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LA ARBITRABILIDAD DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL AMBITO
INTERNACIONAL

Liliana Etel Rapallini

) Introduccion: Areas involucradas

Se engloba en derechos de propiedad intelectual tanto a los derivados de la industria
como a los del intelecto entendidos como puras creaciones de la mente y que a su vez
comprenden obras literarias, artisticas y cientificas, fonogramas, radiodifusion,
invenciones en todos los campos de la actividad humana, dibujos y modelos

industriales.

Por otra parte existe un producido intelectual al cual subyace un contrato; asi por
ejemplo, el habido entre el autor de una obra literaria y su editor o bien por existir un

contrato habilitante de la traduccion de la obra o bien porque se ha decidido cederla.

A su vez, la propiedad intelectual es un derecho registrable y toma entonces

intervencion la ley del lugar de registro.

Frente a la vulneracion de estos derechos el autor desasido busca amparo jurisdiccional;
empero, si las partes involucradas desearan someter eventuales disputas a través del
arbitraje la materia puede no encontrarse entre las comprendidas para el empleo de éste

medio alternativo de resolucién de disputas.
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Seria necesario entonces, desplazar la materia y calificar al caso en cuestion como un
contrato vale decir, materia disponible de contenido patrimonial y en el supuesto seria
esto posible por tratarse de una categoria admitida, refiriéendome a la contractual.

Véase que el derecho comparado ofrece diversas y tentadoras disposiciones; Bélgica,
Suiza y Estados Unidos contienen expresas normas incorporando a los derechos
intelectuales al procedimiento de arbitraje; Alemania es amplia en su postura arbitral
pues somete a arbitraje a toda cuestion que involucre intereses patrimoniales mientras

que Francia, lo admite siempre y cuando exista un contrato base.

Sabido es que el arbitraje es un mecanismo de solucion de controversias en el que las
partes deciden voluntariamente someter su disputa a un tribunal arbitral, cuya resolucion
—laudo- pone fin a la controversia y despliega efectos equivalentes a una sentencia con

eficacia de cosa juzgada.

En paralelo, adquieren necesaria dimension las medidas cautelares que no constituyen
una figura exclusiva de los 6rganos judiciales sino también, un remedio captado por el
arbitraje tal como lo cimienta la ley modelo de la CNUDMI que se encarga de definirlas

ensuart. 17.2.1

Este somero trazado se ve en la actualidad y en permanente crecimiento, enmarcado en

los nuevos retos de los derechos de autor dentro de la sociedad digital.

Sucede que la proliferacion de situaciones privadas internacionales relativas a la
proteccién de los derechos de autor, ha puesto en relieve la necesidad de recurrencia a

sistemas uniformes y homogéneos a fin de articular la tutela internacional.

Frente a la carencia de éstos, la recurrencia lo es a técnicas de Derecho Internacional
Privado. En éste orden, para determinar el derecho aplicable tanto las normas
convencionales como las de origen estatal, adoptan como solucion a la lex loci

protectionis.

! Articulo 17. Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares 1) Salvo acuerdo en contrario
de las partes, el tribunal arbitral podrd, a instancia de una de ellas, otorgar medidas cautelares. 2) Por
medida cautelar se entenderd toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por la que, en
cualquier momento previo a la emision del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el
tribunal arbitral ordene a una de las partes que: a) mantenga o restablezca el status quo en espera de que
se dirima la controversia; b) adopte medidas para impedir algin dafio actual o inminente o el menoscabo
del procedimiento arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente
ocasionarian dicho dafio o menoscabo al procedimiento arbitral; ¢) proporcione algin medio para
preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente; o d) preserve elementos de prueba que
pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia.
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La razon de ésta eleccion se impone por la necesidad de ofrecer una solucion justa a la
resolucion de situaciones caracterizadas por su grado de heterogeneidad; ello justifica el
recurso al derecho material del Estado de origen de la mercancia que incorpora la obra

protegida.
) Vinculacién contractual

El tema del encuadre del derecho moral del autor —empleando el término autor como

acepcion genérica- es por cierto interesante y complejo.

Factiblemente por la influencia de los derechos humanos, el derecho moral es visto hoy
dia como una porcion comprendida entre los que tutelan la integridad moral de la
persona, al igual que el derecho al honor, y que se integra al doble contenido personal y

patrimonial que el mismo refleja.

Es interesante y diria ineludible, encuadrar al derecho de propiedad intelectual dentro de
las grandes categorias juridicas sobre todo al momento del acceso a la justicia; ésta
instancia procesal es lo que en Derecho Internacional Privado se denomina

problematica de las calificaciones.

No he de ahondar en el tema ni tampoco en si es propicio un criterio fori o causae; pero
sin lugar a dudas detréas de un derecho de propiedad subyace un acuerdo o contrato que
permite su exteriorizacion, divulgacion, rédito econémico entre otros elementos que lo

componen.

No cabe duda, que la técnica de la adaptacion de los contratos constituira una
manifestacion de la funcion integradora del principio de cooperacion en el caso de los
contratos internacionales tendente a la eficacia transfronteriza de cuestiones

patrimoniales.

Si es un contrato la base de la propiedad intelectual en consecuencia, es susceptible de
ser llevado a procedimiento arbitral. Existe un compromiso incito de dos grandes areas:

“derecho de los contratos” vs. “derecho de autor”.

I11)  Ley del lugar de registro



La ley del lugar de registro apronta como iddnea para regular a la propiedad intelectual
pero a su vez tifie de territorialidad su tutela al punto tal que al momento de su
reconocimiento extrafronterizo se habla de la efectividad del derecho administrativo.

El Cddigo Civil y Comercial de 2015 incorpora en Argentina el tratamiento
independiente de la materia privada internacional; y es asi como la propiedad intelectual
pertenece, en principio, a la jurisdiccion exclusiva nacional y a su vez, por extension a

los derechos reales.

Pero el Titulo IV del Libro 6° no lleg6é a abarcar la reglamentacion de la propiedad
inmaterial o intelectual; basado en la prelacion de normas, subsisten los Tratados
Internacionales ratificados por nuestro pais y leyes nacionales como la 11.723 y sus

modificatorias.

Y aqui aparecen mecanismos protectorios como el copyright o los derechos reservados
que encuentran asidero en instrumentos internacionales como Berna®, Washington o

Ginebra.®

La construccién doctrinal clésica ha partido de considerar las creaciones intelectuales
como bienes juridicos susceptibles de tutela, en la medida de ser el reflejo de una
personalidad creadora siendo la originalidad, el requisito indispensable para su
proteccién. Surge asi la teoria subjetiva de la originalidad; autor e identidad son
premisas apareadas. Pero ésta posicion ha merecido objeciones pues desde su Optica
cualquier producto del ingenio humano puede gozar del status juridico de obra
protegida y sobre todo, la nocion subjetiva de originalidad podria obstaculizar la libre
utilizacion de las obras caidas en dominio publico. De la vereda opuesta, nace la
posicién que sustenta el criterio de la novedad objetiva de muy valiosa ponderacion en
la produccion virtual; con el desarrollo de Internet han surgido nuevas formas de
producir, gestionar y compartir el conocimiento que rompen con este esquema subjetivo

e individualista de la creacion.

Aparecen diversas modalidades como los entornos wikis siendo el mas difundido la
Wikipedia que ha permitido que varios sujetos participen incluso bajo modalidad

anonima, que en verdad no crean nada sino que combinan y re combinan materiales ya

> Berna es un Tratado de Derecho Internacional Privado que cuenta actualmente con 177 paises
ratificantes.
*El espacio internacional culmina en OMPI (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual).
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existentes. Los entornos wikis son formas de edicion on line donde el editor desaparece
fisicamente aunque mantiene funcion de control. La estructura se basa en una serie de
paginas web interconectadas y un repositorio de informacion en el que se pueden
diferenciar tres niveles: pagina principal o entrada, herramientas de gestion para el

usuario, entradas individuales con herramientas tales como imprimir.

En suma, son entornos de participacion colectiva y en la medida que generen objetos
protegidos por el derecho de autor, desde el punto de vista de la autoria deberan
asimilarse al régimen de la obra en colaboracion. Y aqui se estd frente a una pauta de

resolucion frente a un nuevo supuesto requerido de tutela, que ofrece la tecnologia.

En un grado de mayor avance, se generan entonces nuevos mecanismos como la digital
milenium copyrigthact (DMCA). Con ella se amplia la ndmina de objetos protegidos
como programas informaticos y bases de datos como también el derecho de
reproduccion que quedaria comprendido en nuevos procesos mecanicos de obtencion de

copias y que deben éstas quedar protegidas por el copyright.

En si se trata de la adaptacion del derecho de autor a un nuevo escenario tecnoldgico. Se
reconoce que en el nuevo entorno digital el derecho de reproduccion resulta mas
complicado que en el entorno analdgico, en la medida en que la reproduccion se hace

imperceptible en la gran mayoria de los casos.

Cerrando el apartado, es indiscutible que hoy dia la creacién intelectual constituye el

objeto de intercambios comerciales internacionales.
IV)  Medidas cautelares

Las cautelares inciden notoriamente en las controversias relativas a propiedad
intelectual siendo las mas frecuentes las destinadas a mantener el “statu quo” 0
prevencion del dafio y las destinadas a asegurar la ejecucion del laudo final. Del mismo
modo con tenor de suma especificidad a la materia ahora tratada, se interponen las
medidas cautelares “ante causam” y las “ex parte o inaudita altera parte”; sabido es
que las primeras se adoptan con anterioridad del inicio de las actuaciones arbitrales y las
segundas en ausencia de una de las partes o sin notificarseles lo cual ha traido aparejado
diversidad de respuesta a nivel normativo y jurisprudencial observado
comparativamente entre las diferentes jurisdicciones estatales y arbitrales

internacionales.



No obstante, en instancia judicial y frente a la tutela de los derechos de propiedad
intelectual encontramos las medidas de cesacion y las de suspension. Toda medida
tomada al respecto debe ser segun el Tribunal de Justicia de la Unién Europea,
“objetiva, proporcionada y no discriminatoria”. Es una manera de aminorar las
infracciones a los derechos de autor sobre todo en el espacio virtual, estando dirigidas
contra los prestadores de Internet lo cual supone la forma mas eficaz para evitar que los
usuarios accedan a lugares en los que se estan infringiendo los derechos del solicitante

de la medida, sobre todo cuando los infractores operen desde el extranjero.*

Se trata pues, de responder a la necesidad de establecer instrumentos especificos de

tutela para los derechos de propiedad intelectual.
V) Arbitraje

Como antes mencionara y luego de necesaria depuracion tematica, estén o no los
derechos intelectuales enunciados como materia cedida o transferida al procedimiento
arbitral, son susceptibles a mi entender de llevar a éste medio las cuestiones derivadas
de propiedad intelectual excepto las penales.

Recientemente, ha adquirido vigencia la ley 27.449 relativa a arbitraje comercial y con

abordaje a los supuestos internacionales.

El Cddigo Civil y Comercial contempla al arbitraje dentro de los contratos (art. 1649)
pues precisamente sefiala no al procedimiento en si mismo sino a la clausula

compromisoria o arbitral.

*El Tribunal de Justicia de la Unién Europea en el caso UPC TelekabelWienGmbh vs. Constantin Film
VerleihGmbH y otros, de 27 de marzo de 2014 (asunto C-314/12) interpretando las directivas sobre
derechos de autor, determingé el alcance de las medidas cautelares solicitadas contra el prestador de acceso
a Internet para que bloqueara el acceso de sus clientes a una pagina web que ofrecia la posibilidad de
descargar o de ver en “streaming” peliculas sin autorizacion de su titular.

*Véase que la manera de consumir musica se ha convertido en digital. Este tipo de consumo trae consigo
nuevos fendomenos en la industria musical y uno de ellos es la clausula “value gap” 0 brecha de valor que
consiste en procurar el equilibrio entre dos realidades; por un lado el valor de lo recaudado por la
plataformas gratuitas que se encuentran avaladas y financiadas con publicidad de alto nivel y por otro
lado, las sumas que perciben los industriales y los artistas por ésta modalidad de divulgacion.



En ninguno de los dos instrumentos normativos, las acciones derivadas de la
vulneracion de los derechos intelectuales se encuentran dentro de la ndbmina de materias

excluidas expresamente de la via arbitral.

Lo que es mas, se aprecia en el &mbito del arbitraje cierta tendencia a privilegiar la
buena fe, cuestion que se vincula con la de un orden publico internacional
estrechamente ligado a una suerte de moral contractual transnacional. Estos principios
son de considerable valia aplicados a la tutela de la denominada propiedad intelectual

frente a la fragilidad de su proteccion.

Si lo que subyace es un contrato por ejemplo entre un autor y el editor de su obra, sera
menester que el instrumento conste de una clausula arbitral por ser la voluntariedad el

eje para el desenvolvimiento de un procedimiento eficaz.
V1)  Conclusiones

Las especiales caracteristicas de los derechos de propiedad intelectual embestidos por
los ilicitos cometidos por Internet pusieron la necesidad en aunar el ordenamiento
nacional al internacional y al regional o institucional con mayor razén; se recurre
entonces a acciones que propendan a un procedimiento cuyo objeto sea el
restablecimiento de la legalidad. Asi por ejemplo, la Union Europea frente a los
derechos infringidos trabaja sobre tres pilares: la proteccion por parte de la
Administracion Publica creando una Comision de Propiedad Intelectual, la tutela

ofrecida por los érganos jurisdiccionales penales y la ofrecida por los 6rganos civiles.

Pese a ello, se detecta una evidente tendencia transnacional de la comparticion de los
contenidos digitales salvando cualquier frontera o barrera territorial; por lo que en
nuestros dias seria un sistema perimido e ineficaz, regular la proteccién de los derechos

intelectuales desde una dptica nacional e individualista.

Ahora bien, traslada la vulneracion de los derechos de propiedad intelectual sea que
haya operado en el ambito digital o fuera de él, es a todas luces materia de ser llevada a
arbitraje en primer lugar por no ser materia expresamente excluida y en segundo, por
tratarse de un supuesto comprendido en el derecho privado de contenido patrimonial
bien sea que la accion tenga por objeto reclamar por incumplimiento o por

resarcimiento del dafio.



En consecuencia y a raiz de lo expuesto sugiero como puntos de ponencia:

-La capacidad de explotar, proteger y reconocer los derechos de propiedad intelectual en
el plano internacional constituye la base de un negocio internacional y a su proteccion

ayuda el arbitraje;

-La vulneracion de éstos peculiares derechos involucra cuestiones patrimoniales

susceptibles de ser sometidas a arbitraje, exceptuandose las penales;

-Sumado a las medidas cautelares como mecanismo de prevencion y defensa y en los
méas de los casos como expresion de cooperacion juridica internacional, es menester

establecer instrumentos especificos de tutela para los derechos de propiedad intelectual
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