objeto fomentar un marco eficaz, equilibrado, facil y previsible,
que refleje sus objetivos encaminados a incentivar el desarrollo tecnolégico y el uso
generalizado de las normas tecnolégicas.

A fin de aumentar la eficiencia y facilitar las negociaciones, la Comision Europea
exhort6 a las organizaciones de normalizacién a que mejorasen la transparencia,
la calidad y la accesibilidad de la informacién referente a las patentes esenciales.
La Comisién Europea indicdé que a menudo los titulares de patentes esenciales
hacen un uso excesivo de las declaraciones de patentes esenciales (es decir, que
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“El mundo esta
reflexionando
sobre la manera de
negociar licencias
de patentes
esenciales con
regalias justas,
razonables y no
discriminatorias,
y existe la
convergencia en
muchos aspectos
sobre ese tema. Sin
embargo, incluso
ateniéndose a
las condiciones
FRAND, no todas
las licencias se
conciben en pie de
igualdad.”

patentes que se declaran esenciales para cumplir con
una norma en realidad no lo son). Por lo general, dichas
organizaciones no evallan si las patentes son realmente
esenciales para el cumplimiento de las normas técnicas.
Esta falta de control puede conducir a que ese tipo de
declaraciones no resulten fiables. Ademas, la mayoria
de las organizaciones de normalizaciéon no proporcio-
nan ninguna plataforma para la busqueda de patentes
esenciales o la provisién de informacion sobre licencias,
regalias, litigios u otro tipo de informacién relacionada
con las patentes esenciales. Esto, de resultas, dificulta
la transparencia en las negociaciones de concesién de
licencias sobre patentes esenciales. Al plantear estas
inquietudes y ahondar en ellas, la Comisién Europea
parece abogar por la imposicién de nuevos requisitos
para las organizaciones de normalizacion, que posi-
blemente sean quienes mejor posicionadas estén para
eliminar o reducir esos obstéaculos.

Es posible que las condiciones de licencia FRAND no
tengan caracter universal. Es mas, las tarifas de regalias
y demas condiciones de licencia pueden diferir de un
sector a otro, de una region a otra y con el paso del tiem-
po. De hecho, las condiciones FRAND pueden variar de
una empresa a otra. A pesar de que las condiciones de
licencia FRAND incluyen la “no discriminacion”, esto se
aplica a los licenciatarios que se encuentran en “circuns-
tancias similares”. Imponer condiciones FRAND a esas
entidades y permitir, en ese sentido, que se produzcan
diferencias en las condiciones entre aquellos que no se
encuentran en “circunstancias similares” supone que los
titulares de patentes esenciales y los implementadores
de normas técnicas pueden evaluar las circunstancias
singulares de un posible licenciatario concreto para
diferenciarlo de otros licenciatarios. Por lo tanto, existen
oportunidades para aprovechar circunstancias singulares
y aun asi llegar a unas condiciones de licencia FRAND.

La Comisién Europea declaré que las condiciones FRAND
deben determinarse sobre la base de consideraciones
como la eficiencia, expectativas razonables por parte de
los titulares de patentes esenciales y los implementado-
res de normas, asi como el uso generalizado de normas
técnicas. Consciente de que las condiciones FRAND a
menudo son objeto de controversia, la Comision Europea

_}
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Los titulares de patentes esenciales y los implementadores de normas técnicas

han lidiado durante mucho tiempo con dificultades en relacién con la concesioén

de licencias de patentes esenciales. Conscientes de que las tecnologias sujetas a
normas técnicas estdn sobrepasando el Internet de las cosas hasta alcanzar nuevas
esferas, distintos organismos publicos de todo el mundo estan examinando estas
cuestiones centrandose en el equilibrio, la transparencia y la racionalidad.

alienta el uso de mecanismos de solucion extrajudicial
de controversias, como la mediacion o el arbitraje, a fin
de reducir los costos de transaccion. Asimismo, en julio
de 2018, la Comisioén cred un grupo de especialistas
en patentes esenciales integrado por 15 miembros. La
finalidad del grupo es ayudar a la Comision a desarrollar
practicas de licencia de patentes esenciales, facilitar
la determinacion de las condiciones FRAND y elaborar
politicas adicionales.

Al sefalar que los mandamientos judiciales se rigen por
los Estados miembros que aplican la Directiva relativa
al respeto de los derechos de propiedad intelectual, la
Comisién no especificd ninguna medida en particular,
sino que indicé que las medidas cautelares debian ser
efectivas, proporcionadas y disuasorias. La Comisién
se refirié asimismo al marco anunciado por el Tribunal
de Justicia de la Unién Europea (TJUE) en su decision
«Huawei contra ZTE» de 2016. Indicd que esa decision
no constituye un marco exclusivo e insisti6 a su vez en

la necesidad de llevar a cabo una evaluacion de la pro-
porcionalidad caso por caso, dejando la discrecionalidad
sustancial en manos de los tribunales.

Pese a que las patentes estan sujetas a la proteccion
de cada pais en particular y que estas solo se pueden
hacer valer en el pais en que se han concedido, la Co-
mision Europea considera que las licencias de patentes
esenciales a escala mundial son eficaces y compatibles
con las condiciones FRAND. No obstante, dado que
el Derecho de patentes, las doctrinas en materia de
indemnizacion por dafos y perjuicios, las carteras de
patentes esenciales y otros aspectos difieren de un pais
a otro, no es de extrafiar que para una licencia de pa-
tente esencial con caracter internacional se establezcan
distintas tarifas segun el pais o la regién. Teniendo en
cuenta las diferencias regionales, las empresas pue-
den aprovecharse de tarifas regionales mas bajas y de
condiciones de licencia (o licencia cruzada) que pueden
resultar exclusivas de su modelo de negocio y mercado.
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EL ENFOQUE BASADO EN LA CULPA QUE SE
PRECONIZA EN LAS DIRECTRICES SOBRE LAS
PATENTES ESENCIALES ADOPTADAS POR CHINA
EN 2018

El Tribunal Popular Superior de Guangdong, en China,
también publico recientemente una serie de directrices
sobre las patentes esenciales para normas. En ellas se
explica en detalle como los tribunales locales resuelven
las controversias sobre ese tipo de patentes, en particular
el modo en que determinan las tarifas de regalias en
condiciones FRAND cuando determinadas conductas
vulneran la ley antimonopolio china y, notablemente, las
circunstancias que dan lugar a que se dicte un man-
damiento judicial. Al igual que el enfoque de la Unién
Europea, las directrices de China hacen hincapié en el
equilibrio de intereses entre los titulares de patentes
esenciales, los licenciatarios y la poblacién a la hora
de tomar esas determinaciones.

Sin embargo, en dichas directrices se desaprueban
ampliamente los mandamientos judiciales. En virtud
de ello, los tribunales solo deben otorgar mandamien-
tos judiciales cuando el que aplica las normas incurra
claramente en culpa y el titular de la patente esencial
no incurra en ella (o incurra en menor grado). A través
de varios supuestos ilustrativos de cuando se puede
solicitar o no un mandamiento judicial, las directrices
chinas arrojan cierta claridad sobre esta importante
cuestion. Estos ejemplos indican que, para justificar un
mandamiento judicial, se debe demostrar la supuesta
mala fe de los infractores o que, por lo menos, debe
haber indicios de mala fe.

Para determinar las regalias, las directrices chinas favo-
recen un enfoque descendente por el cual las regalias se
calculan en funcién del niumero de patentes esenciales
que tiene un titular en relacion con el nimero total de
patentes esenciales, ajustando la cifra en funcion de las
licencias comparables. A pesar de que las directrices
dejan a los tribunales la libertad de utilizar otros méto-
dos, probablemente predominara el enfoque prescrito.

UNA NUEVA GUIA DE LA OFICINA JAPONESA
DE PATENTES PROPORCIONA ORIENTACIONES
NEUTRAS, DETALLADAS Y PRACTICAS

En junio de 2018, la Oficina Japonesa de Patentes publico
una guia en materia de patentes esenciales y condiciones
FRAND. En ella se abordan las negociaciones sobre
patentes esenciales y se proporcionan orientaciones
practicas respecto de las negociaciones de licencias,
asi como un analisis exhaustivo de las cuestiones refe-
rentes a patentes esenciales y condiciones FRAND y la
forma en que se tratan en distintos tribunales de todo el

mundo. Aprovechando la convergencia de decisiones y
politicas de todo el mundo en torno a varias cuestiones
fundamentales, la guia ofrece a los titulares de patentes
esenciales y a los implementadores de normas técni-
cas un marco estructurado y un plan de accién para
la negociacion de licencias esenciales. Los planes de
accioén graduales y detallados y el examen de la Oficina
Japonesa de Patentes relativo a la motivacion en que
se basa la solucién de controversias relacionadas con
las condiciones FRAND pueden ser particularmente
esclarecedores para las empresas que se inician en el
ambito de las patentes esenciales. La guia, a pesar de
no ser vinculante para los tribunales japoneses, ofrece un
enfoque practico y apropiado para aquellos que deseen
entender las patentes esenciales, negociar condiciones
FRAND y tomar decisiones fundamentadas y equilibradas.

LAS CONDICIONES FRAND NO SON APLICABLES A
TODOS LOS CASOS

Si bien existe una discordancia entre las medidas
adoptadas recientemente por distintos organismos
publicos de todo el mundo en relacién con las patentes
esenciales y las condiciones FRAND, estos organismos
también coinciden en algunas esferas fundamentales.
En su mayoria, consideran que las condiciones FRAND
deben determinarse de manera equilibrada, conciben las
patentes esenciales desde una perspectiva enfocada a
obtener claridad y transparencia y aspiran a ayudar a las
empresas a obtener seguridad juridica. No obstante, las
condiciones FRAND siguen sin ser universales y no son
validas para todos. De acuerdo con lo que se entiende por
condiciones “justas, razonables y no discriminatorias”, los
especialistas en la negociacioén de patentes esenciales
pueden aprovechar de forma creativa la singularidad de
Su propia empresa, mercado y producto. Las patentes
esenciales, las condiciones FRAND vy las clausulas de
licencia no solo entrafian cuestiones de caracter juridico,
sino que también implican estrategias empresariales bien
fundamentadas y decisiones competitivas. Es posible
que los encargados de la toma de decisiones que estan
familiarizados con estas circunstancias, tanto en lo que
atafie a la convergencia de puntos de vista como a la
persistente divergencia de opiniones, sean capaces
de reducir los costos de transaccion y de llegar a unas
condiciones FRAND mutuamente convenidas basadas
en las circunstancias singulares propias de cada caso.
La practicidad, flexibilidad y realidad empresarial siguen
siendo aspectos fundamentales para obtener licencias
Unicas, ventajosas y eficaces. Las condiciones FRAND
no son aplicables a todos los casos o al menos ya han
dejado de serlo.
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I.a Oficina Furasiatica
de Patentes amplia su
ambito de actividades

Saule Tlevlessova, presidenta de la Oficina
Eurasiatica de Patentes (arriba), senala que
el nuevo sistema eurasiatico de disenios
(dibujos o modelos) industriales propuesto

“permitird que las empresas protejan con

rapidez y facilidad sus disefos, dotados
de valor comercial, en multiples mercados
presentando una tinica solicitud”.

Por Catherine Jewell, Division de
Comunicaciones, OMPI

En visperas del vigesimoquinto aniversario de la entrada en vigor
del Convenio sobre la Patente Eurasiatica (CPEA) y la creacién
de la Organizacion Eurasiatica de Patentes (EAPO), la directora
ejecutiva y presidenta de la EAPO, la Sra. Saule Tlevlessova,
habla con la Revista de la OMPI sobre los logros recientes de la
organizacion y sus prioridades para el futuro.

¢(Cudndo se creé la EAPO?

El CPEA, que creo un sistema de patente unitaria para la region
eurasiatica, entré en vigor el 12 de agosto de 1995. Este convenio
preveia la fundacion de la EAPO, de la que es parte integrante la
Oficina Eurasiatica de Patentes (Oficina Eurasiatica). La Oficina
Eurasiatica comenzé a funcionar el 1 de enero de 1996 y su
plantilla esta compuesta por 200 profesionales y examinadores
de patentes.

¢Cudl es la funcion de la Oficina Eurasidtica?

La Oficina Eurasiatica ofrece servicios de patentes de alta cali-
dad para proteger las invenciones y se encarga de administrar el
sistema eurasiatico de patentes. Es un érgano regional indepen-
diente con sede en MoscU, en la Federacién de Rusia. El sistema
eurasiatico de patentes permite que los solicitantes obtengan
proteccion mediante patente de forma sencilla y rentable en los
ocho Estados miembros de la EAPO presentando una unica
solicitud de patente eurasiatica. Los Estados miembros de la
EAPO son Armenia, Azerbaiyan, Belarus, la Federacién de Rusia,
Kazajstan, Kirguistan, Tayikistan y Turkmenistan.

La Oficina también apoya el desarrollo de sistemas nacionales de
patentes dentro de la region. Por ejemplo, el perfeccionamiento
profesional del personal de las oficinas nacionales de patentes
es una de nuestras prioridades principales. La EAPO también
sensibiliza sobre la propiedad intelectual y promueve el uso es-
tratégico de patentes para impulsar el crecimiento empresarial y
los resultados econdémicos en toda la region.
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¢Quién utiliza el sistema eurasidtico de patentes?

Lo utilizan inventores y empresas de mas de 120 paises. En 2018
tramitamos 3.488 solicitudes (un 6% mas que en 2017) y concedi-
mos 2.630 patentes. Al igual que en afios anteriores, los Estados
Unidos, la Federaciéon de Rusia y Alemania sumaron el mayor
numero de patentes eurasiaticas concedidas. Estos resultados
ponen de relieve el atractivo mundial del sistema eurasiatico y su
importancia para la regién.

¢Cudles son las ventajas del sistema eurasidtico de
patentes?

Su principal ventaja es la naturaleza unitaria del sistema. La
patente eurasiatica, una vez concedida, es valida en todos los
Estados miembros de la EAPO. Este sistema elimina la necesi-
dad de presentar solicitudes individuales o de examinarlas por
separado en cada Estado miembro de la EAPO. Es flexible y facil
de utilizar, especialmente por lo que se refiere a la modificacién
de una solicitud durante el examen, el restablecimiento de los
derechos perdidos debido al incumplimiento de determinados
plazos por parte de un solicitante y, por ultimo, el tiempo que se
tarda en conceder una patente eurasiatica.

Los solicitantes también pueden evaluar las posibilidades de
obtener una patente antes de pagar todas las tasas relativas a
la concesién. Se abona una tasa de presentacién al inicio del
proceso para cubrir el costo de la busqueda de patentes —lo
que permite a los solicitantes evaluar la patentabilidad de su
tecnologia— y la publicacion de la solicitud. Solo se pagan las
tasas del examen sustantivo, la concesién y la publicacién de la
patente si se decide seguir adelante con la solicitud.

El sistema eurasiatico también administra un procedimiento de
oposicion si se impugna la patente concedida, asi como otros
procedimientos que permiten a los solicitantes recurrir decisiones
de la Oficina. Ademas, ofrece una amplia gama de servicios de
informacion de alta calidad sobre patentes, entre ellos el Siste-
ma Eurasiatico de Informacién sobre Patentes (EAPATIS) (véase
el recuadro).

¢Como ha cambiado el procedimiento eurasidtico en
materia de patentes en los tiltimos arios?

El sistema eurasiatico de patentes esta en constante evolucion.
Nuestro objetivo es prestar a los solicitantes y titulares de pa-
tentes unos servicios de patentamiento eficientes, rentables, de
alta calidad y faciles de utilizar. Hemos modificado recientemente
nuestra legislacion sobre patentes para armonizarla con las me-
jores practicas internacionales. Estas medidas garantizan que
la calidad del examen de patentes y la concesion de patentes
eurasiaticas siga siendo elevada, ademas de flexibilizar el sistema
y sus procedimientos, en especial con respecto al restableci-
miento de derechos, lo que resulta alentador para los solicitantes.

Acerca del Sistema
Eurasiatico de
Informacion sobre
Patentes (EAPATIS)

EAPATIS dela EAPO, creado en 2000,
contiene en la actualidad mas de 75
millones de documentos de patente
y estd vinculado a mas de 10 bases de
datos de informacién contenida en las
patentes, entre ellas, PATENTSCOPE
de la OMPL. El sistema estd disefiado
para mejorar la eficiencia yla calidad
de las busquedas y la informacién
contenida en las patentes y facilitar
el examen de las solicitudes. Esta dis-
ponible de forma gratuita para las
oficinas nacionales de patentes de la
EAPO, asi como en muchas bibliotecas,
universidades y centros de ciencia y
tecnologia de toda la region.
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Asimismo, hemos introducido un nuevo procedimiento que permite
a terceros presentar observaciones sobre la patentabilidad de las
invenciones en la fase de examen, lo que hara que las patentes
de la EAPO sean aun mas sélidas.

También se ha avanzado en los plazos de tramitacion. Hemos
acortado un 20% el plazo medio, ahorrando alrededor de 90 dias
por solicitud en el envio de los primeros comentarios sobre la pa-
tentabilidad de la invencién, y ha disminuido en un 31% el retraso
acumulado en las solicitudes pendientes de examen sustantivo.

Asimismo, hemos puesto en marcha recientemente un programa
piloto para acelerar el examen sustantivo de solicitudes interna-
cionales presentadas en el marco del PCT que entran en la fase
regional de la EAPO. Esta y otras disposiciones similares estan
mejorando la eficiencia del sistema eurasiatico.

Seguiremos trabajando en cada uno de estos ambitos.
¢Cudles son las prioridades de la EAPO a corto plazo?

En los dltimos 25 afios, la atencion se ha centrado en consolidar
la EAPO y garantizar que los usuarios tengan acceso a servicios
eficientes, rentables y faciles de utilizar. En este sentido, hemos
cosechado unos resultados muy buenos. Habida cuenta de la
creciente importancia de los derechos de Pl para asegurar el valor
empresarial, ha llegado la hora de ampliar el @ambito de actividades
de la EAPO y de establecer un sistema de proteccion juridica de los
derechos conferidos por los disefios (dibujos 0 modelos) industriales
para que las empresas protejan sus activos con valor comercial.

Llevamos trabajando en este objetivo desde 2017 con el respaldo
del Consejo de Administracion de la EAPO vy, gracias al valioso
apoyo de la OMPI y otros asociados, hemos avanzado con rapidez.
El Consejo de Administracion de la EAPO aprobd en octubre de
2018 un proyecto de tratado internacional para implantar un nuevo
sistema regional de proteccion juridica de los disefios industriales
que se presentara para su aprobacion por los Estados miembros
de la EAPO en una conferencia diplomatica en Astana (Republica
de Kazajstan) a finales de este afio.

¢Por qué es importante esta medida?

Es importante por tres razones principalmente. En primer lugar, el
CPEA y el futuro nuevo tratado sobre los disefios son los Unicos
ejemplos de cooperacion fructifera en el &mbito de la Pl entre los
paises de la regién eurasiatica en los ultimos 25 afos. La comu-
nidad de PI de la region tiene interés en desarrollar el panorama
regional de la PI, en particular en relacién con la proteccioén de los
disefos industriales.

En segundo lugar, el nuevo sistema regional de disefios industria-
les propuesto permitira que las empresas protejan con rapidez y
facilidad sus disefios, dotados de valor comercial, en multiples
mercados presentando una unica solicitud.

“Ha llegado la
hora de ampliar
el ambito de
actividades
dela EAPOvy
de establecer
un sistema
de proteccion
juridica de
los derechos
conferidos por
los disenos
industriales.”

Saule Tlevlessova, presidenta de la Oficina Eurasiatica
de Patentes (EAPO)
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Shen Changyu, comisario de la Administraciéon Nacional de PI de China (CNIPA), y la presidenta de la EAPO, Saule Tlevlessova (arriba).
Con el fin de seguir mejorando sus servicios, la EAPO ha firmado una serie de acuerdos de reutilizacion de resultados con grandes oficinas
de PI, entre ellas la CNIPA, la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Japonesa de Patentes y la Oficina Surcoreana de PI (KIPO).

Por ultimo, se trata de un nuevo paso importante para
crear un entorno de la Pl mas favorable y propiciar un
uso mas extendido de la Pl en toda la region, lo que
promete impulsar los mercados nacionales y aumentar
el flujo de comercio e inversiones hacia la regién.

¢Hay alguna otra prioridad inmediata?

El fortalecimiento de nuestras relaciones con asociados
regionales e internacionales es otra prioridad importante.
La colaboracion con las oficinas nacionales de Pl de la
regién para mejorar su automatizacioén y el desarrollo
profesional sigue siendo una de las prioridades princi-
pales. Asimismo, estamos mejorando nuestros servicios
mediante la colaboracion con otras oficinas de Pl para
establecer acuerdos de reutilizacion de resultados. Hasta
ahora hemos firmado acuerdos sobre el procedimiento
de examen acelerado de solicitudes de patente (PPH)
con la Administracion Nacional de Pl de China (CNIPA)
y la Oficina Europea de Patentes (OEP), en vigor desde
octubre de 2017 y abril de 2018, respectivamente; se ha
prorrogado un acuerdo similar con la Oficina Japonesa
de Patentes hasta febrero de 2021 y en septiembre de
2018 firmamos un acuerdo sobre el PPH con la Oficina

Surcoreana de PI (KIPO) que surte efectos desde enero
de 2019.

Estos acuerdos hacen que los inventores y las empresas
de las regiones y los paises abarcados puedan obtener
patentes con mayor rapidez a través de una via acele-
rada. Puesto que los resultados del examen se com-
parten entre oficinas, el proceso de concesion es mas
rapido y las posibilidades de una decisién positiva son
mayores. Estas iniciativas ponen de relieve la confianza
mutua en los métodos de examen y la calidad de las
oficinas participantes.

é¢Seva a digitalizar la EAPO?

La EAPO pone empefio en la prestacién de los servicios
mas modernos posibles a los solicitantes. Reconocemos
desde hace mucho tiempo las ventajas de la automati-
zacién y seguimos implantando tecnologias electrénicas
de flujo de trabajo. En 2018, el nimero de solicitudes
presentadas a través del sistema de presentacion elec-
trénica EAPO-ONLINE superé el 80%. Casi el 50% de
las transacciones con solicitantes durante la fase de
examen se realizan de manera totalmente electrénica.

_}

Foto: Cortesia de la EAPO
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“La EAPO seguira
desempefiando un papel
activo y constructivo en la
configuracion del panorama

regional, y desde luego
mundial, de la PL”

Saule Tlevlessova, presidenta de la Oficina Eurasiatica de Patentes (EAPO)

Sede de la EAPO en Moscti. La EAPO comenzé a funcionar e 11de
eeeee de 1996. Este 6rgano regional independiente se encarga de
administrar un sistema de patente unitaria parala region eurasiatica.
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Acerca de WIPO CASE

Gracias a WIPO CASE, las oficinas de
patentes pueden compartir de forma
segura documentacién de busqueda
y examen relacionada con solicitudes
de patente para facilitar los programas
de reutilizacién de resultados.

Muchas solicitudes de patente se pre-
sentan en varias oficinas y los exami-
nadores de patentes pueden aumentar
la eficienciayla calidad de su trabajo
compartiendo los resultados del exa-
men.

WIPO CASE pretende mejorar la ca-
lidad y la eficiencia del proceso de
busquedayexamen de patentes en las
oficinas locales y regionales. Al reutili-
zar los resultados, se puede reducir el
tiempo quelleva el trabajo de examen
y mejorar la calidad de los resultados
de la buisqueda. Las oficinas partici-
pantes pueden llevar a cabo unalabor
debuisquedayexamen mas exhaustiva
silo consideran necesario después de
analizar la informacidn existente de
cualquier solicitud equivalente pre-
sentada en otra oficina de patentes
participante.

Actualmente participan 33 oficinas
en WIPO CASE, masla EAPO yla OEP.
Cualquier oficina de patentes puede
unirse al sistema.

Desde 2016, las actividades internas se llevan a cabo electréni-
camente gracias a nuestro sistema electrénico de expedientes.

En junio de 2016, la EAPO se sumd al acceso centralizado a los
resultados de la busqueda y el examen (CASE) de la OMPI (véase
el recuadro). En noviembre de 2017, empezamos a utilizar el Ser-
vicio de Acceso Digital (DAS) de la OMPI, un sistema electrénico
que permite intercambiar de forma segura solicitudes de patente
certificadas entre oficinas de PI participantes. Estos servicios
fomentan la eficiencia y hacen que podamos ofrecer a los solici-
tantes locales un nuevo servicio de bajo costo para ayudarles a
presentar solicitudes de patente en paises de fuera de la region.

¢Como ve la evolucion del sistema eurasidtico de patentes
en el futuro?

La EAPO seguira desempefiando un papel activo y constructivo
en la configuracién del panorama regional, y desde luego mundial,
de la PI, con el fin de ayudar a crear las condiciones para que las
empresas compitan y prosperen en los mercados internacionales.
Los datos indican que existen grandes posibilidades para que los
solicitantes de paises que experimentan un rapido crecimiento
economico fuera de la region —estoy pensando sobre todo en
los paises del Sudeste Asiatico— protejan sus activos de Pl en
la regidn eurasiatica. Por eso, estamos redoblando nuestros
esfuerzos para dar a conocer a los inventores y las empresas
de esos paises las ventajas del sistema eurasiatico de patentes.

También esta cobrando impulso la cooperacion regional en materia
de PI, por lo que esperamos que se amplie nuestro ambito de
actividades. A nivel administrativo, nuestra primera prioridad sera
implantar procedimientos para proteger los dibujos o modelos
industriales. Asimismo, tenemos previsto ampliar el nUmero de
acuerdos de reutilizacion de resultados con oficinas de Pl de
todo el mundo para garantizar que los usuarios tengan acceso a
servicios de patentamiento de alta calidad. Seguiremos buscando
oportunidades de integrar la inteligencia artificial y el aprendizaje
automatico en nuestros procedimientos y sistemas. Aunque estas
tecnologias en rapida evolucién prometen fomentar la eficiencia,
la profesionalidad de nuestra plantilla examinadora seguira siendo
fundamental para nuestro trabajo. La inversién en el desarrollo
profesional continuo garantizara su eficacia a la hora de evaluar las
tecnologias emergentes mas complejas, garantizando asi que la
EAPO siga satisfaciendo las nuevas necesidades de los usuarios.
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La proteccion equitativa
de la tecnologia derivada
de los bosques tropicales

Por Jorge A. Goldstein, director principal,
Sterne, Kessler, Goldstein & Fox PLLC,
Washington D.C. (Estados Unidos de América)

En los bosques tropicales de Colombia vive un pueblo indigena conocido como los
emberas. Los emberas, un pueblo tradicionalmente semindmada de cazadores re-
colectores, han vivido en la region del Chocé al menos desde el siglo XVI. Coexisten
con las comunidades afrocolombianas establecidas en el mismo territorio desde el
periodo colonial, cuando llegaron como esclavos para trabajar en la explotacion minera.
En épocas mas recientes, las vidas de estas comunidades se han visto afectadas
por la construccion de la Carretera Panamericana, la mineria mecanizada ilegal y
la deforestacion a gran escala. Al perder sus preciadas selvas, muchos de ellos se
convierten en agricultores de subsistencia o trabajan en actividades no sostenibles.

Una de las cosas de las que disfrutan los emberas es pintarse el cuerpo. Desde que
se tiene constancia, se sabe que tanto ellos como las comunidades afrocolombianas
con las que coexisten han decorado sus cuerpos con el jugo azul oscuro del fruto
del &rbol de jagua (Genipa americana) para sus rituales y ceremonias, o simplemente
por placer.

A principios de la década de 2000, Ecoflora Cares, una empresa colombiana finan-
ciada con capital privado, en colaboracién con un especialista en quimica organica
de una universidad de Medellin, extrajo el principio activo del jugo azul de la jagua
y, mediante un proceso nuevo, obtuvo una sustancia en polvo suelto y estable al Ph,
de un hermoso color azul cobalto.

Ecoflora deseaba comercializar la sustancia, pero de una forma que permitiera la
sostenibilidad de la fruta y beneficiara a las comunidades locales de donde esta
provenia. Asi, conforme al espiritu del Convenio sobre la Diversidad Bioldgica (CDB)
y del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participacion
Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilizacién al CDB (CDB y
Protocolo de Nagoya), Ecoflora colaboré con entidades gubernamentales locales y
nacionales y con varias organizaciones no gubernamentales (ONG), para crear una
red empresarial y reglamentaria a fin de obtener el fruto de manera ética y producir
colorante azul para su uso en alimentos, bebidas y cosméticos. La empresa firmd
acuerdos con varios grupos de la comunidad embera para producir el fruto de la jagua
y suministrarlo a sus socios comerciales. Mediante un acuerdo de distribucion de
los beneficios, estos proveedores emberas participan en los beneficios (monetarios
y no monetarios) de cualquier comercializacion del colorante azul derivado del fruto
de la jagua y de sus aplicaciones.
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La pintura corporal esta
profundamente arraigada
en los emberas, pueblos
indigenas que viven en
los bosques tropicales de
Colombia. Los emberas
usan el jugo azul oscuro
del fruto dela jagua para
decorar suis cuerpos en
rituales y ceremonias, o
simplemente por placer.
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Foto: Ecoflora Cares / Alejandra Gémez Vazquez

A principios de la década de 2000 la empresa colombiana Ecoflora Cares cre6 un aditivo azul en
polvo del jugo de la jagua de uso inocuo en productos comestibles, cosméticos y medicamentos.
La empresa ha firmado varios acuerdos para garantizar que los emberas participen en los
beneficios derivados de la comercializacion y la aplicacion del colorante azul derivado de la jagua.
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Lalabor de la OMPI
en materia de acceso
y participacion en
los beneficios

La Divisién de Conocimientos
Tradicionales dela OMPI, que fomenta
lautilizacién delas herramientas de PI
paraapoyar lainnovaciény contribuir
al crecimiento econémico y a la
reduccidn de la pobreza, organiza en
colaboracién conla Oficina de Patentes
y Registro de Suecia, y con la ayuda
de la Agencia Sueca de Cooperacién
Internacional para el Desarrollo
(ASDI), un programa internacional
de capacitacion para instituciones
africanas y asidticas. Entre estas
instituciones figuran centros de
investigacién, oficinas de PI y otros
departamentos gubernamentales,
asl como pequerios agricultores y
agricultores comerciales e industriales.
Una de las herramientas practicas de
la Divisién es la Guia de la OMPI sobre
cuestiones de propiedad intelectual
relacionadas conlos acuerdos de acceso
y participacion en los beneficios que
se complementa con una base de
datos sobre los acuerdos de acceso
y participacién en los beneficios
relacionados con la biodiversidad,
disponible en las paginas web de la
Division (www.wipo.int/tk/es/).

Hace unos siete afos, Ecoflora se puso en contacto con nuestro
estudio de abogados en busca de ayuda para obtener patentes
sobre el colorante azul y sus aplicaciones. Se habian enterado
del programa de asistencia gratuita del estudio a través de la
ONG Public Interest Intellectual Property Advisors (PIIPA) con
sede en Washington D.C., que pone en contacto a los abogados
especializados en propiedad intelectual (Pl) que prestan servicios
gratuitos con clientes potenciales de todo el mundo.

LOS SERVICIOS GRATUITOS DEL ESTUDIO

Los servicios gratuitos de Sterne Kessler se basan en la idea
de compensar los derechos econdmicos, sociales y culturales
mediante la Pl. Ayudamos a las comunidades privadas de sus
derechos a obtener beneficios de sus creaciones haciendo valer
derechos de Pl importantes desde el punto de vista comercial
y usandolos para promover sus derechos econémicos, sociales
y culturales tales como el empleo, la salud, la vivienda y la ali-
mentacién, en consonancia con lo dispuesto por el articulo 15.1)
del Pacto Internacional de Derechos Econdémicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas de 1976.

Consideramos que las comunidades pobres e infrarrepresentadas
de los paises en desarrollo pueden servirse de los derechos de
Pl para beneficiarse de la comercializacion de sus productos en
los mercados de los paises avanzados, principalmente del Norte.
El objetivo es revertir la tradicional transferencia de tecnologia
del Norte al Sur, que implica el trasvase de los ingresos conexos
hacia el Norte, y velar por que cuando la tecnologia vaya del Sur al
Norte los ingresos conexos vuelvan a las comunidades en donde
se originaron los recursos basicos. Lo vemos como una especie
de “transferencia de tecnologia a la inversa”. En reconocimiento a
nuestro trabajo en torno a esta idea tan simple, el Financial Times
de Londres recompensoé al programa de asistencia gratuita del
estudio en 2015 con el premio a la innovacién en un proyecto de
responsabilidad social para juristas de América del Norte (Most
Innovative North American Lawyers Award for Innovation in a
Social Responsibility Project).

Cuando en 2011 analizamos la propuesta de Ecoflora y su sus-
tancia azul, supimos que habiamos encontrado un proyecto que
valia la pena. Si bien el uso del jugo de la jagua para la pintura
corporal tenia origen en la tribu, el desarrollo de una sustancia
en polvo azul y estable al Ph no era una invencion de ningun
miembro del pueblo embera. Proteger la sustancia creada por
Ecoflora nos permitia asimismo esquivar otra cuestion que surge
con la representacién directa de una tribu. La propiedad tribal
y en particular, los conocimientos especializados colectivos, se
abordan de forma colectiva, no individual. Sin embargo, el sis-
tema internacional de patentes exige la mencién de inventores
particulares, lo que resulta problematico en el caso de la Pl co-
munal. Por lo tanto, el hecho de centrarse en una invencién final
desarrollada por un quimico de una universidad y propiedad de
una empresa privada simplificaba las cosas. Ademas, en vista de
que Ecoflora observaba lo dispuesto por el CDB y el Protocolo de
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Foto: Yves Picq CC BY-SA 3.0 (http://veton.picq.fr)

Nagoya, consideramos que representar a la empresa en
beneficio de la comunidad era una apuesta que valia la
pena, asi que nos pusimos manos a la obra.

LA OBTENCION DE PATENTES

Desde entonces hemos presentado solicitudes de patente
en todo el mundo por medio del Tratado de Coopera-
cién en materia de Patentes (PCT) de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); véase, por
ejemplo, la solicitud de patente PCT/IB2014/001735.
Las solicitudes abarcan la sustancia azul de Ecoflora,
su composicién quimica detallada, su manufacturay su
uso en la fabricacién de productos de consumo como
productos alimentarios, productos para el cuidado
personal o medicamentos. Se han concedido varias
patentes; véase, por ejemplo, la patente de los Esta-
dos Unidos n.° 9.376.569. Nuestro cliente goza ahora
de proteccién mediante patente en paises tropicales
como el Brasil, Costa Rica y el Peru, en donde puede
crecer el arbol de jagua y pueden usarse los métodos
de produccion, asi como en los Estados Unidos y en
Europa, en donde puede usarse la sustancia para colorar
alimentos y bebidas.

Aunque los Estados Unidos no han firmado el CDB ni el
Protocolo de Nagoya, muchos de los paises en los que
hemos obtenido patentes para Ecoflora si lo han hecho.
Por lo tanto, para que se supiera en todo el mundo que
Ecofloraiba a comercializar una sustancia azul derivada
de un recurso genético procedente de un bosque tropical,
incluimos voluntariamente en las patentes otorgadas
en los Estados Unidos una “declaracion de Acceso
y Participacién en los Beneficios (APB)” en la que se
explicaba que toda obtencién o comercializacion del
recurso genético debia cumplir estrictamente con los
principios del CDB y el Protocolo de Nagoya.

Paralelamente, Ecoflora comenzé a someter la sustan-
cia a numerosas pruebas para obtener la aprobacién
reglamentaria de la Administracion de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y de enti-
dades similares, para su uso en productos comestibles,
cosméticos y medicamentos. Estas actividades en
materia de reglamentacién pronto estaran finalizadas
y los resultados son prometedores.

LA TAREA DE LOGRAR ALIANZAS

Paradéjicamente, la presentacion de solicitudes y la
obtencion de patentes, asi como las pruebas para ob-
tener aprobaciones de inocuidad, han resultado ser las
partes menos complicadas del proceso. Mas dificil ha
sido la tarea de convencer a algunas de las principales
empresas productoras de aditivos alimentarios para

_}
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que se asociaran con Ecoflora a fin de llevar alimentos
y bebidas azules a los mercados internacionales.

No es que a estas empresas no les convenciera la idea
de tefiir de azul los productos comestibles, todo lo con-
trario. De hecho, la industria alimentaria se ha referido
al azul de Ecoflora como el “santo grial perdido”. El azul
es escaso en la naturaleza, por lo que un aditivo azul
inocuo para alimentos y bebidas también lo es. Este es
el caso especialmente de las bebidas gaseosas, cuya
acidez (que suelen tener un pH de 3 a 4) provoca que
la mayoria de los aditivos azules existentes se descom-
pongan. De ahi que la industria alimentaria lleve mucho
tiempo buscando un color azul estable que tenga un
periodo de conservacion largo en las bebidas con gas.
El colorante azul de jagua de Ecoflora cumple esos
requisitos. Su principio activo no se degrada facilmen-
te con el PH de las bebidas gaseosas. Las empresas
tampoco tenian problemas con las pruebas para las
aprobaciones reglamentarias, la proteccion mediante
patente que habiamos obtenido o la necesidad de cumplir
con lo dispuesto por el CDB vy el Protocolo de Nagoya.
Su problema era, digamos, cultural.

La idea de una “transferencia de tecnologia a la inversa”
era nueva para ellas y les generaba escepticismo. Les
parecia extrafa la idea de pagar por una tecnologia
colombiana proveniente de pueblos indigenas. Muchas
se ofrecieron a comprar la fruta directamente, pero no
estaban dispuestas a obtener licencias para el uso de la
Pl. Pese a su resistencia, seguimos en nuestro empefio
con la certeza de que la Pl cumple una gran funcién
niveladora y les daria a las comunidades indigenas un
poder de negociacién que nunca habian tenido.

En 2017 ayudamos a nuestro cliente a organizar una
subasta virtual a nivel mundial usando los servidores
de nuestro estudio en Washington D.C. como sitio
extranet en donde presentamos varios expedientes de
informacién. Una vez las empresas hubieron pagado
una tasa de acceso y firmado acuerdos de confidencia-
lidad, recibieron una contrasefia Unica y acceso a varias
bases de datos con informacion sobre reglamentacion
y patentes; secretos comerciales sobre procesos; un
modelo de acuerdo de licencia y suministro, asi como
modelos de negocio previstos.

Tras haber evaluado 12 propuestas de interés, Ecoflora
firmo un contrato con una empresa europea en forma
de acuerdo de suministro y licencia de PI en virtud del
cual Ecoflora recibiria una compensacion por la venta 'y
la distribucién del colorante azul utilizado en alimentos
y bebidas. Las bases juridicas y contractuales previstas
en el CDB y el Protocolo de Nagoya garantizan que los
proveedores de la comunidad embera también obten-
gan beneficios.

UNA VISION GLOBAL

El acuerdo sobre el colorante azul de jagua es la culmi-
nacién de casi ocho afos de labor juridica y de intensas
negociaciones de un equipo formado por nuestro grupo
de abogados que presta asistencia gratuita y nuestro
cliente. Resulta prematuro dar por sentado que el
proyecto lograra el éxito que esperamos. Un proyecto
asi se construye paso a paso. Cada etapa constituye
una experiencia exitosa, aunque de dimensiones re-
ducidas: establecer un marco respetuoso con el CDB
y el Protocolo de Nagoya, obtener las patentes y la
aprobacién reglamentaria, encontrar la empresa multi-
nacional adecuada para firmar el acuerdo, y negociary
ejecutar un acuerdo que respete la Pl de una pequefia
empresa sudamericana, motivados por la voluntad de
beneficiar a las comunidades indigenas y a su venerado
bosque tropical.

Solo con el tiempo se sabra si esta labor preliminar sera
suficiente para mejorar las vidas de los emberas, pero
ya se han sembrado las semillas.

Lo que también pone de manifiesto este proyecto es
el valor de los planteamientos pragmaticos y practicos
sobre lo que es una cuestidén controvertida de la formu-
lacion de politicas de Pl. Cabe sefalar que la Divisién
de Conocimientos Tradicionales de la OMPI apoya la
celebracion de negociaciones internacionales continuas
sobre estas cuestiones. También brinda asistencia
practica a las comunidades indigenas y locales para
el fortalecimiento de la capacidad respecto de la utili-
zacion eficaz y efectiva de las herramientas de Pl y la
negociacion de contratos justos.

Me atreveria a decir que a los emberas no les importa
en realidad si sus bebidas son incoloras o si son azu-
les, gaseosas o sin gas. Probablemente no podran
dar crédito a la idea de que los consumidores de los
Estados Unidos o de Europa gasten dinero en comprar
una gaseosa fria de color azul para “hidratarse”. Quizas
algun dia les importe, afortunada o desafortunadamente,
cuando vean los beneficios que obtienen de la venta
de ese tipo de bebidas en Nueva York o en Paris. Asi
funciona el mundo hoy en dia.
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Las oficinas de PI
adquieren importancia

en la solucion

extrajudicial de

controversias

Una empresa emergente descubre que otra empresa
estd utilizando su invencién protegida por patente sin
su permiso. Dos pequefias empresas se disputan una
marca y estan bloqueadas en los procedimientos de
oposicién ante una oficina de Pl. Un programador de
software negocia un contrato para desarrollar una apli-
cacion movil con una empresa con sede en otro pais y
desea evitar que surjan controversias en el futuro. ;Qué
pueden hacer estas partes interesadas en la Pl para
proteger sus intereses?

Por un lado, pueden acudir a los tribunales para resolver
sus diferencias, pero los litigios suelen ser costosos,
requieren mucho tiempo y a menudo no puede contarse
con especialistas en Pl; ademas, los litigios judiciales son
antagonicos, lo cual puede menoscabar las relaciones
comerciales entre las partes. Por otro, pueden recurrir
a procedimientos voluntarios de solucién extrajudicial
de controversias como la mediacién y el arbitraje, que
estan ganando popularidad como herramienta para
resolver controversias de Pl y reducir los efectos ne-
gativos. En colaboraciéon con el Centro de Arbitraje y
Mediacién de la OMPI (el Centro de la OMPI), cada vez
mas oficinas nacionales de Pl y de derecho de autor
se estan preparando para presentar las ventajas de la
solucion extrajudicial de controversias a sus sectores
interesados en la PI.

Entonces, ;cémo pueden contribuir concretamente las
oficinas de Pl a reducir los efectos de las controversias
derivadas de la innovacién y los procesos creativos?

Leandro Toscano y Oscar Suarez, Centro
de Arbitraje y Mediacion de la OMPI

WIPO Mediation Pledge

En noviembre de 2018, el Centro de la OMPI
cre6 la WIPO Mediation Pledge para contro-
versias en materia de PI y tecnologia. Si bien la
Pledge no supone un compromiso vinculante,
pone de manifiesto la voluntad de quien firma
de considerar la mediacién para resolver sus
controversias de PI y tecnologia. Asi pues, pro-
mueve el uso de la mediacién para reducir los
efectos de los desacuerdos relacionados con la
innovacidn y los procesos creativos, beneficio
que ha quedado demostrado en la practica en
casos de mediacion administrados por la OMPI.
Como ha sefialado el director general dela OMPI,
Sr. Francis Gurry: “La mediacion permite a las
partes ahorrar tiempo y costos, y concentrarse
en su actividad.”

La Pledge ya ha atraido a mas de 200 firmantes
de mas de 70 paises, en particular productores
y profesionales de la PI. Ademas, la iniciativa
cuenta con el patrocinio de diversas instituciones,
entre otras, las oficinas de Pl y asociaciones del
mundo empresarial.
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En 2015, la OMPI elaboré la Guia sobre solucion ex-
trajudicial de controversias para oficinas de propiedad
intelectual y tribunales judiciales. La guia recoge la
creciente experiencia del Centro de la OMPI en la esfera
de la solucién extrajudicial de controversias y ofrece
orientacién préactica, en particular a las oficinas de PI
que tratan de integrar y promover la solucién extraju-
dicial de controversias en su cartera de servicios. En
2018 se publicé una edicién de la guia actualizada en
gran medida.

La complejidad de las controversias en materia de Pl
se ve agravada porque en ellas intervienen actores de
distintos paises y derechos de Pl de caracter territorial.
La solucion extrajudicial de controversias se adapta a
esas condiciones y, en lo que atafie a las oficinas de
PI, contribuye al uso eficiente de los recursos publicos.
Por ejemplo, la solucion extrajudicial puede permitir a
las partes solucionar casos de oposicion en materia
de marcas antes de que una oficina de PI utilice esos
recursos para emitir una decision.

FOMENTO DE LA SENSIBILIZACION ACERCA DE
LAS OPCIONES DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE
CONTROVERSIAS

El Centro de la OMPI colabora con las oficinas de PI
de diversas maneras. Por ejemplo, las oficinas de Pl de
todo el mundo estan dando a conocer cada vez mas las
ventajas de la solucion extrajudicial de controversias.
Ello supone, entre otras cosas, elaborar materiales de
informacién especificos para cada pais y destinados a
los sectores interesados en relacién con las opciones
disponibles al respecto, u ofrecer informacion con-
junta y actividades practicas de capacitacion sobre
mediacion y arbitraje de controversias en materia de
Pl y cuestiones conexas. También puede consistir en
remitir las consultas que reciben de las distintas partes
al Centro de la OMPI para recibir asistencia adicional
(especialmente en casos de infraccion). El Centro de
la OMPI esta disponible para prestar asistencia a las
partes que deseen iniciar un procedimiento de la Orga-
nizacién de solucién extrajudicial como alternativa a los
procedimientos judiciales. Para ello, pueden utilizar un
modelo de clausulas contractuales de la Organizacion
o recurrir, mediante una peticion unilateral de media-
cion o de otro modo, a los servicios de Buenos Oficios
del Centro de la OMPI para facilitar la solucién directa
entre las partes o el sometimiento de la controversia a
mediacion o arbitraje. A continuacién figuran algunos
ejemplos de la labor de sensibilizacién llevada a cabo
por las oficinas de PI:

IP Australia

En enero de 2017, IP Australia y el Centro de la
OMPI pusieron en marcha una iniciativa para ofrecer
opciones de solucién extrajudicial con miras a resol-
ver las controversias en materia de Pl y tecnologia
en Australia. Este servicio brinda a las empresas
australianas un acceso mas facil a la mediacion, el
arbitraje y la decisién de experto, y permite a las
partes solucionar controversias internacionales en
materia de Pl de manera rapida y eficaz en funcién
de los costos. A tal fin, el Centro de la OMPI pone a
disposicion de las partes interesadas mecanismos
de comunicacién en linea, incluidos un registro y
servicios de videoconferencia, sin costo alguno.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
El IMPI de México y el Centro de la OMPI celebraron
un acuerdo de cooperacion en septiembre de 2014
con el fin de sensibilizar y promover el uso de la
solucién extrajudicial para controversias en materia
de Pl y tecnologia en México. Desde entonces, el
IMPI de México y el Centro de la OMPI han colabo-
rado estrechamente para explicar las ventajas de la
solucién extrajudicial de controversias a los secto-
res interesados en la Pl en México, entre otros, las
empresas multinacionales, las pymes, las empresas
emergentes, las universidades, los inventores y los
emprendedores. Entre los ejemplos de actividades
cabe citar seminarios, seminarios web y talleres,
realizados en colaboracién con las asociaciones
de Pl de México, y campafas de sensibilizacion a
través de los distintos medios sociales.

ADMINISTRACION DE CASOS

La administracion de casos es otra esfera de colabo-
racion fundamental. Algunas oficinas de PI aplican o
fomentan la solucién extrajudicial de controversias en
el marco de los procedimientos que tienen pendientes
de resolucién, especialmente los procedimientos de
oposicion en materia de marcas. Entre otras cosas, la
colaboracién con el Centro de la OMPI puede incluir la
administracion, por este, de los casos que las partes
someten a solucién extrajudicial de controversias en el
marco de dichos procedimientos. Cabe citar los siguien-
tes ejemplos de administracidon de casos de solucién
extrajudicial de controversias:

Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS)
En el marco de su colaboracién con la IPOS, el
Centro de la OMPI ha participado en la elaboracién
de una opcién de mediacion para los procedimien-
tos de marcas y patentes, asi como una opcién de
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Los litigios suelen
ser costosos,
requieren mucho
tiempo y pueden
menoscabar

las relaciones
comerciales entre
las partes. Los
procedimientos
voluntarios

de solucién
extrajudicial de
controversias, como
la mediaciény el
arbitraje, son cada
vez mas populares
en cuanto que
herramienta
pararesolver las
controversias de PI.

decision de expertos para los procedimientos de
patentes pendientes ante la IPOS, y ademas los ad-
ministra. La IPOS también ofrece un mecanismo de
promocién de la mediacién para alentar a las partes
en los procedimientos a elegir la mediacion como
alternativa a la vista en un tribunal. El mecanismo
financia ciertos gastos en que incurren las partes de
un procedimiento de mediacién con independencia
del resultado.

Ejemplo de caso: Mediacion de la OMPI en un pro-
cedimiento de oposicion en materia de marcas ante
la IPOS.

Un proveedor de servicios médicos de Singapur
inicié un procedimiento de oposicion ante la IPOS
contra una solicitud de registro de marca de una
empresa de Malasia, aduciendo la similitud de esta
al color y otras caracteristicas de su propia marca.
Las partes acordaron someter la controversia a
mediacién de la OMPI en Singapur. El Centro de la
OMPI propuso como mediador a un abogado de PI
de ese pais. Tras un dia de intensas negociaciones,
las partes alcanzaron un acuerdo de solucién por el
que el solicitante presentaria una nueva solicitud en
las condiciones acordadas.

Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL)
La mediacion es obligatoria para ciertos tipos de
controversias de Pl administradas por la IPOPHL,
como, por ejemplo: las quejas administrativas por
violaciones de los derechos de Pl o competencia
desleal; los asuntos inter partes, como los procedi-
mientos de oposicidn y cancelacion de marcas; las
controversias que implican pagos por transferencia
de tecnologia; y las controversias sobre los términos
de una licencia relativa a los derechos del autor a
la interpretacion o ejecucion publica u otras formas
de comunicacion de su obra. El Centro de la OMPI
colabora con la IPOPHL en lo que respecta a la
administracién de procedimientos de mediacién in-
ternacional en materia de derechos de Pl en Filipinas.

Oficina de Patentes de la Reptblica de Polonia (PPO)
En 2018, la PPO introdujo una opcioén de mediacién
en los procedimientos de oposicién en materia de
marcas, en colaboracién con el Centro de la OMPI,
que administra esos procedimientos. Con arreglo a
este mecanismo, se reembolsa a las partes el 50%
de las tasas de oposicion de la PPO al alcanzar una
solucién en un plazo determinado.
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En colaboracién con el Centro de Arbitraje y Mediacién
de la OMPI, cada vez més oficinas de PI'y de derecho de
autor se estdn preparando para presentar las ventajas
que ofrece la solucién extrajudicial de controversias a las
partes interesadas en la PI de su &mbito de influencia.

Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo

de la Republica de Corea (MCST)
La Comision de Derecho de Autor de la Republica de
Corea (KCC) y la Agencia de Contenidos Creativos de
la Republica de Corea (KOCCA), ambas pertenecientes
al MCST, administran procedimientos de mediacién
en materia de derecho de autor y derechos conexos,
asi como otros derechos relacionados con los con-
tenidos en la Republica de Corea. Cuando surgen
controversias internacionales sobre estas cuestiones,
la KCC y la KOCCA ofrecen también la opcién de
mediacién de la OMPI, administrada por el Centro
de Arbitraje de la Organizacién. Para fomentar el uso
de la mediacién en estas controversias, el MCST y
el Centro de la OMPI celebraron recientemente un
acuerdo para apoyar las actividades relacionadas con
la solucioén extrajudicial de controversias, incluido un
mecanismo de promocion de la mediacion.

Peticion unilateral de mediacion de la OMPI

Las partes suelen recurrir a la mediacidon mediante la
adopcién conjunta de una clausula contractual de la
OMPI o de un acuerdo de sometimiento en materia
de controversias. Si no existe un acuerdo o cladusula
de mediacién entre las partes, el Reglamento de
Mediacion de la OMPI permite que la controversia
se someta a mediacion. Si una parte desea proponer
que se someta una controversia a la mediacion de la
OMPI, puede presentar una peticién de mediacién al
Centro de Arbitraje de la Organizacion, que prestara
asistencia a ambas partes para acordar el uso de
la mediacién.

OPCIONES DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL

DE CONTROVERSIAS EN EL AMBITO DE LOS
MODELOS DE ACUERDO PARA INVESTIGACION Y
DESARROLLO (I+D)

Las partes pueden considerar opciones de solucion
extrajudicial de controversias en el marco de otros
servicios ofrecidos por las oficinas de PI, como, por
ejemplo, la facilitacién de modelos de acuerdo para I+D.
Las partes que celebran convenios de colaboracion en
I+D y participan en operaciones de transferencia de
tecnologia usan a menudo dichos modelos como base
para negociar y redactar sus contratos. A fin de propiciar
la solucion eficiente de controversias en ese ambito,
el Centro de la OMPI colabora con partes y entidades
interesadas en la elaboracion y difusién de modelos de
acuerdo para la colaboracion en I+D, que incluyen la
mediacion y los servicios de arbitraje acelerado de la
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Colaboracion actual de la
OMPI con oficinas de PI

El Centro de la OMPI colabora actualmente con las siguientes
oficinas de PI:

OMPI como opciones disponibles. Cabe citar
el siguiente ejemplo de opcioén de solucién
extrajudicial de controversias en los modelos
de acuerdo para la I+D:

Oficina Espanola de Patentes

y Marcas (OEPM) « Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina

En colaboracién con los sectores intere-
sados en la [+D, la OEPM ha elaborado
modelos de contratos (de confidencialidad,
licencia, transferencia de material e 1+D) en
el ambito de la colaboracién de I+D, que
la oficina pone a disposicién de los usua-
rios interesados. Las plantillas contienen
modelos de clausulas para la solucion
de controversias, incluida la remisién de
estas al procedimiento de mediacién de
la OMPI en primera instancia, seguida del
procedimiento de arbitraje acelerado de la
Organizacién o el litigio judicial.

En los ultimos afios, cada vez mas oficinas
de Pl han comenzado a colaborar con el
Centro de la OMPI para desarrollar o mejorar
sus servicios de solucion extrajudicial de
controversias, en particular la mediacién.
El objetivo comun de esas iniciativas es
facilitar la eficacia en términos de tiempo y
costos a la hora de resolver controversias
relacionadas con derechos de Pl con-
cedidos o amparados en su jurisdiccion.
Dichos servicios de solucion extrajudicial
de controversias tienen un reconocimiento
cada vez mayor entre las prestaciones
innovadoras que las oficinas de Pl ofrecen
a los clientes.

(INPI)

« IP Australia

« Instituto Nacional Brasilefio de la Propiedad Industrial (INPI-
BR)

« Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile (INAPI)

« Administracién Nacional de Propiedad Intelectual de la
Repiublica Popular China (CNIPA)

« Direccién Nacional de Derecho de Autor de Colombia (DNDA)

« Registro Nacional de Costa Rica

« Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual (OCPI)

« Oficina Nacional de Derecho de Autor de la Republica
Dominicana (ONDA)

« Servicio Nacional de Derechos Intelectuales del Ecuador
(SENADI)

« Centro Nacional de Registros de El Salvador (CNR)

« Direccién General de Propiedad Intelectual de Indonesia
(DGIP)

« Oficina de Patentes de Israel

« Junta de Derechos de Autor de Kenya (KECOBO)

- Servicio Estatal de Propiedad Intelectual e Innovacién del
Gobierno de la Republica Kirguisa (Kyrgyzpatent)

« Ministerio de Cultura de la Repuiblica de Lituania

« Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

« Direccién Nacional de Propiedad Intelectual del Paraguay
(DINAPI)

« Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL)

« Oficina de Patentes de la Reptiblica de Polonia (PPO)

« Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la Reptiblica de
Corea (MCST)

« Oficina Surcoreana de la Propiedad Intelectual (KIPO)

« Oficina de Derecho de Autor de Rumania (ORDA)

« Servicio Federal de Propiedad Intelectual de la
Federacién de Rusia (ROSPATENT)

« Oficina de Propiedad Intelectual de la Repiiblica de Serbia

« Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS)

« Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas (OEPM)

« Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (IPI)

« Oficina de Propiedad Intelectual de Trinidad y Tabago

+ Ministerio de Desarrollo Econdmico y Comercio de Ucrania
(MEDT)

« Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) del Reino Unido

« Sociedad de Derechos de Autor de Tanzania (COSOTA)

« Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de
América (USPTO)
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Acerca de la UPOV

La Unién Internacional para la
Proteccién de las Obtenciones
Vegetales (UPOV) administra un
sistema internacional de derechos
de propiedad intelectual que protege
los derechos de los fitomejoradores y
promueve lainnovacion en el dambito de
laagriculturamediantela obtencién de
nuevas variedades vegetales. La UPOV
es una organizacién internacional
con sede en Ginebra (Suiza). Hasta la
fecha, esta integrada por 75 miembros
yabarca 94 paises (véase www.upov.int/
portal/index.html.es).

Prestar apoyo a la obtencion de nuevas variedades vegetales es fundamental
para lograr la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agricola, en especial
en un contexto de cambio climatico y crecimiento de la poblacién mundial.

En la vision expuesta en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se
preconiza un mundo en el que “los alimentos sean suficientes, inocuos,
asequibles y nutritivos”, “el crecimiento econémico, el desarrollo social, la
proteccion del medio ambiente y la erradicacion de la pobreza y el hambre”
sean “sostenidos e inclusivos” y las tecnologias que desarrollamos sean

“resilientes y respeten el climay la biodiversidad”.

La obtencién de nuevas variedades vegetales que satisfagan estos criterios
tecnolégicos es importante para hacer realidad el desarrollo sostenible
y resulta especialmente apremiante en un contexto en el que el terreno
agricola productivo es escaso, cobra impulso el aumento de la poblaciéon
urbana, a la vez que crece la demanda de produccion de alimentos y energia
y las necesidades humanas evolucionan como consecuencia del cambio
medioambiental. Pero ;cémo impulsamos la obtencion de estas nuevas
variedades vegetales?

En esta tarea la Unién Internacional para la Proteccién de las Obtenciones
Vegetales (UPOV) desempefia un papel importante (véase el recuadro). La
UPOV proporciona un sistema que permite a los obtentores proteger sus
innovaciones y recuperar la inversion efectuada para lograr variedades que
satisfagan las necesidades de los agricultores y los consumidores. A su
vez, la recuperacioén de su inversion es un incentivo para seguir invirtiendo
en sus programas de fitomejoramiento. La UPQV respalda la situacién
actual del fitomejoramiento al permitir que prosperen un amplio abanico
de obtentores y programas de fitomejoramiento, al tiempo que procura que
las ultimas novedades en materia de fitomejoramiento estén a disposicién
de los agricultores y productores de todo el mundo. El uso eficaz de los
derechos de obtentor en virtud del sistema de la UPQOV puede contribuir
a hacer realidad los objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

PROGRESOS EN LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA

En los ultimos 50 afios, hemos presenciado enormes progresos en la produc-
tividad agricola en numerosas regiones del mundo. En gran medida, el empleo
de variedades vegetales mejoradas y de practicas agricolas modernas han
sido la causa del aumento de la eficiencia de los sistemas agricolas. La futura
seguridad alimentaria depende de los avances logrados en estos ambitos,
en especial ante los cambios demograficos previstos a escala planetaria. Se
calcula que la poblacion mundial aumentara desde los aproximadamente
7.600 millones actuales a los 9.800 millones para 2050 y que se volvera
aun mas urbana. Estos factores, junto con las exigencias impuestas por
el cambio climatico, ponen de relieve la necesidad de encontrar maneras
de mejorar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura mundial.

Para lograr que sigan aumentando el rendimiento y la calidad de los productos
agricolas, horticolas y forestales, a la vez que se reduce la incidencia en el
medio ambiente, es necesario impulsar la obtencién de nuevas variedades
vegetales de alto rendimiento, resistentes a las plagas y las enfermedades,
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UPOV PRISMA

“Una herramienta plurilingiie en
linea que permite a los obtentores
ahorrar tiempo y dinero.”

tolerantes a la salinidad y la sequia y, en general, mas
adaptadas al estrés climatico. También es necesario
procurar que el proceso por el que los obtentores
solicitan proteccion para sus nuevas variedades sea
sencillo y les ahorre tiempo y dinero.

LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES
VEGETALES SE SIMPLIFICA

Cuando un pais se adhiere a la UPQV, se beneficia del
apoyo para establecer su sistema nacional de proteccién
de las obtenciones vegetales y puede aprovechar las
oportunidades de aunar esfuerzos con socios inter-
nacionales. En su conjunto, los miembros de la UPOV
contribuyen a asegurar que la proteccién de las obten-
ciones vegetales se extienda al mayor nimero posible
de géneros y especies vegetales, en favor de un mayor
beneficio econdmico, social y medioambiental (véase el
Informe de la UPOV sobre el impacto de la proteccion
de las obtenciones vegetales).

Para que se les conceda la proteccién de una nueva
variedad, los obtentores deben presentar solicitudes en
cada una de las Oficinas de proteccion de las obtenciones
vegetales de los miembros de la UPQOV en que deseen
obtener proteccién. Es un proceso administrativo bas-
tante engorroso que se ha facilitado considerablemente
con la puesta en funcionamiento de UPOV PRISMA,
una herramienta plurilinglie en linea que permite a los
obtentores ahorrar tiempo y dinero.

VENTAJAS DE UPOV PRISMA

UPQV PRISMA es un medio fiable, accesible y eficaz
para que los obtentores protejan sus nuevas variedades
en diferentes mercados de su interés y para procurar
que los agricultores tengan acceso a las variedades me-
jores y méas adecuadas. Su interfaz plurilingtie (aleman,
chino, coreano, espafol, francés, inglés, japonés, turco
y vietnamita) potencia el uso por obtentores de todo el
mundo. También pone a disposicion de los usuarios
los formularios de solicitud mas actualizados de los
miembros de la UPOV participantes.

Al incorporar varias funciones que permiten ahorrar
tiempo, facilita la cumplimentacion y presentacion de
solicitudes de derechos de obtentor de conformidad con
los requisitos formales de oficinas de proteccion de las
obtenciones vegetales de todo el mundo. De manera
que, si un obtentor de Costa Rica desea presentar una
solicitud de derechos de obtentor en Colombiay luego
decide presentar una segunda solicitud en otro pais, gran
parte de la informacién que consta en la solicitud inicial
aparecera automaticamente en la segunda solicitud.

También facilitan el proceso de solicitud las funciones
de traduccion automatica de UPOV PRISMA. Asi, un
obtentor de la Republica de Moldova que presenta
una solicitud de proteccion de una variedad de soja en
Chile, simplemente selecciona la interfaz en inglés para
cumplimentar la solicitud. Las partes principales de esa

_}
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solicitud se traduciran automaticamente al espanol, tal
como lo exige la oficina de proteccion de las obten-
ciones vegetales de Chile. Los usuarios pueden estar
seguros de estar rellenando correctamente la solicitud
de proteccion de variedades vegetales ya que tienen
acceso a listas desplegables con la informacion técnica
incorporada anteriormente. Estas listas les permiten
seleccionar facilmente la informacién pertinente en el
formato exigido. En la mayoria de los casos, los obten-
tores solo deben proporcionar traducciones del texto
libre, que representa una parte reducida de la solicitud.

UPQV PRISMA es una plataforma de colaboracién que
permite asignar las diferentes partes del proceso de
solicitud a distintos miembros de un equipo. De este
modo, una persona puede ser la responsable de crear
la cuenta del obtentor y otras ser las responsables de
cumplimentar el formulario de solicitud, enviar datos y
abonar en linea las tasas correspondientes por medio
de una interfaz segura. Por supuesto, en el caso de
entidades mas pequefas todo el proceso puede estar
a cargo de una sola persona.

La herramienta también permite encontrar facilmente
un representante o agente local. Cuando los obtentores
necesitan un representante local en un pais para gestionar
la totalidad o partes concretas del proceso de solicitud,
UPQV PRISMA les facilita la busqueda de la ayuda que
necesitan. Los agentes registran sus datos en UPOV

Paralograr sostenibilidad
agricolay seguridad alimentaria,
los agricultores necesitan
variedades vegetales que
produzcan rendimientos fiables
y generen ingresos que hagan
viable su actividad. El sistema de
la UPOV contribuye a garantizar
que prosperen los programas de
fitomejoramiento, al tiempo que
procura que los agricultores y
productores de todo el mundo
tengan a su disposicion las
ultimas novedades en materia
de fitomejoramiento.

PRISMA para que los usuarios se pongan en contacto
con ellos facilmente si necesitan sus servicios y cuando
los necesiten. Mediante UPOV PRISMA los obtentores
también pueden supervisar y hacer un seguimiento de
la situacion de sus solicitudes en todo el mundo.

La herramienta ofrece ventajas considerables a los
miembros de la UPQV, en especial a los que todavia
no han desarrollado su propia plataforma de solicitud
de proteccion de las obtenciones vegetales. Pueden
emplear UPOV PRISMA como sistema nacional y de
esta manera ahorrar tiempo y recursos.

Hasta ahora, se han registrado en UPOV PRISMA 28
paises ademas de la Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales de la Unién Europea (OCVV) y la Organizacién
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). Veinte de
las 30 oficinas de proteccién de las obtenciones vege-
tales participantes ofrecen la posibilidad de presentar
los datos de solicitud de todos los géneros y especies.
Otras lo haran proximamente.

UPOV PRISMA SE OFRECE GRATUITAMENTE HASTA
DICIEMBRE DE 2019.

Se encontrara mas informacién sobre la plataforma en el
sitio web de UPOV PRISMA, en la direccion www.upov.
int/lupovprisma/es/index.html. También pueden remitirse
consultas escribiendo a: prisma@upov.int.
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Importancia del sistema de la UPOV de
proteccion de las obtenciones vegetales
para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas

Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo
el mundo

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
ylamejora de la nutricién y promover la agricultura
sostenible

Objetivo 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la

industrializacion inclusiva y sostenible y fomentar
la innovacién

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y produccién
sostenibles

Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contrala desertificacion, detener
e invertir la degradacion de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecucién y revitalizar
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible:
Cuestiones sistematicas: Alianzas entre multiples
interesados

FIN HAMBRE INDUSTRIA,
DELA POBREZA GERO INNOVACION E

| INFRAESTRUCTURA
({4

1 PRODUCCION 1 VIDA 1 ALIANZAS PARA

Y CONSUMO DE ECOSISTEMAS LOGRAR
RESPONSABLES TERRESTRES LOS OBJETIVOS
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