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La publicacian de asie tercer numers de la Revis-
ta de la Propiedad Industrial me da la ocasion de
dastacar los vincuios de ocooperacion y amistad que
uren a la Republica Orental del Uruguay v ia Orga-
pizacién Mundial de a2 Propiedad Intelectual (DRPI)
an un contexto internecional caractanrado por una
importante evolucion en & campo de i3 propedad
industrial.

En momentos en gue &l desamallo tesnalagico, el
crecimiento de la actividad econdmica ¥ la
intensificacidn da los intercambios comerciales a es-
cals mundial Tlevan a un aumento de las actvidades
de proteccdn de las marcas y de las patentes en
todes Ios palses, se observa una incidencia notabla Sr. A "
de asas lendmenos en & evolucicn del derecho de i g
la propledad indusinal y de sus principales institucio-
nes,

Los Estados modemizan sus legislaciones, establecen instiluciones mas efi-
clentes y adoptan nuevos comvenios iniemacionales, como es el caso del Tratada
sobre el Derecho de Marcas recientemente conciuido en el seno de la OMPL
Crece =l interés de las sactores productiveg en la proleccion ba Sus mNcyatonss y
de sus activos comerciales. Empresarios, cientificos, abogados y otros prolesiona-
les reconacen la rectsidad de contar con un conocimiento cada vez mas profundo
en matena da proteccion y gestion de los derechos de propledad industrial,

En ese contexto @ inscrine el programa de cooparacidn técnica que el Gobier-
no del Uruguay y ia OMPI estan lleavando a cabo para modamizar el sistema de
propiedad industrial en ese pais. Este programa, Impulsado por el Ministeno de
Industria, Energla y Mineria por infermedio de la Direccidn Nacional de |la Propee-
dad Industrial (TP}, ha servido de marco para la elaboracion de propuestas de
modermizackn de a legisiacian de propiedad industrial v para el fortalecimianio
rslilucional de la DNPI mediante el desarrciio de sistemas automatizados dirigidos
a facilitar una administracidn mas eficiente v 2 capacitaciin de los funcicnanos
gubemameantales que trabajan en el drea, A su vez, ha tenida por finalidad promo-
wer la difusion de la propiedad industrial entre los diferentes seclores nterasados
por medio de |3 organizackin de seminanos y senvicios de informacian.

En el mamco de esas actvidades, ka publicacién de esta Revista se destaca por
&l yalor que reprasenta como instrumento de d¥usion y promocidn de fa propledad
industrial entre fodos los sectores & bos que lega. Fara la OMPI, es motive de
argullo y satisfaccidn apoyar esta iniciatva del Gobiemo.

Mis felicitaciones a la DNP| por el impulso que esta dando a la propiedad
industrial en &l Uruguay y mis mejores augurios de cantinuado éxilo a la Revista.

Ginabra, noviembre de 1994,
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Registro de Invenciones en Uruguay.
Andlisis Estadistico

Los registros aujomatizados con que
cuenta actualmente @ Direccsdn Ma-
cional de la Propiedad Industrial
(DNP, permilen hacer un andlisis e3-
fadistics de las solicitudas v concesio-
nas de derachos de patenie de inven-
can, madelos de utilidad y dizefios in-
dusinales.

Este anils=is, si ben puede contar
CON UM Sherla mangen de error en vir-
wud de lg distima confizbilidad de los
sistemas sutomatizados v los posibles
emores en su implameantation, 58 ma-
nifiesta camo de inlergsanie visson de
la realidad nacional,

Para una mas clara presentacian,
s dividird ol esiudio segin los distin-
bog fipos da patente,

I. PATENTES DE INVENCION

LA palents de invencion &5 &l Ltula
de prateccion que se concade @ Una
‘gran mvencion”  gue S8 presenta a
regisira, En lerminas genarales, le con-
casitn de una patenta de imvencion de
acuerdo al regimen legal actual (ley
10.089, da 12 de diciembre de 1941),
mpkea la proteccién por Bl t8ming
improrrogable de 15 [quince) anos,
sampe gue se efechie el pego de jos
[ribulos ce anualidad comespondientes
A lns distntos periodns. Pasado 2l pla-
7o, 0 e caso de no pago en fecha, se
produce & caducidad de ia proteccion

=N A T T

acordada por la patenie y la “gran
invenciin” pasa & ser del dominige pu-
blico,

a) Solicitudas

De acuerdo a ko que se catalla en la
Gralica Mo. 1, @l andlisis de los datos
relendns a tas solicitudes de patenies
da nvencidn pressntades en los eper-
cicios 1990, 1991, 18582 ¢ 1293 permi-
fe cancluir bo siguients:

- los voldmenas de salicited de re-
gisino muestran una leve tanden-
cia craciente;

« el porcentaje mayor de soficity-
des a4, sin duda, efectuado por
mtarasados no residentes, segun
detale:

£.1990 e).1991 e).1992 ef.1993
BOEES: B1,28% T014% A352%

el porcentaie de soliciudes ds re-
sidentes s significativameante
menar y muestra una tendencia
decrecianie, segun s& detalla:

£j.1990 ej.1981 e}.1992 &j.1993
19,33% 18,70% 20,85% 16.47%

2| crecimiento de la demanda de
registro 58 verifica en el campo
de salicitudes de no residentas.
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FPaor tanto, puece congiderarse
gue esto demuestra el interés da
exiranjeros en la profeccion acaor-
dada an el termiorio nacional, con
todas las implicancias de la apli-
cacan dal rédgimean legal urugua-
Yo (por &), requsios de explota-
cidn, concapio de mpartacdn con
relacian a la explolacion de la pa-
fenta, et ).

A los datos que se desprencen del
andlisis de ln Grafice Mo. 1, debe su-
marse la consideracicn da rehindica-
ciones de pricndad de otros regisiros.
En esta situaciin, s& detallan los si-
guiertes porcantajes:

ej. 1980 ej. 18982
67.00% 60.33%

ej. 1993
63.06%

Mo exislen dalos dal ejarcicio 1391;
de todas maneras, &l porcentae de ub-
lizacién de tal régiman &3 alta (en pro-
medio,-al G4%) y e vinculana con &l
mayor nivel de salicifudes presentadas
par no residentes.

b) Concesiones

En la Grafice No. 2 sa defallan [as
concesiones de registros de palentes
de invencion de los ejercicics 15880,
19291 v 1993; no existen dalos dal ajer-
cicin 1882,

De su estudsa, 58 desprends clara-
mente el mayor yolumen da conceso-
nes efectuado a no residentes; a5 dste
Idgico corolario de & mayor demanda
de regisino gue s analizara en & lite-
ral anterior. En el ajancicio 19593 sa va-
rifict un aumento significative en |os
niveles de concasian, en comparaciin
con las ejercicios anterores,

Il. MODELOS DE UTILIDAD

La patente da modelo de utiidad es
la protecoidn que se olorga a “oda mue-
va disposicidn o conformacian obtani-
da o infroducida en herramiantas, ins-
tfrurmenlos de trabago, ulensilos, dispo-
sithvos, equipos v olfos objglos conog-
diag, que imparte una mejor wilizacion
o un megor resultado en la funcion a
que estan destinados™ [ar. 2. lay
14 549, de 29 de julic de 197E6).

Esta proteccion s acuwsarda por £l
erming da 5 ahos, andvable por igual
periodo, por dnica vez! al igual gua |a
patents de invencidn, & vigencla e21a
condickonada al pago de los tributos
par anuakdad cormespondientes a cada
o,

a) Solicitudes

La Grafica Mo. 3 muasira lag solicl-
tudes de registro de modelos de utili-
dad presentadas en oS ejemicios 195G,
1951, 1592 y 1953 ante la Direccidn
Macional de la Propiedad Industrial

En la grifica estdn discriminadas ias
cantidades, sequn e solicitante sea re-
sidents o no residente. De su andlisis
SUNgE que.

los volkmenss totales de solicitu-
des no musstran una tendencia
significativamenie ascenderie o
descendente;

- &l contrerno de lo que Suceds con
patentes de invencian, en el caso
de los modelos de utilidad, el por-
centaje mayor de solicitudes es
efectuado por residentes, En fal
santido, se datalla:



#1990 1991 e[.1982 e}1903
21,665 94.00% 96.38% 8T T1%

&l porcaniae de sclicitudes prasan-
tadas por no residentes BE escaso
en el condexto general; asi, g8 verli-
can ios siquientes nvelos:

2).1990 ©).1991 e.1992 1903
B33% B,005% 3683% 1228%

racidn en &l ulimo ejercicio se
varfica un porcentaje supenor da
solieitudes de no residentas, al
que podria ser considaradd midy
significativa en comparacion can
los niveles de bs gecios anta-
rioras. En afecto, supara amplia-
menta la canfidad oe solicitudes
prasentadas en &l ejercicio 1980
y, asimisma, &5 donde se verlica
el crecimiento de fa demanda de
solicitudes:

« an &l campo de las soliciudes
presentadas por residentes, no se
verfica un crecimisnto significatl-
vo de la demanda, mants-
nigndose en los cuslno ejerocios
comparados nivelss simikares,

En cuanio a la presentaciin de ral-
vindicaciones de pnondad de ofros -
gistros, los porcentajes de soliciudes
totales gue se amparan en dicho régi-
mean a5 el Siguienta:

81980 &.1991 &).1982 ej1883
25% sindatos 181% §14%

Al gual que en el caso de patentas
da invancidn, no existen datos saobre
al jercicio 1991; iguslimente, si 8 Com-
para con lag reivingicaciones de pran-
dad presentadas en el caso de paten-
tes de invencian, la diferencia es gran-
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de: frente & un promedic de 4% de
reivindicaciones presentadas, en el
caso de los medelos de ulilidad sdio
sa varifica un promedbs de 3,5%. Ade-
més, debe especialments degtacarse
que an el ejercicio 1993 -en el que se
verifica un Bumento Qua supera am-
pliamenie los porcentajes de los ejar-
gicios anteriores-, fal asmentc podria
estar vinculado con |3 lendencia cre-
ciente de golicitudes de no residenies.

b) Conceslones

La Grafica Mo, 4 muesira el detalles
de |las concesiones de modelcs da ul-
lidad en los sjercicios 1880, 1981 y
1893, tampoco en asle RS0 exisien
datos de reqislnas por el periodo 1992,

El aralisis genaral parmile ver que
la gran mayoria de los registros son
concedadas a reshdentas; esta sifuacsn
gara concordanta con B mayocs ten-
dencia de ressdentes @n i3 presanta-
cidr da soliciudes.

Les datos actualmenie existentzs no
parmilan apreciar un significatnen au-
menis o decrecimiento en el nivel de
concesiones, &l gue se mantiene prac-
ticamenie establa.

. MODELOS IMEL:I'ETFIE&L.ES_ L

A traves del titulo de madela & dise-
fio indusirial, se protege "el aspecta o
forma visible Incarporadas o aplicados
g un producio industrial qua ke contie-
ran un cafacler ormamantal angmal o
una camacieristica pariciutar” (art 13,
ley 14.548, de 23 da julic de 1978).

En este caso, la prodacoidn se acues-
da en los mismos Erminos que para
los modelos de ubilidad,
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a) Sollcitudes

La Gréfica No. & mussira &f detalls
e lzg solicitudes presentadas enlos
ejercicios 1950, 1981, 1892 v 15993, 5y
anaksis permite plantear las siguienies
consideracicnes:

- al igual gue en &l caso de los
modelos de utilidad. no se regs-
tra un incramanio destacable en
la demanda de solicbudes, sahd
an al Gitime ejarcicis;
exste una cierfa pandad en la
presentacion de schicitudes, lan-
bo por residantes comd por mo ne-
sidantas, aungue s8 vanhca un
incramanto aspecial an ol eercl-
cia 19893 a favor de los no resi-
s

- g se analizan log cualro ejerci-
cios considerados, se denota una
mieresante evolucion: la daman-
da de los no residentes ha ido
aumentando, mienras la da los
residentes ha ido decreciendn. En
tal sentido, s porcantajes de
cada una de las categorias anali-
zadas as al siguienls:

21990 {1991 ).1992 e}.1992
Residenies

54 54% &000% 50,00% 3650
Mo residentes

46.45% 5000% 50008 6349%

- &l crecimients de la demanda se
verifics, especialmentea, en ls ca-
fegoria de os no residentes, man-
enidndose en niveles estables en
la categoria de los scliciantes re-
sidentes,

Si 38 consideran las reivindicacio-
nes de pricfidad de otrog registros, se

destaca un importante incremento; asi,
& indica:

1990 €.1991 e}.1992 &}.1893
23,63% sindatos 27.27% 39,68%

Este incremenio podria vincularse al
crecimiento de la demanda de no resi-
dentes en cuantio a ias solicitudes de
modelos industriales. 5i bisn no exis-
fen datos sobre & gjercicio 1881, pus-
de asiablacersa que, en promedio axis-
18-urt 305 de reinvindicasiones de pro-
nidad an materia de modelos ndusina:
las,

b) Concesiones

La Grafica Mo. & muestra loa regis-
tros de modsios indusinabes en los gjer-
cicios 19390, 1881 vy 1953; no swsian
datos de regesire del gjerciclo 1992,

De su andl=s se venfica una pari-
dad en los regisires tanto de residen-
s como de no residentes, en diver-
sas cantidades; es notonio el ncremen-
1o que s& ha producido en el ejercicio
1933, pero se mantens la pandad de
concesiones a favor de residentes v
no residentes.

V. CONSIDERACIONES
GEMERALES

El analigis efectuado permile tenar
un parorama general de las sohcibu-
des vy concesiones en matena de pa-
tertes en € Uruguay, tomando espe-
ciatmenie en cuenia 5i kbs inleresados
gion residentes o no residentes.,

Es ce destacar gue, en cuanto a las
reivindicaciones de prondad de oiros
regisiros -zalvo el caso de los modae-
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los de utiidad-, al porcentaje mayor se
comesponds con Estades Unidos de
América ¥ en menor nivel con ks pal-
si% imirofes (Brasd ¥ Argenting).

A su vel, en lo que respecia & las
Clases de la Clasficacion Internacio-
nal de Patentes (IPC), oz datos exis-
tertes pemniten indicar que, sin dudas,
las Clases mas requendas son:

C -Quimica; Metalurgia 07 (Qwi-
mica Organica) y

A -Mecesdades Comentas de
Vida 01 [Agricultura; shacuthara;
Cria; caza; caplura; pesca.

A -Mecesidades Cormenies de |a
Vida 81 (Cencias meédicas o ve-
ferinarias; higiene)

E -Construcciones Fijas, en
Subseccicnes referidas & fraba-
jos publicos, edificios

Er &l caso de los modelos de uhbli-
dad, la Clase mas requerda es sin du-
das la B -Técmcas Industriales Divar-
gas; Tramsportes, an las Subseccionas
B5, BB, BT ¥ BB [sspecialments referi-
das a embalaje. almacenado, apartura
¥ ciame d8 amasas, manipulacisn de
liquidas, tapicerial, Tambibn an al cago
de modales sa verfica interés en la
Clase H -Eloctricidad.

Do lodas formas, es de destacar el
alio nivel de. partcipacion de ks resi-
dentes an las imvanciones de modelos
da ulilidad; la imponancia de este as-
poacho estana vinculada & la innovecion
“domestice”, con especial considera-
cxon de la-realidad nacionat v & desa-
molle tecraldgico necesano para un
mejor desenvolvimiento intermo. Sin
perjuscio de consderar sU nelevancia a
nivel de mercados imternacionales par
la altura inveniive del modele en cues-
tign, s de destacar la especilica inno-
vacion adaptativa 8 una necesidad que
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poede surgr de la daria exploracicén
investigative,

Asimismo, es interesante desiacar
ta mayor ingerencia de regisiros de no
residentes en el campo de modalas in-
dustriales; esto implicaria una espacial
consideracion de las caractansticas del
marcado nasonal por su parie,

Finalmerte, an ko que respecia a pa-
fentes da invancidn, s bian los regis-
iros concediddos Son en SU gran mayo-
fia a no residentes, de fodas maneras
@sio implicaria el ingreso de nueva tec-
nologia retacionada con la imvencian, y
5u expiotecion en el mermado nacio-
nat,
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Tratado sobre
el Derecho de Marcas

Un nuevo Tratado Internacional

1. Dl 10 al 28 de octubre de 1694,
s cadabed, &n 8 Sede de la Crganiza-
cidn Mundial de la Propiedad intelec-
wal (OMPI) en Gingbra, & Conferer-
cig Dipfomatica para la Conclusicn del
Tratado sobre el Derecho de Martas.

FPariciperan en elia 85 Estadas, dos
Delegaciones Especiales {las Comuni
dades Eurapeas v la Organizaciin Alr-
cana de la Propiedad Inteleciual
(DA&PH, 4 crganizaciones inferguber-
namentales v 20 organizaciones inter-
nacionales no gubemamentales

2. La Conferencia culming con la
agopeicn, el 27 de occlubre de 1994,
del Tratado sobre &l Derecho de Mar-
cas, nue fue firrnado por los delegados
plenipotencianos de 36 Estados, entre
gllzs la Republica Oriental del Urugaay.
La lista de Estados signatarios se pre-
senta en Anexo, E| Tratado guedd de-
positado con el Direcior Genaral de &
OMP v abierdo a la firma durante un
afio a panir de su adopcion,

3. Este Traiado es el frulg de cinco
afos de preparackin, duranie las cua-
les sa cebebraron, an la Sede de la
OMPI, seis reuniones de un Comité de
Exparics Gubemamentales ¥ una del
Comilé Preparatorio de ta Conferencia
Diplomatica.

4. El Tralado consta de 25 artioulos
¥ va acompanado de un Reglamentio

gque . contiens occho reglas y ocho for
mufarios intemacionales tipo,

5. La finalidad del Tratado s armao-
nizar, a nivel mundial, clertos aspectos
del derachd de marcas, Aclualmente
existe una gran diversidad de prnci-
pics y disposiciones gue rigen el regis-
ro v la protecciin de las marcas en
diferenies paises y esa diversidad plan-
tea problemas a bos tiulares de mar-
cas cuando desean cobener prateccion
3 escala intermacional.

@. El Traltado da priondad a la ar-
monizaciin de aspecios de procadi-
mienio del deracho de marcas. sin par-
juicio d= |o cual 52 ocupa tamibien da
la armonizacion de algunos aspeclos
sustaniivos. Aspeclos del derecho de
marcas N consdarados por al Trata-
do podrian ser objeto de ammonizacidn
en eventual futurcs profocolos a dicho
Tratado,

7. Los principios ammonizadares del
Tratado se ven reflejados en disposi-
ciones 1akes como las relatives a la sim-
plificacidn de los. procedimigntos de
preseniecion de las solicitiudes de re-
gistro de marcas, al registro multiclase,
& ka duracidn y renovacion del registrg,
a ks cambics de nombres y dirgccig-
nes de los filwlares, soliciantes v re-
presentanies, a los cambios en b Lifu-
lardad de la marca, a las comecciones
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de emrores respecto de registros y sali-
citudes, etz. asi como fambian en dis-
posiciones ralativas al registio de mar-
cas de senicio v a la duracidn de s
ragesings y SUS rendvacitnes.

Partes Contratanies,

B. Pueder ser pane en &l Tratado,
tanta ks Estados miembios de la OMPY
respecto de los cusles se pueden re-
gisirar marcas, como asi tembién toda
organzacion intergubemamental que
curnpla determinados requisitos, entra
s gue se cuenia el da maniamar una
Oficina an la gqus pusdan regestrarse
marcas con efecto en el termtorio de
determinados Estados que deben sar
Estados miembros de la OMPL

Alcance,

5. En lo gue se refiere a su alcance,
&l Tratado se aplich a las marcas cons-
fituidas por signas nsibees (con e ex-
cepcion de los hologramas), relativas
fants productos coma a sanvicios. Sdlo
las Parles Confralantes que aceplan el
regisiro de marcas tridimensicnales es-
tan obligadas a aplicar el Tratado a
dichas marcas, El Tratado no se apfica
alas mancas colectivas, marcas de cer-
tficacidn y marcas de garaniia.

10. En principin, gl Tratado se apli-
ca @ las marces asociedas, mancas de-
fensivas y marcas derivadas. Sin em-
bargo, una pare Coniralante pueds
FEcer une reserdd Bn-su nslrumento
de ratificacidn o de adhesicn al Trata-
do, declarando gua no aplicard deler-
minadas disposicionss dal Tratado a
BEA5 MErcas.

11. En ko gue se refiere a las mar-
cas de servicia, 8l Tratado esiablece
la obligacion deé registrar&as v eslipula
gus las Parles Confratantes daberdn
aplicar a dichas mareas las dEposicio-
res dal Convenio de Pans para l& Pro-
teccidn de la Propledad Industrial rels-
tivas & las mercas de produecto,

12. Por otra pane, &l Tratado es-
fablece como principic general que las
Fares Caoniratantes deberam cumplie
caon las disposiciones del Convenio de
Paris que afecten a las marcas,

Principales disposiciones

13. En ko gus sa refiere a la pre-
sentacion de |la soficitud de registo de
marcas, al Tratade contiene una lsta
exhaustiva de indicaciones y elermen-
tos que pusden ser exigidos por la Par-
te Contratanie; entre es0s elementos
=@ ancusniran el nambre v la direccidn
ded golicitante, su nacionalidad, en su
case el nombre y la direccion de un
representanie ¥ un domicilio legal, una
declaracion de infencion de usar ka rmar-
cH, asi como tambian algunos circs ra-
guisitas ralativas a la forma de prasen-
tacicn de la sobcitud, al idioma, a las
firmas, a la raproduccidn da la manca
que ha de registrarsa, olc, El Tratado
pstablece que las Pares Conlralarios
ne podran exigir que s& cumplan re-
quessics: distintos de los mencionados
en &l Tratado.

4. En loque se refiere ala techa
da: preseniacidn de la solicitud, el Tra-
tado contiene también wuna lista
exhausliva de los requisitcs que se
pugdan exigir para conceder dicha fe-
cha v que es considerablements mas



cofta que la Bsla de los requisics que
s& pueden exigir para dar trémite a esa
salicitud,

15. Enlo gue se reliere al sistema
de registro, el Tratado eslablece ax-
presamante gque la misma sabcilud po-
dra referirse a varos producios vo ser-
vicies, indapendianiements de que par-
fmnezcan a una o 4 varas clases defa
Clasificacidn Intemacional de Produc-
oy Senvicios para e Registro de Mar-
as (Clasificaciin de Miza), Como con-
secuencia del Tratadao, las Partes Con-
tratantes 22 obligan a aplicar &l siste-
ma de registro lamado “muliclase”. Sin
embergo, una Parde Contratante podra
daclarar, madiante una resanm, que |as
disposiciones relativas a las solicitudes
multiclase na se aphcardn an su Ofici-
na por uf pericdo de fransicion, qus
s0 podra axtendar, Somo Maximo, has-
2 el afc 2004, Con ello se procura
fagilitar ka transicidn del sistema
rignoclase al moliclase.

18. En lo gue s refiere a la dura-
gign de log regisiros, el Tratado esta-
klece que la duracidn de! pernodo ini-
cial de registro ¥y la duracion de cada
periodo da rencvacion sera de- diez
anos.

17. En matera da renowvacion, al
Tralade presenta una Bsia exhaustiva
de los requisitos que una Parte Contra-
tants podrd exigir para gua ka misma
s& sfechia v astipula que minguna Par-
ta Caontratante podrd exigir que se cume-
plan requisitos distintos a ios mencio-
nadas en el Tratads, aungue podra axi-
gir menos.

18, A los fines de simglificar los
procedimienics para los tilulares v so-
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Ecitantes vy para las Oficinas de Mar-
¢as, y reducir al minimo los cosios, el
Tratado establece gue bastard con una
pelicion dnica de inscripeion, de un
cambio an os nombres o en las dirac-
ciones de los hlulares, soliclantes o
sUs répresentantes, ain cuando la mo-
dificacidn se refiera amas de un regis-
tro,

19, El Tratado tembién establece
una lista exhaustiva de requisitos que
s pueden exigi pars la inschpcidn de
cambios en |a fitulardad de los regis-
tros de marcas.

20, EI Tratado también contigne
disposiclones relativas al rombramienis
de reprasentanies v a las formakda-
des que pueden exigirse en la presen-
tacidn de poderes.

21. El Regiamenic que acompains
al Tratado establece reglas relativas a
la aplicscion de las disposiciones del
Tratade, en padicular en lo gusa 38 re-
fiera a la forma da indicar los nombras
¥ las direcciones, defalies relabivos a
la solicitud, a la represantacidn, a la
fecha de presentacidn, ala firms, a la
duracidn ¥ a la renovacidn, v a la for
ma da identificackin de una solieitud
i SU AUMers cormespondianta,

22. El Beglamento también conlie-
me ocho fermulatos denominados Tos-
rrlanos internacionales lipo”, a saber

Formutario N 1 - Solicitud de regis-
fro de una marce

Formuigno NE 2 - Poder
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Farmuiana N¥ 3 - Peticion de ims-
chpcidn e cambiols) en nom-
breis) wa direccianies)

Formilgno M€ 4 - Pelicion de ing-
cripeitn de un cambic &n la itu-
lardad respecta de registros v
solicifudes de registro de marcas

Formularo A® 5 - Ceartificade de
transferencia respecto de regis-
tros wo solicitudes de regising de
marcas

Formulano N® § - Documenio de
fransferencia por 2l que se elec-
tia ke ransfarencia de la litulan-
dad de solicitudes yio registros,

Formulano N° 7 - Pebcidin de co-
rreccidn de erron{es) en regstros
w'o solicifudes de regisire de mar-

Cas

Formulano N® 8 - Pelicidn de reno-
vackin de un registng

23. Los formulanos comespondan
a los requisitos méximas que una Par-
e Contratants puede exigir a la persd-
na gue solicita o gestiona alguno oe
los trémites referidas, conforme al Tra-
tada v at Reglamento. Una Pafe Con-
tratanie estara obbigada a aceplar, por
ejemplo, una soliciud presentada en
&l formulans de solicitud contenido en
ol Reglamento, sin parjuicio de que
cada pais pueda exigir que los formu-
lanos se presenten an al idioma oficial.
Asimismo, cada oficina nacional podra
establecer, para uso opcional por los
imeresados, sus propios formularios
bazados en los formulanios intamacio-
nales tipo, Sn embarge, ninguna Par-
ie Contratante poded axigir la ufiliza-

cidn de formulanos gue contengan ele-
maning adicionales & los previsios en
al tarmulario Imemacional tipo corres-

pondiente,

24, Losformulanos infernaconakes
lipo constituyen una salvaguardia para
los solicitantes v los filulares de los
registros porque No S8 puede exigir &
estos gue proporcionen mayer infor-
macion gue la que figura en &l formu-
lamo tipo. Al mismo tempa, 8 utiliza-
cion de lormularios intermacicnales tipo
simpilica kg procedimientos para log
solicilantes, log tilulares ¥ las alicmas.

25, El Trataco prevé, para ias Par
tes Contratanies inleresadas, panodos
da transiciin para ia aplicacion de al-
gunas de sus disposiciones, rafendas
an particular &) la aplcacion de un sis-
terna de registro multiclase, la- adrmi-
&idn de poderes refendos a malliples
golicitudes o registros, la prohibicon de
exigir la cerificacion da firmas (de un
poder, o por el sclicilanbe) ¥ 1 presenta-
cign de declaraciones yo pruebas re-
lativas al usd de ka marca &n ocasion
de |a renovacsin del regisiro de una
manca.

28. Loz pericdos de fransicion 52
hacan afectivaos mediante una declara-
cigr que debe scompanar al instrurmen-
1o de radificacidn o da adhesion y gua
pusda ser retirada en cualqueer mo-
mantn. Para lcs Estados considarados
paises an desamolo, sl periodo de tran-
gicidn serd de ocho afos a pariir de la
lacha de entrada en vigor del Tralado
y para los cemas Eslados, de seis
afos, establecisndose como lecha lope



para estes periodos de transicicn el
28 da octubre del ano 2004,

PROCEDIMIENTO PARA SER
PARTE - ENTRADA EN VIGOR

27. Pamm ser Pare an gl Tratado,
un Estado debara depositar anta el Di-
ractor General de la OMP un instru-
meanio de ratficacian, si ha fimado 2l
Tratade, o un instruments da adhesian,
& ma-lo ha firmado. La anfrada an wi-
gor del Tratado tendrd lugar tras me-
sas despuds de que cinco Estados ha-
van deposiado sus nstrumentas de ra-
tificacidn o da adhasidn, Las adhasio-
nes o ratficaciones posléronas, tank
de Estados como de Organizacionos
Internacionales, serin afectivas ires
meses despues de la facha en que s
haya depositado el correspondiants ins-
trurmento.

Revisidn - Protocolos

28, Se preve que el Tratado pus-
Of S8 PSSO pOF uha conferancia
diplomatica y que a los fines de dasa-
rrallar una mayor armanizacian dal de-
racho de marcas, podrdn adoplarse
proiccolos: por una conferencia. diplo-
matica, en tanio gue dichos profocolos
no confravengan las disposiciones del
Tratada.

Idicma

29. El Tratado fue firmado en un
solo epmpldar onginal establecido en
585 Idiomas, nciuyendo el espanal, y
considerandose igualmente auténticos
todos los textos.
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DECLARACIONES

230. Jurto con el Tralado, la Con-
ferencia Diplomstica adoptd una sene
da daclaraciones concenfadas relativas
a la inferpretacicn de algunas de las
dispogicionas del Tratado. Asi, por
sjemplo, queds enlandido que cualquisr
Farte Confratante tendrd libartad para
establecer la estruciura v &l imporie de
lzs tasas y ofrcs pagos relatives a las
marcas; gue el incumplimiento de cual-
quier requisilo fiscal de la legislacian
da una Parte Contratante podra ser un
motivd para cancelar una inscripcion y
que ninguna disposicion def Tratado
impida a una Parte Confralante aphcar
log requisitos de su lagskacion en lo
refativa al s de la mana que sea
obeato de un regstro, siempre y cuan-
go &l cumplimégnto de fal requisito no
se exija en ol marco del procedimients
de rencvaciin de dicho registra.

Agistencia
en la aplicacion del Tratado

31, La Conferencia Diplomatica
aprobd, asimismo, une recomendacian
dingida & los drganos competentes da
ta OMP para que, en los fuluros pre-
supuesios, éstos prevean fondos a los
efectos de ofrecar a los paisas en de-
sarmplo aslstencia en la aplicacidon dal
Tratado, en partcular an lo qua se re-
fiere a fa adaptacidén de sus leves y
reglamantos, v a la modernizacicn dal
equipa y los procedimiantos ralatives a
BUS regisiros de marcas.

CONCLUSION

32, El Tratado sobre al Deracha
ce Marcas adoptado por la Conderen-
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cia Diplomdtica el 28 de ociubre de
1884 puede considerarse un hito en la
evolucidn del derecho de marcas a ni-
wel internacional, Al promover la armo-
nizacian de las legislaciones de los di-
ferentes Estados en aspectos de pro-
cedimientg vy en alguncs aspecios sus-
taniivos relatives al derecho de mar-
cas, contribuyve a un ambients mas fa-
vorable para la profeccion de marcas
3 escals intermmacional. Esta finalidad [a
persigue, en padicular, al simplificar de
mado considarable o8 prosedimientos
para los titulares y solicitantes, v para
las propias olicinas encargadas del ra-
gesira e rareas.

33. Este Traiada es el fruto ce una
axflasa labor en la gue padiciparon Es-
tados y organizaciones intemnacionanes
qubernamentales y no gubernamenia-
les en el marco de la Organizacidn
Mundizl de la Propsedad Intelectusl
(OMP1).

Las siguentes delegacionss firma-
rom, al 28 da-octubee de 1904, 8l Tra-
fado sobre &l Derecha de Marcas adop-
tado an la Corferencia Diplomatica el
27 de colubre de 1954

Ausiria, Belaris, Bélgica, Bosnia
Herzegovina, China, Cate D'lvoire,
Cuba, Dinamarca, Eslovaguia,
Eslovenia, Estagos Unidos da Amdn-
ca, Hungria, Indonesia, lsrasd, |taka,
Kenya, Latoma, Lituania, Luxemburgs,
Federacion de Rusia. Malta, México,
Mdnaco, Portugal, Reino Unido, Repu-
blica Checa, Repiblica de Moldova,
Republica Dominicana, Sudéafrica, Sui-
za, Swasilandia, Togo, Trinidad y
Tobago, Turquia, Ucrania, Uruguay
(38).




La proteccion juridica

del Programa de Computacion (Software)
Reflexiones sobre la Legislacidn y la Jurisprudencia ’

L. Ricarda Ardequera Parilli *

l. GENERALIDADES

Es una evidente exageracian aflr-
mar que k& compuiadora sea mas infe-
ligenie que el hiombre, o que en todo
caso lo sustituya totalmente, pues de-
tras de ioda maguina y de cada se-
cuencla de mstrucciones, =& encusn-
ira presantd al ngand humana.

Pero 51 &2 clede gua por su capaci
dad de memona, la posibilidad de al-
maatenar v anahzar snumerables da-
oz y ofrecer respuestas y soluciones
a una velockdsd imprasionants, pusde
considerarse hoy gque el ordenador
constiuye un “complarnents dal inle-
ecto humana”,

¥a ka imvencion del computador plan-
{ed desde su inicio wna revolucidn en
la indusing, pues mEntrag une M-
na tradicicnal, como regla oeneral, estd
dizsafada vy fabrcada para cumplir una
uncién especifica, &l ordenador
(“harcware”), es capaz de realizar las
fareas mas disimiles, de acuardo a sus
caraclerslicas, capacidad de memonia

Desuranio peeparado por o Prod Anleqoam
Faril para su prasemiackin en la Segunda
Saeion del 2 Academia do la OMPI para ko
Faisas de AmMerica Lad#na y el Carine, irga-
rizede por e Organizacion Mundial de la
Fropiedad Inisectual {OMPI), & Ginabra
el 3 al 0 oe mayn de 1594,

"1 Eacralario Ganoral del Instibdg bnbermmigrn=
cant da Denscho de Autor {IEDA), Garacas
["Yenezuela),

v programa de instruccianes que se ke
haya infroducido.

Sinembargo, loscomputadores de la
primera ganeracicn eran fabricados casi
amedida, de acwardaa las necesidades
del suanc, con e programa formanda
parie de la misma magquina, coma una
pieza masg, de manera que s duphca-
ocondelconjuntode instrucciones (“solt-
wara"), 8ra poco menos gue imposdle,
pues significaba imitar el propio equipo
o de loconirang, &l prigrama ng resulta-
ba comipatible con otre mégquina,

Por elio, la problemtica juridica en
foma a la profeccion del "software” o
programa gque dinge al computador a
sumsnistrar irformacién o cumplir una
funcsbn, e plarted an las dbmas deé-
cadas, una ver que la sacuencia de
instrucciones dingidas a un sisterna
infarmédlico ["programa de ordenador”)
se separd de la maquina, corstituyen:
do asi un bien intelectual autdnomo,
CON EUE Propies caractavisticas,

A partir de alil muchas computada-
ras dejercn de ger Capates por si mis-
mas, de realizar ninguna funcidn auls-
noma, Sing gue requeran de la intro-
duccicn en ellas de un programa de
instrucciones deteminado.

Antes de esa separscion, &l produe-
tor del programa se amparaba en la
propsadad indusirial (como pieza gue
formaba parte del equipo), o @ través
del secreta, incluso mediante al&usu-
fas de confidencizlidad contenidas en
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Ios contratos de trabajo calabrados con
sus empleados o en Ios convenios de
SEVIGIDS Con ks usSUAnas.

& |la separacian del “softwarg” res-
pecto del computador, se undd también
Ia facilidad dal copiade del programa,
contenida en saporfes magnéticos
coma cintas, discos flexibles (“disket-
tes™) o ‘discos dures”, cuya reproduc-
cidn 85 posible en pocos minutas, in-
clusa segundos, & un costo Adicuka,
ya Que Bpenas precisa de un simple
soporte virgen, mientras que cada
ejemplar original lleva en su precio una
cucta de amartizacion de las inversio-
nes millonarias que suponen el dise-
0, produccion, promocion, disinbucon
y venia del producto legitime,

¥ a-esas crounstancias se unio la
aparncion ¥ difusssn masiva de os "com-
putadores personabes” (PG qua utdl-
zan “soltware standard” o “software pa-
gueles’, cuyas copias no autorzadas
circulan con alarmante impunidad, has-
fa &l punio que en algunos palses, es-
0s programas “piratas’ han cubierta,
an algun momento, &l 95% del menca-
o de usuanas individuales. (1)

Tales hechos mcdivaran & Bamado
de auxilic por paria de JuUlores Yy pro-
dsctores de estas programas, especial-
mente ante la duplicacidn no autoriza-
da, pues consideraban, en primer lu-
gar, gue 'al “soltware” era el products
de un proseso creativo con suliciantes
glementas de indhviduaidad, es decir,
un bien inteleciual susceptible de pro-
teccion; en segundo lugar, que ese ob-
|eto marecedor de fulela era un Bean
inmaterial ¥ como en las demas obras
de ingeniy, k& enajenacidn del Sopone
matarial contentivo del producio infe-
lectual, na podia implicar, en favor ded
adquiriente, ningun deracho da explo-
tacidn; y en tercer lugar, que debia

aclararse cual era la via para recono-
cer la profecoicn reclamada: la propie-
dad indusirial, e derecha de autor ©
un derecho espacial,

Il. DENOMINACIONES
Y CONCEPTOS

La prmera dificufiad en tomo 2 esle
tema; @5 la de encontrar una denoms-
rackin apropiada para aludir el objelo
protegido, v en ial sentido, fa palabra
inglesa "software” se pretendid tradu-
cir-al castellano come “soparte [Ggica”
(baio la inspiracidn del vocabio frances
“logiciel}, |6 que no parecid entusias-
mar a los legistadores de habla espa-
fala, pues ninguna ey interna en este
idinma la ha adoplado.

FPara evitar un anglicismo, s& busct
caszteflanizar la expresion de oira ma-
nera, pero tampoco |a adopcian ha sido
urgnime, pues se la demomina “pro-
grama de ordenador” (El Salador, Es-
pafia. Honduras, Decisthn Arding 351),
"srograma computaconal” (Chile), "pro-
grama de computa” (México), "progra-
ma de compuladora® [(Republica
Cominicanal & “programa de comouta-
cion” (Wenezusial, por ejemplo.

& Qud gé gnfiende por programa de
orfenador? Veamos tres definiciones:

Organizacicn Mundial de la Propie-
dad Inbelectual {ORMP:

"Es un confunio de insirucciones
QuUe cuandn S8 Morpora 8 un so-
parte legibie pnfmampm pusgda ha-
cer que una maquing con capac-
dad para gl ratgmienio de '8 ifor-
macidn indigle, realice o consiga
ura foncidn, larga o resullsdos de-
terminados”. (2)



Ley espafiofa:

. TOOS SECUEMGIE dE INSINces-
nas o indicaciones desinadas a sar
uiiizadas, drecla o nadraclameanta,
en un sisferna nfomalico para réa-
Rzar wna funcsan @ ura faraa O para
obtener un resuifado deferminado,
cuakquara gue lwere su forma de
gxpresen ¥ acon”. farm, o4, 1),

Dacisidn Anding 351 de Reégimen
Comain sobre Derechos de Aulor y De-
rechog Conexos !

! LEXpresidn de wn conjunio oe
ingfruccionas medante palabras, co-
digas, planas o en cuskguier ofra for-
1 quie, 8l 58r Ncarporadas  an urm
gispositivo de Boiura auformnaiizada,
£5 CEpaz de hacer que un argehd-
dar- un aparaio secironico o sirilar
capaz e elaborar ormaciones-,
giacule dalerminads larea u obfen-
ga delerminace resuitado. Ef progra-
ma e ordenadar comorende fam-
fven la documeantacion fecnica ¥ las
manugies de uso”. (3

Si bien fodos esos conceplas hie-
nen basiante similitud. nos parecs Mas
actuzlizado el GlbEmo (insparado, &l rg-
nos parciaimente, en 13 propuesta de
directiva europsa sobra programas oe
aroenador, aungue &0 el texlo aproha-
do defmitvarmente no fus incorporado),
porque miantras los dos primesos alu-
den al contenido de la cbra (g3 decir,
a-las Instrscclonas en s mismas), e
tercero se refiere a kb que &5 objeto
del derecha de autor, o sea. la forma
de expresion da esas iNsrucciones,

For otra parta, las dos primeras de-
finiciones cifadas sa refieran (nicamen-
e al corjunto de nslruccionas (geane-
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ralmente mcofporadas & un sopore
magnatical, misntras que la ditma, mas
complata, entiende que k& nocian de
"software’ nosolamenie alcanza al pro-
grama misme, sino también a8 su des-
efpeian o documentacion tBcnica (que
comprende una representacion com-
pleta de las instrucciones, suliciends
para determanar & conjunilo 08 apera.
ciones gque constifuyen &l pragrama)
a los documentos auxiliares o manua-
les da uen,

De alll que al hablar de “programa
de compulacidn”, deba entenderse gue
no sl incluye & la expresion de la
secUBnCE de Instruccionses, sino tam-
bign a la descripeian yv-a la documen-
tacsan auxiliar, como ko haoe la ley es-
paficla al disponer que "la documenta-
cidn téenica ¥ los manuales de uso de
un programa gozaran de |a misma pro-
tecciin gue este Titulo dispsnsa a los
pragramas de ordenador, y en senfi-
do similar las recianias eyes de Hon-
duras y Venazisla

Por supuesto que a la misma can-
clusidn zo Bega a la luz de cualguier
lagislacion que, segun &5 UNANIME Bn
el Derecho comparado, indique entre
lag obras protegudas a las expresadas
por escrilo, que es el caso de 1ales
doCUEMENIos.

. “SOFTWARE"
Y CREATIVIDAD

La elaboracion de un programa da
ordenador implica toda un procesoc
creativo; en el cual 58 emplean un con-
junic de recurscs literarios (lenguajes
naturaies y arfificiales) y cientificos (ele-
mentos [dgicos ¥y matematicas) y don-
de se destacan, fundamentalmente, las
etapas siguiantes: {4)
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1. Fasa de andlisis, que evakia los
fimes, tareas y resultados perse-
guicos, necesikdades def usuario
¥ &l fipo de "hardware™ adecua-
do, para conclulr an la elabora-
cion de ke hoja de especificac-
Mes:

2. Dsterminacion de o estrucium
("arquitectura” del "software”,
conforme a dichas especificasio-
res.

3. Descnipcidn del programe en far-
ma e disggramas v descripcian
de los madulos o paries,

4. Escntura dol prograrma an lengua-
e de programacican,

5. Comprobaciin de mesultados y
cofreccion de los emores detecs
facos.

&. Elaboracion dela documentacian
fecrica v los manuales de uso.

Es de hacer notar gus Incluso guie-
nas consideran gue el derecho de au-
bar "o &5 una cnada para todo” v en
CongEcUEnca, propugnan por la pro-
beccidn dei “software” a travas de un
gergcho disthnto, admilen gue as
incueslicnalie que el programador da
muesims de crealividad, aungue ella
pefeneica al campd de iy fecnica v
mo ded arte,

=i embargo, como ooufte con cual-
fuier atro bien inMmabenal gue aspire a
la condicith de “obea”, un programa da
prdenador que carazca Iolaimanie de
slemenios crealives no goza de la tu-
tela en el marco de los derachos inte-
lectuales, aungue pueda invocar, gvan-
tualmenta, ante copsas o0 elaciones
mi autosizadas, [a pratecoidn pos la dis-
cipling de la competencia desieal.

A5 la Casacidn framcesa, en sen-
tencia del 7 de marzo de 1986, juzgo
gue los programas profegidos debian
alcanzar ciero nivel de creacion per-

gonal, mds ald de la aplicacidn de s
sinple idgica del programa. pues no
era suficiente que el creador hiciera
elecciones o wlizara Unicamente tec-
nicas de programacién corrienle.

V. “SOFTWARE"
Y ORIGINALIDAD

El programa, por ser entonces e re-
sultado de un procesc creativo, adguie-
re en su forma de expresidn elemean-
tos de oniginalidad {individuakdad), que
lo diferencian de cuslquiar atro diseda-
do con anteriondad {salvo &l caso de
flagio), asl ambos s dinjgn & cuemplin
fa misma funcidn u abtener igual resul-
tado.,

Es da hacer notar que, incluso en
los “software standard”, destinados 8
un sinAumen do usUAanos, y qua como
regla general astan destinados a simi-
lar fnalidad [v.gr.: procesadorss de pa-
labras, programas de conlabilkdad, ho-
i85 de calculo, ete.}, cada uno de allos
hene su propia mndivid salidad, por ejem:
pio, en la velocidad de respuesta,
aprovechamienie de la memornia, facili-
dad de comumicecian con el usuans,
cumplimesnta de tareas colatersles, af.
cacia en el desempano de las fungio:
nes. modalidades de comandaos, ate.

En ese sentido, el Tribunal de Paris
en santencia del 2-11-82, dijo

“La siaboracion de un programa
de compuiador es una obra dal ag-
pirilu origingl en su composicidn ¥
BU ewpresion mas alld de ung sim-
ple lagica awtomatics ¥ comouisva;
& efecty, ks anatsiss progmma-
dores han escogidc como los: fra-
ducfores de cbras, enifre diversos
modos de representacion ¥ expre-



54N, ¥ sU escogencia leva la mar-

£a de suU personalidad”

En cualguier case, como afirma
Satanowsky al relerirse en general a
las cbras que son objelc del derecho
de autor, fa originalidad se presume y
cuien la nisgue debe probarla.

V. “SOFTWARE"
Y SOPORTE MATERIAL

Como regla general, sahvo en casos
de excepcion como las obras orales
ro fijadas, bos bienes intelactuaies de
raturaleza inmaterial, necesitan de un
soports fizico gue sirva de vehiculo
para gue os damds pusdan conocer-
.

Paro tratindese de dos bienes dis-
tintas {(obra y soporte matesial), queda
entendida, v asi =5 recomocido
universalmenta, que |los derschos &0-
bre la creacian son ndependientes dal
objeto fisico que contiens |a obra, da
modo que fa erajenacion de asla ulli-
mo no imphca la cesidn al adguirenie
de los derachos de explotacon de &
MISMma-

En tal sentido, el “software” se in-
COMMME A vanos SopRoMes. unos mag-
rgticos (Gintas, discos) y otras graticos
{documeantacian téonice y manuales de
80,

V. "SOFTWARE"
Y DERECHO INDUSTRIAL

Determingda  su condicion de béan
intelectual creative, debs aclararsa la
via legal para su profaccida,

Lin infento inicial pretandid ubicar &
iela en el marco de la propledad -
dusirial, pero obhuvo su primer recha-
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z¢ an Estados Unidos en 1884, cuan-
go la Oficina de Patentes resolvio que
ro acordaria proteccion a los progra-
mas de ordenador,

Esa posicion fue adoplada, igudl-
menie, en las layas sobre patentes de
Francia (1988), Alamania {(1876), In-
glaterra [(1977) v Espafa [12858), que
axciuyaron la patentabilidad de los pro-
gramas de crdenador, posturs tambien
asumida en &l Convenio de Munich so-
bre la Patente Europea (1973).

Tal es iguaimenie &l sisterma acogi-
do en la Decizion Anding 344 para al
Regmmen Comun sobre Propliedad In-
dussirial, que rige en 05 paisas mban-
bros del Acuerdo de Caragera (Bal-
via, Ecuador, Perl ¥ Venazugla).
Las principales razones que jusiifica-
ron al descarie de la proteccion por &
propeadad indusinal, fuemon:

1. El programa de compuiacon, a
diferencia de las invenciones in-
dustriales, no apora ningun cam-
bic a la matera ni a la enargia
2n el mundo fisico,

2. El "solftware” no a5 uf aparato
(como el “hardware®™, nl Bmpoco
un proceso induestrial
El darecho industrial dirige la pra-
teccidn al contenido mismo de la
invercidn, mientras que la utela
del "software” esid referida a la
farma de expresion, propia del
derecho de autor,

=i bien los programas oe compu-

tacidn tenen caracteristicas de

originalidad, en su senlido de
individualidad (Spfica del derecho
de aulor), muy pocos revisten no-
vedad, en el sentido del derecho
invencional,

Sin embargo, una sentencia de la

WS, Coun of Customs and Paitent

|

=
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Appeals (COPA), anftecesora de la ac-
tual LS. Courts Appeals for the Fade-
ral Circudl, que ordend a la Oficing de
Marcas y Palentes de los Estados Uini-
dos (PTOY, patentar el procesg incor-
porado &n el uso de un ordenador de
ciarid fipo de compilador (programa gue
cuando 8 come en un computador,
traslada autormaticarments el “codigo
fusnie” e un programa a un “codigo
abjeto™), planiea la peligrosa posibill-
dad de obtener monopodios de explo-
tacidn, en el marco del derecho ndus-
frial, de estandares cbligalonios en pro-
gramacicn, Gmitands seramenie lag
posibilidades creativas en el desarrolio
de midevos programas de ardenador.

Vil. “SOFTWARE”
Y DERECHO ESPECIFICO

ina sequnda lendance sosiuve an-
tonces, la necesidad de olorgar la pro-
teccion al programa de ardenador me-
dianie una ley especial o un derecho
especifico,

En tal sentido, en 1978 fue publica-
do un proyecic de disposiciones tipo
para la proteccidn del sopore KBgico,
cuyo confenido an lineas generales se
asemejzba bastsnie a las normas gue,
respecto de las demss obras del inge-
n#d, aparecien previstas ‘en ias legis-
lacwones nacionales sobre cerecha de
Autar, &n espacial an ko relatvo a los
derechos de divulgacion, modificacion
y reproduceion, pers disminuia la pro-
leccitn comparada con la del derécho
autoral a vente afos, a partir de su
primeasa utilizacsan.

Pera al provecto asi elaborado no
exclula ta posibiidad de incorporar la
proteceion del “solftware” a leyes
presesientes, por ejempio, la dal de-

recho de aulor. Al documents surgido
en una epoca donde adn existian vaci-
laciones, se le formularon las criticas
slubentes

1. La prodeccidn del “sofbware” a fra-
vés de una léy especial, no hace
mes que contribuir & una dispar-
sidn legislativa en la matena; fam-
bién podra defenderse |a tesis
para las bases de datos, las pheas
audiovisuakes, las ares plasticas
o las creaciones musicales, por
ajamgla.

2. Sahe detaltes, el contenida del
provesio revelaba lags coinciden-
clas entre &l derecha de autor ¥
el supuesto deracho espocifico
que g2 pretendia crear,

3. La proteccion del "software” por
el darechao de zutar, no impeadia
la incorporacian & i ley autoeal
de algunos disposiivos especis-
les al respecto, como existe en
muchas lextos para las cbras
audicvisuales, por ejemplo.

Tales razones descararon la alter-
nativa de un derecho especifico al pun-
1o quiy, coms excepsidn Brasil que pro-
mulgd una ley especial para lof pro-
gramas [1287), declard en al mismo
texto que astos bienes intelectuales se
encontraban protegidos por la lay sa-
bre el derecho de aulor, ademds de
lag disposiciones contenidas en esa lay
especial.

Al abandono de |a {esis del derscho
especitico contribuyd que, canlempo-
ranearmente con la publicacion de ias
disposiciones tipo, se producian las pr-
meras retormas legislativas que in-
cluian al “software”™ en las leyes
autarales, ¥ s& diclaban las pnmeras
resoluciones admiresirativas y senten-
cias judciales en las cuales 5= decla-
raba [a tutela dal programa de compu-



tacion por & derecho de aulor, aunque
las leves sobre esta malena no o men-
cicnaran expresaments, coniorme se
verd mas adelanie.

En ese gentido, ez de recordar &
precedente surgido con la resclucion
de la Oficina del "Copyright” de los Es-
tades Unidos {1864, gue bajo el imps-
ric de la ley da 1909, necHbic un pro-
grams came "libra”, al considerardo una
“obra escrita” y an 1985 publicse un ra-
glamenta mediante &l cual se axigis,
por una parte. que al sopors sacompa-
rade para el deposito permitiera su lec-
fura por los seres humanos y por
ofra, que el “solbware” lwviera ciedo gra-
do de orgmalidad. Postariormania, con
la reforma estadounidense de 15976, se
aliming el requisito da la percepcicn
vigual {"gyereadable copy”).

A dicha decsion admenistrativa v a
falta de mencidn expresa o=l “softwa-
re’ en la enumesason esmplificatva
te lgs obres protegidas, condenida en
las leywes nacionales, sg unieron 135 dic-
tadas en ofros paisss, por esmpho, &
Acuerdo Mo, 114 oe |la Secrstana oe
Educacion Pablica de México; fa Re-
solucicn dal Mirsleno da Educacidn y
Cultura, Consejo de Derachos da Au-
tor dal Uruguay, dei 22-12-88; la Re-
golucidn directonal de fa Biblicleca Mas
cearal (Pend), de flecha 241-89; v el De-
racho Pragidendal Mo, 1360 dal 23-8-
B9 (Cotambia), v a allas se agragd la
pasicion de muchas oficinas gubama-
mentales competentes para el registro
cie las chras en of marco del derecho
cla auior {v.gr.: Argenting; Costa Rica,
Ecuados, Venazuela), que admitieron
I3 inscriocion, en ase contexto, de kos
programas de ooansdor,

Mo hay sin ambargs, quianes g0s-
tengan todawvia que la creatividad  dal
“software” perensce al campo de la
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técnica v gue seria plausible su pro-
teccitn a fraves de un derscho espe-
cifico, aunque algunos se resignen a
aceptar, como realidad mae probable
a futuro plaro. gue el obietvo se logre
por medio de disposiciones especiales
contenidas en la ey autoral. paro apl-
cables exclusvameants a los programas
de computacion.

Vill. “SOFTWARE”
¥ DERECHO DE AUTOR

La resisiensa iniclal a reconocer la
utela de les programas por &l derecho
de avior, parecia estar en no advertir
que la projeccion reclamads por los
fiiulzgres y acepiads meyoniarisments
no erg digtintz en lo esencial, & la olor-
gada por el derecho autoral a las de-
mas obras del ingenic.

Esa oposwcion, surgida de algunos
“tradficionalisias”, arglia que;

1. El programa de ordenador no gs
una “cbra” en & sanfido tradicio-
nal del rrming,

2. El “soltware®, coma cbra da aph-
cacion Monica, es aena 2 la lile-
rafura y &l are.

3, Bl soporte kgico sdko e parcepti-
bl por al hombne a raves de una
maquing, a dferancla de s obras
Fteranas vy artislicas.

4, Laproteccidn concedida por el da-
recho de aulyr a las obras del
ingenia, 8% demasiado exiensa
paralos programas de crodanador,

5. Algumos programas no guardan
ninguna anangia con & deracho
de autor, cuando forman pata ine
separable de um aparato o pieza
industrial,

Cada una de esas objecionas tenia

SU raspuesta.
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Veamos:

En el lenguaje comin, &l térming
“obra® es "cualguiera producciin del en-
tendimientoenciencias, ketrascarnes” de
manara que no hay ninguna razan para
descartar al "software” coma creatan o
preducts del talento humana.

A BU vez, Bn suU acepcion técnico-
juridica, obra es toda creacion intelsc-
tual original expresada en una forma
raproducible, por ko que tambian al re-
umir asas caracteristicas el programa
de computacidn &8 una obea,

Es mas, al comentar el vocablo
“ctras”. ol Glosano de derecho de autar
y darechosconaxas de laOMPI, apuna;

"En muchas legislaciones de de-
recho ge auter e diglingue enire
obras Iteranas, anishcas y cieniili-
cag, Elip no obsianie, & alcance real
de esias categarias se entiende par
iy genaral en sU seniigs mas amplio
posible, como Pusia comunments
una enumaracion aclaralons de ias
dierenias clases de obras, que fi-
guran an las legislaciongs naciona-
les de derecho de aulor, v con ame-
gho 2 la inferpratacidn de la junspru-
dencia en muchos paises. 5 pro-
tege la abra prescindiendo de i3 ca-
fdad de 3 misme v aungus fanga
MUy poco gue ver con la literatura,
af gre o 13 cisncia. como sucede en
&l ceso de las gwias puramente fec-
nicas, los dibujos e ngamena o ks
programas ge ordenador para fines
de coniabiidad.,. ©

Asl, pues, la prmera objecicn s&
descariaba puss pretendia cerrar el
marco dal vocablo "obra” a las formas
de expresion tradicicnalss; la novela,
lz escutura, la musica, alvidando qus
&l talento humera produce constantes-

rmenle nuevas modabdades crealivas,
y asl ha ocurrids también en olfos go-
neros, como e audiovisual, dorde al
formaso convencional de ka obra cine-
matografica, se han agregada la
telenovela y el “wideo-clip”, ¥ nadie duda
que estas manifestaciones artisticas,
estén o No mencionadas exprasamsan-
fe en la snumaracdn ejemplificativa de
ks leves, son objeto de proteccicn por
el derecha de awor,

En su apllcacidn téenica, v U nalu-
raleza utilitariz, eda no ez exlano al
derecho de autor, ni exelusive del pro-
grama de compuiacidn, como o da-
muesira la wiefa por el derecho autoral,
desde Race mucho tiempo, de fomas
creafivag gue poco fienen gue ver con
la exprecian del are o |a belleza, v.gr.:
lzz cartas geograficas, los planos
topogralicos, ko provecios de inganie-
rig o bos fibros cienfilicos,

Es cierto que una parte cel progra-
ma de ordenador, es decy, la sequen-
cia de lag instrucciones Introducidas al
“mardware”, requere de i3 maguina,
pero ello tempoco es privaiivo de! "soft-
ware”, ya gue la spreciacian por el
hombea de wna obra audiowisual sola-
mente 85 posible por medic dal pro-
yecior de la pelicula, o ded aparats da
telawisdn, sea cuando capta una smis
gidn- radicdiundida o por cable-, o bwen
g travas da una wideograbadora, por
gjempio.

De alll gue 1a amplitud en al con-
cepto de ko que se estima como “obra”
en gl mance ded demcho de autor sur
ge, por lo demas, da dog prncipios fun-
dameniales, a saber

1. El talesito del hombre ¥ see posi-
bilidades crealivas, son limitadas.
y allo parmite &l surgimients de
nuevas lonmas de axpresian, que



al contenar alementos aristicos,
cientificos o literanas, con mani-
festaciones de indniduakdad, as-
tan protegidas por el derecho da
autor.

2. Por alle, la enumaraciin de obrag
contenidas en las leves, liene
siempre un simple caracter
gjermplificative, de manera que
toda nbra Meraria, artistica o den-
tifica, este o na incluida expresa-
mante an ese calalogo, esia fu-
tetada por la lay,

D adlfl que tanto el Convenio de Ber-
na pafa la proteccicn de ies obeas bte-
rarias y aristcas (art2,1), como |a
Corvencian Unnersal sobre darecho
e auicr art.l). antecadan la enumesa-
citn de las obras profegdas, de 3 ex-
presion “fakes coma” ¥ que las legisla-
ciones nacionales fambhin [ utiicen
o armpleen una eguivelenie (“espe-
cialmente”, entre oiras, "particularmen-
e, ).

En cuanto & la extensidon de la fute-
la en &l tlempo; se arguementd el exce-
sivg plazo durante &l cual eslana pro-
tegido el "software’, de considerarse
agplicable la profeccion por el derecho
autaral, gereraimente fa vida del aulor
y cincienia anos despues de sU muer-
te, o uno mayor, de acuerdo 2 18 lagis-
lacién nacional aplicable. Sin embar-
go, la tendencia mayaritaria en &l Da-
recho Comparado es la de squiparar
la proteccion del programa a la de cual-
quier otra obra, de suerta que al plazo
de tutela es igual al otorgado a las de-
maés,

En cuslquier caso, no hay razdn
para reducir & lapso de profecoidn en
gl fiempo para jos programas de ohde-
nagor, En primer fugar, porque & re-
viztienda la caracteristicas de individua-
lided se le considera cbra, no existe
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mcdive para la discriminacidén. En se-
gundo lugar, porgue resubla peligross
k& postura de reducir los plazos pars
un género creativo; hoy es el progra-
ma de computzson, manana podrian
ser las obres audiovisuales, B8 musi-
cales o las plasticas, por ejemplo. En
tercer |lugar, porque néngun resullado
praciico se chtendna con reducir &l pla-
zo general de proteccidn por unc mie-
mor, ya gque la obsolescancia de os
programas, por el mesmd avance fac
nodogico ¥ la diramica crealva an esta
area, hace que luego g un perado de
algunos afos, no exista infenes va an
adquirr un *softwane” superadc por
olroE mas modemas y eficaces.

MNada se logra, en consecuancia, con
reducin, por eemplo, el periodo de fu-
fiefs a 20 &hos, con &l argumenta de fa
absodescencia, puss tambsan & mayo-
ria de las melodias populares pasan al
alvido an corto tiampa, v fade por e
sastiens |a necesidad de acofar & lap-
&0 de proteccson a Bs composiciones

Por o que se ralarg a aquelios “soft-
wara® que lorman pare mseparabio de
Lina maguina o aparalo, as gecir, inte-
grados- Indisolublamenie a un objeto
destinado & cumplr alguna funcidn in-
dusirial determinada (v.gr: un “soit-
wara” como pieza integrante de un car-
buradar de wehiculos), que no &3 el
caso usual, [ales programas, efactiva-
manta, no podrén ser considerados
“abra autdnoma” & independienie. NG
una parte de ia maguing, es decr, in-
venciin patentabia,

Pero no hay dudas en que, al
lado dal aspecto tedncd, &l ancuadie
de los prograrmas da ordenador en al
manco del derecho de audor [uvo &ams
bién importantes razones practicas, en
primer lugar, porgue dado al caracier
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enunciative de los catdlogos de obras
contenidos en las leyes autorales, no
sran necesarias modiicaciones legis-
lativas para lograr la twisla de dichos
bienes infeleciuales por esta disciph-
na; ¥, en segundo lugar, porgue al ubi-
car la probeccidn en el derecho de au-
for, s& aseqguraba el principio del “trato
nacional”, consageado en ks instrumen-
tos internacionales exisianies, sin ne-
cesidad de aprobar une Convencicn
especlfica, de lenta adhesidn por los
paises.

Par ellg, el encuadre del “saftware™
en el derecho de autor, liene las reper-
CUSONEes Eirgl,.IiEI'It-EE.'

1. Mo requiens del registro de s obra
para su profeccion, |a cwal gueda
garanfizada, corforme al Conve-
nia de Berna {[arl.5.2) y las
legislaciones nacionales, §m na-
cesidad del gumplimients da
formalidades.

2. En conzacugncia, la tutela as in-
mediata, por sl solo hacho de ia
Ereacidn,

3. La duracidn, salve dsposicion le-
gal expreza en corfrario, es la
mesma que la reconocida a las
demds obras del ingenio

4, Mo se requiers de Convencion
especial para su lutela inferna-
cional, v asf o ha sefalado |a
doctrira, alafirmar gue "zl marco
intarnacicnsl mas imporante para
la proteccidn del software como
bien inmaterial sigue estando re-
presantado, despues de iodo, por
lag convenciones de Bama vy de
Ginebra (o universal) sobre cara-
chos da autor”.

E. Mo es imprascindible la “novedad”
desde su apreciacson en el campa
de |z propiedad ndusinal, puas s|
bsantanioel derechodeautarcama

el dereche industrial protegen los
productos delintelecto de cardciar
creadar, l2 onginalidad en ambas
disciplina es visia con una optica
diferent=; en &l derecho de paten-
tes la novedad atane alcontenido
mismo de la myencion, mientras
gue & derecho autoral se dinge
exclusivaments a la forma de ax-
presidn, esdecir, alropajecon gue
la idea se viste.

D alli que la nocion de criginalidad
es distinta en el campo de fa propie-
dad industrial, pues en el derecho de
gutor ella es como sinonimo de
indnidualidad, por estimar coma sufi-
ciente que el trabajo inteleciusl, en ra-
zon de la labor espimual en gue s
apoya, 58 destaqua da la masa de pro-
duccranes comunas que san el esul-
tado de la mera rubing, o gue No sea,
simplemants, una imitackn descarada
& éncubiata de una obra preexisiente.
caracteristica del plagks,

IX. LAS PRIMERAS
DECISIONES JUDICIALES

Ef “saffears”;
¢ g obva sudfowisual?

Enire jos primeros casas sometidos
a la consideracion de la Justicia, se
ubicaron los gue reclamaban la ore-
teccian por el derscho de aufor scbre
los “video-jusges”, o gue motivd una
cesaforfunada senfencia dal Juzgads
da Primera Instancia de Turin, &l 25-5-
82, que los calificd coma ‘menudan-
cias inventadas para salvar del aburri.
mianio-a gente desocupada”, ohidan-
do que al derecho da autor protege a
lag cbras dal ingends, cualquierm sea
su mértta o destino,



Pero en apelacion, la santencia fus
revocada, al reconocer |a tutela dal “wi-
dec-juego” por el darecho de autor, asi-
mitdndolo a una “cbra cinematogré-
fica”™, ko que noresalvia el fonde de ka
cuestdn, en primer lugar, porgue s&
liretaba a admaitie la profeceicn de las
imagenes prayectadas en la panfalla,
¥ RO A |8 secuendis de instrucciones
introducidas a s maquing para produ-
of ese résultado; en segundo lugar,
porgue obnviaba el problema de ia tute-
la de la documentacion técnica v los
manusales de uso: vy, inalmants.porgue
la mayona de ios “softwara™ no consh-
fuyen "Wideo-juegos”, ya qua ro S8 i
prasan visualmente a fravés do imd-
genas en mavimierdo asimiables a una
obra cinematogrifica o audiovisual, de
modo que la santencia ne s aplicaba
al universs de programas gue recla-
maka prateccisn,

X. UNA SEGUNDA
TENDENCIA

Ei “saffware”™,
£ una obra de arle aphcede?

Una segunda positelidad de ubsca-
cian surgo con la reforma fransesa qua
gnird an wigencia en 1988, pues al in-
corpofarse en forma axpresa la tutela
del soporte Iogico de ordanador, &l pla-
zo general de proteccin da cincuanta
afnos post-morem autons, e meduo
para esta calegoria de obras a vainti-
cinCo afos contados a pardir de agqual
&n gue el programa habia sido creada.

Al apanarss del pericdo narmal de
tutsla-y del minimo de cincuenta anas
previsto en &l Convarsa de Bema-, la
umica interpretacion posble para con-
siderar enmarcada la proteccidn de los
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programas an el ambitc de dicha ins-
trumento internacional, ¥ essgurar, con-
farme al misme, el principio el Srato
nacsonal’ para |os extranjeros, eslaba
en afirmar que, para el legislador fran-
cég, el "software” se asimilaba a una
obra de arte aplicado, ya que en este
caso el Convenio de Bema {articulo
T.4) permite que el plazo de protec-
cidn jenga un minimo de vemnbicincs
anos desde la realizacion de la obra,

Pero al ancuadre era, efectivarmean-
te, desacerads, porque 5 bien pusds
haber alguna manifestacion atislica en
aquaellos “soltware” que se expresan a
través de la pantalla en "dibujos ani-
mades”, comao en los “nideos-juegos”,
o en log creados como herramients
para la reslizacidn de disenocs argui-
fecionicos (lo que, sin embargo, tam-
poco resuelve sl problema de la pro-
teccion de iz espresion de la secusn-
cla oe instruccionss), =l arte, puro o
aplicada, no aparece pof ninguna par-
te en un procesador de texios, una hoE
da calcwlo o un programa de contab-
dad o de inmvenianos,

Safrataba, no obstanie, da una opo-
3 da vacilacionas, al punto que la san-
tencia dictada por el Tribunal de Fri-
masa Instancia de Pars, del 21-9-83
(antes de la reforma a iz ey francesa),
parecit ubicar al “softwane” en wna ca-
tegara nuava de obras, distintes oa
las lteranas vy artsticas, pero sempra
en el marco del Derecho de Autor,
cizanca afirmd:

S bien o son nmedialamenia
percepibles por los samdos de cual-
quigr pevsona, a diferencia de las
obras Weraras v pidsticas, s pro-
Gramas de orsenadar puadan fagar
£8 & CONDSEr ¥ coMprendar cuando
van ffados an diversos sopores
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come Nstadas, partallas o graback-
mas maghdticas, es ciedo que su
fectura no esid al akance oe cual-
quiers v exige un determinada nivel
de formacidn fécnica, perg por este
solp hecho mo esiad exciwda de i3
categaria de obras infeilsciuales,
Covmo lampoco o esidn. por ajem-
plg, fas composicionss musicales,
que fambién van expresadas en un
lenguaje codiicado v compisio para
CUya comgrensian nmeaiala se re-
guiere de una formacidn especial-
Zada" (hewmos desfacado).

La situackin, como s verd mas ade-
fante, cambéa con B direttva dela co-
munidades Europeas pard b prolec-
cidn de los programas de ordenador,

Xl. LA TERCERA OPCION

E! “saftware”
£ una obra clentifica ?

Se ha dichg, que & pesar de que la
secusncia de instruccionss gue =2 in-
treducen en el ardenador se axpra-
sen 8 traves de un lenguage, la mas
parecido a los programas son las obras
cientificas (mejor gue |a iHeratura de
ficcion), y para eflo e ha dicha qua al
procesc creafivo de un programa de
computacion supone |a apicaciin de
matodos logicos ¥ elemeantos matemad-
ficos, propios de la ciencia, razdn por
la cual el "software” es una obra cienti-
fica.

Tal parecio, en su momento, &
onentacion de la jurisprudenca laba-
na, cuando el Juzgado da Primera [ns-
tancia de Fiza, e 11-4-84, resalvid que
el programa de crdenador podia ser
calificado come "obra del mgenic, per-

lenecients falu sensu a las clencias,
de caracter practico v didactico v como
1al wietable en base a la ey sobre de-
recho de autar”,

También fue el critano adoptado por
la Sala de lo Conlencioso-Administrati-
vo ded Consejo de Estado de Colom-
biz, cuando en senfencia del 14-12-
a0, guea declaro =n lugar & demanda
de nufidad del Decreto 1360 del 22-7-
B3 (el cual reconocio la proteccion por
el daracho de auiof de kbs programas
de computasdn, como “cracdn propla
del domimo literano”), resolvid:

S8l soponte fdgico o soffware,
& ez ung cregeion del espiniy en &f
campe cienfifico v es por b lanip
obyjeto proteqibie por la Ley spbre
derechos de guiar’,

Pero tal posician no reschia 8 ver-
dagera cuesticn, ya que las produccio-
nes cianfificas no estan protegides en
razon de su contenido, sino de su for-
ma de sxpresion, rAzgn por la cual,
COMO vBersmos a corlinuacion, comen-
0 a ubicarse & “saftwara” enlre las
obras ltaranas, en cuants a exienar:
Zada por escnbo A través de uno 9 va-
ficd lenguajes, aungiie simultdneanmen
le e e astime, por su contenids, como
de naturaleza clentfica.

All. EL “SOFTWARE™:
LUNA OBRA LITERARIA?

Si bien ng exisien dudas en la se-
lualidad respecto de fa proleccidn de
ks programas de crdenadar por el de-
recha de Bulor, siermnpre queda ks dis-
cugiin en tomo al género de s obra,
es decir, si es [teraria o de otra natu-
rakeza,




La discusicn tens, an &l fand, un
interés fundamentalments acaddémion,
en cuanta 8 gue cualqwera gue sea
su génem o forma de éxpresicn, las
obras WRerarias y ciealificas gozan de
la tutala por el derecha de-autor,

L Oue a5 obra lMerana?

Tradicionalmente se alude & la lite-
raturd para designar al génerg creati-
vo “desde la pempectva de la beflaza
v efecto emocional de su iomma y con-
tenido”, pero cuanco las legislaciones
aulorales ¥ los instrumentos interna-
cionales emplean s expresion “ocbras
litaranas”, e refieren a todas las "obras
escrias originales. sean da caracter |i-
teraric, cientifico, Ecmod O maramanie
practico, ¥ prescindienda da su vakor o
finalidad’,

Esa concepcion amplia de lo gue
&5 “cbra del ingenic” 8n general, y “obra
fitararia”™ en paricular, ya aparece im-
plicita en. &l Corwvenio de Berna, no
salarmente ponpue el calalogo de orea-
clomes indicado en ella tiene un senii-
da aminentemanie sjemalificatvo (&l
preceder |a- enumeracion de la expre-
gidn ‘tales como”, al Igual gue en fa
Convencidn Unaversal). sino tambien
porgue hace comprender en [os larmi-
nog chres literanas v artishcas, a “lo-
das kss producciones an 2l campo lile-
rang, cientifico o afistico, cualguisra
oue sea el modo o forma @6 axpre-
gidn, tales como los Foros, foflelos v
clras esorilos; las conferanciag, alocu-
ciones, sermanes vy ofras obras da 3
misma naturaleza, .. (art. 1.1, bamos
destacado)|, estio que e& constanta en
i| Derecho Comparada.

Agl, la reforma al Titulo 17 del Cédi-
go de Leyes de los Estados Uinicos da
Amarnca (articula 107), amplic &l con-
cepto de Io que dabe entendarse por
chra [ferana, al disponern
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*Lag obras Merarias son cbras,
dighinfes de lag obras sudiovisualas,
gue son exprasadas bajo s forma
de paighras, de nombras o de afros
simbaios o {ndices verbales o nu-
ménicos, independienternante de la
nefuraieza de los alyalos matenalas
tales como lbros, perddicos, ma-
nuschtos, discos fonogrdficos, pall-
culas, cintas, discos ¢ lanelas en
Iz que allas estdn incorporadas”

Liegames ahora & oiro concepéa fun-
damental desde la perspectiva del de-
recha autoral,

AdOug es un eserito?

El Giozang de iz OMPI 52 encarga
de aclaremos gue es toda clase de
obra expresada en forma escnta, cual-
quisra gue saan los signos da la fija-
cion, de mansra qua el gensarn abarts
desde [@s creacionas hl@ranas sincto
sensu hasta las guias practicas, par
alampla.

Si armonizamos o [rminos axpha-
sados, resulta gue bajo B acepcidn
amplia de “obra Meraria” g8 compren:
den un sinngmere de manifestacones
creatnvas que ulilizan al lenguaje comao
forma de exprasion,

Por ello, serdan obeas literarias no
solamante aguelas que aspiran a ax-
prasar la belleza -la noveda, al cuento,
la narraciin histdrica, ef verso-, sino
tambaén las gue Henen un contenido
chantificn, v.gr: un libro de geografia,
quimeza o biologia; o una finalidad
irfarmativa, v.gre una compatacion de
datos; o meramenie pracica, v.gr.. un
receians de cocing.

Para. considerario obra lieraria, en
&l sentdo amplio que fene en & dere-
cho autoral, 38 argumenta que &l "sofi-
ware” s& expresa en codigo fuente v
s@ reprocuce a8 partir del codigo obje-
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ta, an un lenguaje natural, como fam-
bién asi se exienonzan la documenta-
cidn técnica v los manuates de usa.

Pero, por si fuera poco, el lenguaje
de programacion, 81 Ben creado artifi-
clalmenta por &l hombre para realizar
un lipd g8 comunicaciin espacializa-
da, teng una semantica v una sntaxis
pedeciaments preestablecidas, al igual
que log idiomas naturales. De alli gus
por “escrifos”, desds el punto de vists
autoral, sa erdiendan “odes [Ba clases
da abras expresadas en forma escrita,
cualesquiera que sean los signos de la
fijgcion”, es decir, fanto el lenguaje sus-
ceptible de ser leido directaments par
& hombre. como al legible a traves da
Lena magquina.,

& pasarde la cposicion de gusenes
conzidaran al “saftware”™ coma un in-
fnzsa” en el derecho de awtor, el frata-
mienio del programa de computacitn
come una obra Merana es, al menos
an el presante, la pesicidn dominanta,
come ko dermuestra la resalucidn adop-
1ada por el Consejn de kas Comunida-
des Eurcpeas (CEE), madiante la Di-
rectiva del 14 de mayo de 1991 sobre
la profecoion juridica de los programas
de ordenador, @i Acuerdg sobre los as-
pectos de los derechos de Propiedad
Intelsctual {Tro's) en el marco de la
Renda Ureguay”; la Decision 351 de
Régimen Comidn sobre Derecho de
Autar v Derechos Conexos, ocbligatona
para fodos los paisss miembros del
Pacto Andino; &l Tratado de Libre Co-
meareio para America dal Mods (TLG o
MAFTA), vigente entre Canada, Esta-
dos Unidos y Mexico; y &l proyecta de
acuerdo sobre libre comencio en el am-
bito del Grepo de kos Tres (G3), inlegra-
do por Colombia, Mexco y Venezusla.

En cuanto & la openion da la Crgari-
2&cion Mundial de la Propiedad Indus-

trial (OMPI), =5 de hacar notar gue en
&l prayecto de disposiciones fipo para
leyes an mataria de derecho de autor,
elabarado por la Oficina Infemacional
dal organismo, al sugerdr ta redaccidn
del dispoztvo atmente 3 la enumera-
cidn ajemplificatva de cbras a3, cb-
jeto de la proteccidn: obras), planiea
dog alternativas: la de incluir & los pro-
gramas de crdenador enire "ias cbras
expresadas por escrito”, o la de
incorparar 8 dichos programas en el
catalogo, pero como una obra distinia
a las escrtae.

Sir embargs, la posicidon de la Oici-
na aparece reflejada en los comanta-
rnas al proyects, cuando afiema:

‘Diversas leyes naclonales esta-
bleceh la proteccidn del darecho de
aular a4 fos programas Je orgens-
gdov,. Lo hacen en Jdos formas: como
ung clase de obrag iferanas [eson-
fos), 0 Coma Lng categona indepen-
dherde ¥ separada de lag obrag Wera-
rigs. El Ariculo 3 confene ambas
vargnies. O ellas, sin smbargo, &
pRMSra pDRrECE cofrssponder meor
8 las disposicionss gel Aricuio 2.7
el Canvenio de Bema. Los progra-
mas de orfenagor son asiibocio-
nes expresadas por escnio jen for-
ma e “codgo oo ongen’) o gue
pusdan & lp suma, reproducirssg por
gseilo (@ panir del codino abela’)

. E& indiferanta que tales ascrios
58 expresan an lomma codificada, v que
sa dastinen a delerminados fines pric-
ficos...

En cuakjuber caso, la discusidn na
armya dudas en cuants a que, cual-
quiera sea suU ubicacidn como géenero
craakivo, s profecoidn e halla en el
deracho de autar,



¥ para reclamar esa proteceidn no
&5 necesaria la mencian |egisiativa ex-
presa de bos programas de crdenador,

Veamaos porque:

1. Siendo una cbra literara (escr-
ta), es ohjeic de la iutela autoral,
dasde el momento eh gue as le-
gislaciones partnantes olargan &
profeccion a “todas (&8 abras gl
inganis, de caraclar craadar, ya
zean de indole literana, cientifica
o arfistica, cualguiers sea su gé-
nerd, forma de expresicn, merio
o desting” (farmula legislativa de
general aceptacion), v el argu-
mento 25 igualmente vakido si 52
considers al” software”™ una obra
cientifics o un nuews genemn &@a

2 Al estar proteqidas lodas las
obras del ingenio, el catdlogo de
obiras conlenida en a8 layes &4
meraments enunciative, al asia-
biacer, por ajamgla, que "sa con-
sidaran comprendidas entre ks
cbras dol ingendd especialments
lag sigwonies.,.” U oira fdrmuka
girmalar.

3. Eza enumeraciin ejemplificativa
aparece también en los Conve-
nips de Bama y Universal, al pre-
ceder el catalogo de obras de la
axpresion “akes come”, recogida
tambsén en algunas legislaciones
nacionales

Xl LOS PROGRAMAS DE
ORDENADOR EN EL
DERECHO COMPARADO

Un somero panorama sobre 2 pro-
teccion de log programas de computa-
cion a |a luz ded Derecho Comparado,
armya los siguientes resultados:
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En Ameérica Latina, vanos son los
paises que han consagrado axprasa-
mente la tutela: uno mediante ley es-
pecial. complementaria de & del dere-
cho de autor (Brasil); otros con k3 apro-
bacidn de una reforma legisiathea inte-
gral (Bolvia, El Salvador, Honduras,
Republica Dominicana, Venszuela), v
a0 un lencer grupo los gue han incor-
porads & través de breves modifica-
ciones parciales al tewto vigente (Chi-
la, Méxical.

A tales layes debs agregarse, en &l
marco sub-regional, la Decizsdn Andina
351 [wigenie en Bolivia, Colombia,
Ecuadar, Perl y Venezuala), que ada-
mas de incorporar a s programas &a
ardanador en al hsfadgs enunciativo de
obras profegdas indica, come se ha
dicho, gue [os mismos 2o protegen en
les mismos Brminos que las obras li-
terarias.

Enal resto dal mundo, son numaerng-
sas las leves que han aprobada 1al
mancion explicita, entre eflas las de
Alemanis, Australia, Canadd, Corea del
Sur, Dinamarca. Ezpana, Estadoa Uni-
dos de America, Filipines, Francig,
Hungria, Indid, Indonesia, lerasl, Ja-
pan, Malasia, Reino Unido, Singapur,
Suacia, Tawan, Trnidaed-Tobago v Tur-
quia,

Enira las leyes mencionades, la ma-
yoria se han limitado a agregar a los
programas de ordenador en el catalogo
enunciativo de chras protegidss, pero
slgunas han incorporado ademas, un
capitulo especial (o al mengs algumas
normas concredas) para reqular cierias
sibuaciones espaciiicas de esias obras,
v.gr.. El Salwador, Espana, Francia,
Honduras, Japon, Tawan y Venezuela,
a5l como la Decigion Andina 351,

Feroincluzo en aquellos paises cuya
ey no menciona expresamente a log
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prograrnas, la jussprudancia a8 ha én-
cargado de aclarar que, estands fu-
teladas “odaz” las obras del ingenio
da cardcler creador ¥ habida cuenta
de la enumeracién simplements
ejemplifitativa de la ley, el “soitwara”
€5 UnAa creacan profegida par el cere-
cho de aulor.

En América Lating, por ejgmplo, 52
han producido decisionss judicialas, in-
terlocutoniae o definitivas, en Argenti-
na, Colomiia, Chile, Ureguay y Vene-
zuela (en asta. antes de ka reforma de
1993, gue mncarpard expresamsante &
los programas en el listado enunciabl-
vo de cbras protegedas), siguendo as)
la tangenoa junsprudencal existants en
ciros paises donde & programa de or-
denador tampeco fgura da manera, ax-
plicita en el Etada legisiatng de obras
cibjeto de la telela (v.gr.: Austria, Bélgi-
ca, Holarda e Raka).

También en esa situacion e ubico
por un hemps, como fue visio a Fran-
oia, cuyes tribenales, antes de produ-
cirse la reforma que entre otras cosas,
introdujo & les programas de ordena-
dor entre las cbras tuleladas {1088),
ya habian reconocido |a proteccion del
“software” por el derecho de aulor.

Far otro lada, coma tambien fue as-
tudiado, estan aguelios paisas cuyas
autondades administrativas con com-
petencia en derecho auioral, han acla-
rado en su momento, meciante regla-
mentos, decretos, resoluciones o
acuerdos, que mo cbsiamte i3 falta de
mencion expresa en g ley, los progra-
mas de ordenador se emcuentran
protegidos en el marco de esla disc-
plina o a3 oficinas de registra de la
prodiuccion intelectual, los kan admiti-
do pare sU INscripcicn.

Por lo gue se refiere a la docinna
iberoamearncans, aparece expresada

hundamentalmeanta en las panencias
presantadas en ks Congresas Inber-
nacionales sobre B proteccion de los
Derechos Intelectuates, realizados en
Caracas (1986}, Bogotd (1987), Lima
(19688}, Guaternala {1989), Buenos Al-
rea (1200), México (1991), Santiago de
Chile {1282 v Asuncion, Paraguay
{1883}, bajo los auspicios da la OMPI,
¥ en el | Congreso Iberoamericano de
FPropiedad Entelectual (Madrid. 1991},
arganizado por &l Ministerio de Cultura
de ese pais, la OMPIy &l Insbiuto Inte-
ramaricano de Derecho da Autor {[IDA),
lae cuales. publicadas an los respach-
vl loms-mamors, coincidan mayon-
tariamanta al safalar ia tuleia dal “sodl-
ware" por el derecho de aular,

Tal ha sido también, la postura asu-
mica por la Secretana Permananie dal
Sistema Economico Latinpamericano
(SELA).

XIV.PROBLEMAS
JURIDICOS
POR RESOLVER

Mo -obstanta a profecciin de 1os pro-
gramas de ordenador en @l marco dal
derecho do autor, sea por via de inter-
prefacicn &n ausencia de mancion ex-
presa de la ey, o blen por aparecer an
gl Istado enunciativo de obras, elio ro
implica qua algunos problemas aspe-
cilicos relativos a estas obras estén
todos resuelios, especialmants cuan-
da la ley aplicabie no conliens disposi-
ciones aspaciales (como o hacen go-
reralmants k0g @daos nacionaee ros-
pecta de las obras cinematograficas),
v dabe acudirse enlonces a la anal-
gia e, incluso, al santido comiin.

Veames algunos de asos problamas
v 5us posiblas soluciones:



El objeto de la proteceidn.

Asi como el “scétware” tiene alemean-
toe que son captados directamanis par
el hombre y constiuven la “inferdasa
da usuana”, tambian lo confarman “ale-
mentos oculos™, es decir, ka estruchina
interna del programa ne legible por el
gor humana, &ing a fravés de la ma-
quina y que constifuye el "codigo-chje-
o",
Estog “elementos ocultos” lorman
parte de la expresion creatva vy son
susceplibles de plagio, cuando &l
usurpador “magquila” la presantacion
extema del programa (generalments en
la forma como =& presenta en la panta-
liz), pero copia la estruclura infama
da la aobra; o 2 la mvarsa, es dacir,
desarmolla su propio “codigo-fuanta”,
pero con el anima da confundir al pu-
blice v competr desleamanta con &
Hular de los derachos sobre o “soif-
warg” gue desaa defraudar, imita ios
elemantos que corlorman ta Smedase
de usuano’; dal programa arginano

Por atra parte, la funcsdn final qua
utiliza el usuario del “softwarg”™ es ol
programa aplicativo (v.gr: el procasa-
dor de texies, la hoja de caleuls, ¢ic),
parm esta requiere de un “saftware” pre-
sxistante, lamado prograsms O sESiema
oparativa (v.gr.: 0.0.5,, Windows), qua
constituye @l “ambsania” bajo el cual
opara el programa de aplicacidn,

A s electos de evitar confusiones
an al intérprete de la ley y evitar san-
lencias gue, por ejemplo, descartan el
plagi cuando o usurpado es el "ele-
manta aculto” del prograna, oque des-
acharan la wutela del programa de apli-
caciin, resulla comsanienie ackarar ex-
precamenta gue la proleccian s ex-
tende a “cualquier forma de exprasicn
de un programa de ordenador, coma
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Iz dispene la Direstiva Eurcpea del 14-
5-31 o mas explicitarnanta, al estilc de
Decisidn Andina 351 {nspirada aneste
aspects an os Irabajos preparalonios
para-un eveniual Protocole al Corve-
nic de Berna), gue la tutela compren:
de fantd a log programas operalivos
eomo & los aplicativos, ya sea an for-
ma de codigo-fuente o de codigo-obje-
to.

La autoria y la titularidad.

Para la mayoria de las legisiacionas
de tradicidn lafinc=-germanica, resulta un
prircipio fundamental al que & condi-
cidn de autor 2dlo perdenace a la per-
sona lisica que realiza Ta creacidn in-
telactual v an consecuancia, as al gue
tierse la tlutaridad orgirara de 105 de-
rechos sobre la cbra, Io gua no impidae
UG UME Persona juridics, mediante dis.
posicion legal, por cesign entre vivos o
martis causa, pueda ostentar la tular-
dad dervada de tales derechos.,

La complicacidn no 8 presenta si
o “soltware” es una obra individual
[pues coinciden &n la misma persona
las condiciones oe autor y de fiular
originario del derecha), ni cuarddc es
una cbra en colaborackdn (porgque log
autores pueden zer parfectamenis
identificados), simo en ks muchas pro-
gramas de ordenador {especiaiments
ks “saftware standerd” o “salhware pa-
quete™), que tienen |35 caracteristicas
de obra colectiva, es decir, |8 creads
por vanos autores bajo la imciative v
respansabilidad e otra persone gQue
la publica con su nombre y donde las
diversas paricipaciones creafivas -sea
par &l nimerc de paricipantes, bien
par &l caracter indirecto de esos apor-
1es-, 38 fusionan en el conjunto, de
modo que resulta imposible identiicar
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las destintas contrbucionas v Sus res-
peciivos autones,

La situacidn se dificulta, cuanda A
ley aplicable no contiend Mrmulas ax-
prezas para atnbuir la titulandad de los
derechos en las obras colectivas.

Ce ger ol caso, el problema 58 re-
solveria aplicando la nofma de B le-
ciglacidn nacional refativa & las cbras
anonimas (porgue tales programas
“siandard” no indican al nombre de los
autores), segun la cual guien las hace
pubdicar bajo su nombre {2n el caso de
loz programas, &l productor}, ostenta
Iz Fulandad por efecta de la ley de los
derachos o en todo caso, ejerce la re-
presentacion de los autores de [a obra.

Sin embargo. es aconsajahble que en
reiormas scteslizadoras de las leyes
nacioneles, se disponga expresamean-
te, o una tulardad legal de los dare-
chos en favor del productor, o una pre-
suncikin “iuns fantum” de cesidn de los
derachos patrmaoniales por pare de los
autoras del "software” al producior, so-
luciin ésta recogida, por ejemplo, en
as leyes de El Sslvador, Honduras v
Venezuela,

Tambéen respecio de la autona y la
fitularidad, se presentan incomsenisn-
tes por solucionar cuando los progra-
mas -Como ocurre en la mayoria de
los cagos-, son oreados por el sufor
baja una relacién laboral o medianie
conirato de obra por encargo, lo que
hace surgir dificultades, especislmente
gi I ley aplicable no contiene formuslas
EXpresas &n cuanio a |a titulandad de
Iza gerechos sobre |as obras craadss
&n cualguiera de esas modalidades ¥
nada 5= ha pactado taxativaments en
&l contrato de trabajo o de obra por
encarge, segun los casos.

La solucidn mas cercana a los
progrmas de ordenador parece ser la

da fas obras audicvisuales, donde bue-
na parle de ias leyes nacionales con-
caden al productor, salve pacto expre-
s0 8n contrano, la tiutardad de los de-
rechos patrimondales sobre la obra, o
presumen, a menos qué se haya con
vienido otra cosa, una ceskan en su fa-
war de lales derechos de explolacidn

En el caso especiico de los progra-
mas de ordenador creados bajo una
retacion laboral, la ley francesa (8 par-
tir de [a reforma de 1985}, no chatanie
el dispositive general segin. el cual la
exigtencia d= un confrato de s2ndicio
no leva consigo ninguna derogacion
de los derecihos raconocidos al awtar,
esiablece como excepcidn, gue en ios
soportes iogicos da ordenador cresdos
por empleados en el desempefio ca
sus funciones. todeos log darachos atn-
buidas a los aulcres partanacen al am-
plaados,

Tambidn & Directiva Eurcpea dis-
pone, que s un trabajador asalanado
ored un programe en &l cumglimésnio
de las labores gue le han sigo enco-
mendadas o siguendo las instrucoio-
nes del empresarnic, “la titulardad de
los derechos eConomicos COTmespan-
dientes 3l programa de ordenacdor as:
Creado carmesponceran, eaclusnamen-
ta, al empresano, sal pacts en con-
trara”® [articudo 2, in fina).

Los derachos morales.

Un sequnds problema se planiea en
fomo a los “derechos morales”, consa-
grados an la mayoria de las legslaco-
nes de tradicidn latino-garmanica. con
el caractar de inalienables a irrenun-
ciables.

El inconvanisnte no salo se presen-
tz en relacsdn sl derecho de patemi-
dad |dorde en los programas con ca-



raclersticas de “obra colectva® es en
la practica, imposibie de reconocer, ra-
zén por e cual se publican como and-
nimas, bajo el nombre del producior),
sino tambien respecto del derecho de
integridad.

Perg resulla una exageracion afir-
mar-que los. “derechos morales” no
existan an relacion con ks programas
de ardenador.

En sfecio, cuande s& traty de un
“software” individual s decir, creado
par unl -scla personal, lo que oourre
£n muchos programas creados “a me-
dida’, ta identificacion del aulor es per-
fectamantie posibée § tiene derecho a
ser reconocido como fal en la obra,

Dl mismia moada, el derecho de in-
tegndad también pusde Invocarsa.
Pignsasa, por agmpls, an un progra-
ma creads para afeciuar operacionss
financieras lodas que o8 modificads
con el fin de comster un delito informdti-
0.
Lo que i 85 clerno es que ol gooe y
8l gjercicio de los derechas morzles
en los casos de programas “siandard”
ge alenia, pero 2o no es exclugive
oel "software”, va que la sduacion tam-
bien =& planiea en &l caso de los dic-
clionarnos, enciclopedias v ofras obras
colectivas.

Asi la Casacion trancesa, afirmao:

. Aungue &l suiar ge wna contin-
bucidn @ una obra coleciva sigue
eslando investido del deracho mo-
ral dal aufor al respeto de su abra,
858 derecho g5l frilado por la na-
lvraleza de la otva, que impona 3
fugidn de la contrbucidn del aufor
denfro de un conjunio; o8 maners
que 8 responsatée oe [ publica-
ciin tigng derecho & aponar a las
comnbuciones de s difenantes au-
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loves lag modificaciomes que jusfifi-
gue 3 necesana armonzacidn de
ia obra en su folaldad”™

Par ello, lo.que sl &3 ciero &3 que
log programas "paguetes” son realiza-
dos por un sinnumen: de programada-
res de camplicada identificacion, guie-
nes ademas rotan frecuentermenie en
divarsos ampleds, Sin qua pam#ca po-
sible suponer que cada uno da alios,
coms coaulores, pueda efectivamants
oponerse & delormaciones o mublacio-
nes de sU respectivo sporte, de por si
dificil de identdicar & imdividualizar.

En esns casos, como hemos dicho
comunes 8 les abras codectivas, no pa-
rece potible admitir -2l manos desdsa
una posicion latina-, una cesion da los
derechos morales por pare de kos au-
tores al productor, dado que son ina-
lierables.

A falta de solucion legal. es posible
apicar la norma que pueda estar pre-
visla en relacidn con la cbra andnima,
cago en el cual, guien la publica bajo
su responsabilicad -en el caso del “soft-
warg", ol producior-, delenta -en nom-
bre propio-o por mandato conferido por
ia ley, segun el sistema nacional aco-
gide-, gl ejercicio de los derechos has-
1a tznto el autor revele su demidad; o
la que contemple la legislackin aplica-
ble en relacion con fas obra colectiva,
que atrbuya: al regponsable de la pu-
blicacicn la tiiularidad de los darechos
sobre la misma,

Una propussta de salucidn, en caso
de uns reforma legislativa, seria = de
establecer que salvo pacto expresc en
confrana, k2 cesion presunta de los de-
rechos painmoniales al producior, im-
plica la aufonzacan a éste para la "de-
fenea” -que ma la tiulardad-, de los
darechos marales sobre la obra, enla
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medida necesaria para la explotacion
de lg obra, como ko han consagrado
lzs leyes de El Salvador, Honduras y
Venazuela.

La duracion dal derecho.

El paricdo general de proteceion, cal-
culade sobre fa vida del autory un tiem-
po después desu muenes, solamente es
aplicable a los programas de computs-
cidn cuando s trala de una obra indivi-
dual, pues ng hay problema que resol-
ver al apicar ol plaro "post morlem
auctoris”; o 8l &5 una obra en colabora-
cidin, porgue se cuenta a partir del co-
Aufor que sobreviia 8 los damas

Perosabemaos queno as alcaso oomim
an los programas de computaciin, 2 ma-
woria de los cuales revisten las caracteris-
licas de ks cbras colectivas.

A falta de dispogicicn begal expresa,
dehe aplicarse el dispositivo atinente a
las ohwas andnimas, que cuenta & pla-
o de profeccicn g parir def anfa da la
primera publicacidén o a talta de ésla,
de su realizacion.

Tambien &n este caso, cualguies
rmodemizacion legislativa deberia apure
tar a uniformar al plazo da tutela de
manera expresa, como an las obras
colestivas v en las cmamatograficas,
de manera que o perindo se calcule a
partir del afo de su primera publica-
cidn o an Su caso, de la realizacidn de
la obra, omando en cuenta siempre el
lapso minimo de Wulela de cincuenia
afos contermplando en el Convenio de
Bama, o el periodo mayor que-al elec-
o consagre &l legisladar nacicnal.

El daracho de transformacicn,

Sl blan es comun a todas les obras
del ingenio, el derecho de transfomsa-

cign o slaboracian présania una singu-
landad en el casa de los programas de
computacion, ya que &l usuano final
con &l objeto de adaplano & sus nece-
sidades particularas, le realiza modifi-
casiones las cuales, salvo norma que
lag permita, reswitarian ilicitas.
De alli gue una solucicn posgible seria
Iz de acoger, por epermplo, la solucion
espafiola [y en similar séntido la Daci-
gitn Andina 351), cuanda dispone gue
no constituve Transformacidn, a los
efactos dal darecho exclusiva recong-
cide al autor, la adaptacion de un pro-
grama realizado por el usuano para su
utdizacion exclusiva y en la misma
grianiacion, &l provecto de disposicio-
s fipo de la OkP| para leyes nacio-
nzles en derecha de autor,

En cualguier caso, dicha transior-
miacian sofamants puads dashnarsa al
propic wsuand (como ko dispong ex-
prasamania la Demgicn Anding), pues
la varsidn asi cbtenida no puede disin-
buirsa a lercercs, ya que seria contra-
fo a k% usos honrados™, es decir, le-
sivos al derescho de explotacicn reser-
vacks al tiular de o5 derechos sobre &
CIRRCIan,

La introduccicn del programa
en la memaria del equipo.

El uga de un programa e compais-
cian implica su introduccion en a ma-
maria del aparato, |0 gue supons en-
tonces su fijackan en un sopode mate-
ral, caractersiica de A meproducticn,
exclusiva del aulor e ilicia sn Su Cone
sertimisnta.

Perc s mmposible pratandar que s
edouiera o licencie un programa gue
no pueda sef usado, de maners qua ia
auforizacion para esa introduccian &n
la memoria tendria ogue resultar impli-



Gita, pero como toda excepcidn al de-
recho de explotackin dabe ser objeto
de aplicacitn resinciive; seria una In-
terpretacidn contra lege asimilar esa
reproduccion a8 cuglguier oira permiti-
da por |a ey, o darle caracter implicito
a la autorizacion.

Ce allil gue, como o han resuslto
algunas legislaciones (v.gr.: Espafal,
fo consiiuve reproduceiin a los alec-
tos del derecho esclusive ded aulor, |a
Infroductan el programa en k& me-
mioria imemna del equips, 4 los solos
afectos de su utlizecion por el usuano
a en ia varignie slegida por las regen-
ies leyas de El Salvador, Honduras o
Venezuela, s=gun las cuales esa
introduccion considuye una utilizacion
lizita,

En cualguier caso, come ko preve la
Decisidn andina 351, no e legiima la
intreduceibn dal programa en la me-
mona, saheo aulorizacidn del Htular,
cuands s& realiza para su aprovacha-
palenta por vanas personas, mediantks
la’insialacidn de redes, estaciones de
trabajo u oirp procedimienio andlogo.

La copia de seguridad,

El soporte magnetico onginal gue
contiens |3 secuencia deinstruccionss
dingsdas al compulador, puede ser fa-
cilmante danado o destruida, ko gue
hace gue al usuang lo reemplace con
una copia lamada dal mismo anginal,
siermpa que. esle Glimo: queds a res-
guards, a fin de oblenar Lna nueva
duplicaciin i la pimera copéa 5a dana,
pxtravia o dasirive.

Pero esa copia constituye un- acto
de reproduccidn, reservado a la potas-
tad exclusiva cel tiular de los dere-
chos, & manos que una norma axpre-
sa disponga o contrane o haya sido
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autorizacga an &l confrato de enajena-
cidn del soporte orginal o en |z licen-
CEl 08 Us0.

De allil la convenancia de astabla-
CErComo ung excepcidn al derecho de
reproduccian la "copia de seguridad”
del programa de ordenador, como ya
ha sido acogido en vanas legislacio-
nes [v.gr.: El Salvador, Espafia, Hondu-
ras, Yenezuela v Decisidn Andina 351)
¥ &S Sugendo por e proyecito de dis-
passcranes lipo de la OMPL.

De mis estd decir que la reprodie-
cidn permitida se mfiere a un onico
ejemplar, para fines de archive y de
susfitucian, ensu caso, del licitamentes
adguirido, para e caso de exlvavio,
destruccion ¢ inutilizacidn del original,
pero no para el cast de extravio, des-
truccion o inutilizacidn del original, perg
no para’ sy utdizacion simulfanea, nl
mucha menos en & casc de las co-
pias gue rsalizan algunos usuarios cor-
poralives “gue poseen instalaciones
constiusdas por midliples computedo-
fas y gua utllizan este ardid para evitar
gl coste de-adquinr una licancia para
cada uno de elios”.

Da alll que la Decisidn Andina 351,
por ejempls, disponga expresaments
gue la reproduccion o8 Un programa
de ordenador, incluso para Uso perso-
nal, requiere de s aulonzaciin del fitu-
lar de los derechos, con axcepcion de
la copia de salvaguarda,

La descompilacidn.

Es posible que dos programas in-
dependientes no pusdan inlercanec-
tarse; es decir, no puedan funcionar
juntzs v ninguno de s productores da
los "sofiwere” preexistentes elaboren
un “programa puente” que permita asa
inferconexidn,
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De ser asl, al usuano legitmo de
ambas programas puede aspitar a que
ge 8 permita lograr la inferoperabiidad
de.ambos programas, para locual, debe
utilizar la%ngenierfa Inversa”, es decir,
mediante la descompilacién de al me-
nes une de los programas originarias, &
traveés de la reproduccidn del codigo y la
traduccidn de su forma, conef abjeto de
lzgrar la interconexion de todos los ele-
MEntos oe un sistema informatico,

Esa descompilacicn, de no esiar ex-
presaments permifida, sara ilicia, por-
que se sfectian acios de reproduccion
v traduccion, v exceden, por lo demds,
los t&rminos usualmente conténidos en
las lcencias de Uso concedidas por
IHuslar del dergcho schre el programa.

De alll que, de considerarse proce-
dente. esa excepcion como una limi-
tarnie al derecha exclusivo de wuliliza-
cign, debe =er objeta de una regula-
cicn bagislativa exprasa.

En ess santido, la Dawrectiva Euro-
pea del 14-5-81 [arficulo B), exime del
régimen de autonzacedn por pare del
fitular de |os  derechos sobre el pro-
grama de crdenadar, la reproduccidn
del codigo v la traduccidn de su forms,
cuands sea indispensable para oble-
net la informacidn recesans con el fin
de lograr i interoperabiiided de un pro-
grama créado de loma independiente
can olins Programas, siempre que:

1. Que la descompilacidn sea efec-
tuada por un usdans ligito del pro-
gramsa,

2. Que la informacidn necesana
para conseguir ta inferopera-
bilidad no haya sida pussta a su
disposicidn, de manera facil y ra-
pida.

3, Oduwe v descompiacion se limits
estrictamente a las partes del pro-

grama original necesarnas para -
grar ka Interoperabilidad.

Sin embarge, la interconexion asl
chienida no pusde;

1. Uiilizarse para fines distinics a la
interoperabilidad del programa
creatdo de forma independenta.

2. Comunicarse a lerceros, salvo
cuando sea necesano a los elec-
fos da ka inleroperabilidad del pro-
grama creado de forma indepen-
diente,

3. Emplearse para el desarrcilo, pro-
duceicn o comencializacion de un
programe sustancialmente simdar
EM 5U BXprESIoN O para cualguser
circ acto gue infanja los derschos
da autor

En cualguier caso, la excepcion co-
reftlada mo puede afectar los “usos
henrados”, es decir, inferpretarse de
marera gque su aplicacion penudique
de modo injustificado los legitimos in-
tereses del thelar cel derecho o sea
condraria & una explofacion normai gel
pragrama infonmatioo:

XV. LATUTELA
INTERNACIONAL

Generalidades.

Conssdecados: como 52 ha wisio;
obras dal inganio protegidas por el de-
recho de autor, 13 asfara madural de ka
tutela de los pregramas e computa-
cios e al mareo intermacional 3¢ an-
cuentra en &l Convenic de Berna para
la protecesin de laz cbras Meranias v
aristicas v la Convancidn Universal so-
bra derecho da autor,



¥ no puede ser de olra manera ya
que siendo “obrag literarias” o “expre-
sadas por escrto”, cualquiera gue sea
la modalidad que se adopte, oz pro-
gramas de computacion encuadran en
la enumesaciin ejemplificativa de am-
bos mstrumenios,

Ellg 25 de fundamenisl imponancia
en razon de la aplicacon del pnnopio
comvencional, reconocida en ambos tra-
fades. relatvo al “tralo nacional”, por
al zual los Estsdos Contratantes se
obhgan a reconocar a lag obras de los
demds paises meambros, la misma pro-
fecckin que se olorga a Sus propias
nbras naconales,

El “saftware” en wun eveniual
Protocole al Convenio de Berna,

Los trabajos preparatonos para la
elabaracion de un eéventual Protocoks
al Convenio de Bema y |25 sesiones
de los comités intergubemamentales de
expertas convocados al efecta, o han
dejado de plantear las discusiones doe-
trinarias en tormo 8 la wbicacion del
*software”, coma ohra profegida por el
derecho de aulor,

Ya la Obcina Infernacional de la
CMPI resena as ohjeciones plantea-
das en forng a la tulsla por esta decs-
phna, en cuanlo & guea la firalidad da
las programas de ordanador tenan
poct gue wer con la nacidn de obfa
Hlerafa o aristca; que &l programa-
objeto no puede sar percibido directas
marte por 8l sar humana, que 2 ma-
wvarla da (08 programas esldEn hechos
sobre elementos de sub-rutinas v por
LAREG NO pueden COnsIGarassa ofging.
les: que fas leves sobre deracho de
autar no puaden aplicarse a aslas
chras 2in la incorporacian de normas
espacilicas; que el periodo genaeral de
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protecoidn &5 excesivaments axtansa;
v que el derecho de aulor no profege
los algoritmos, gque son el elemenic
creativo mas imporante en la elabora-
cign de un programa.

A su vez, la misma (Micina comenta
gue cuando por via legisiativa o jurig-
prudencial se scordo la tutela dal “soft-
wiare” por el derecho de autar, también
se aclararon esas inferroganies, al sa-
fialar que los programas de ordenador
200 basicamania ascrtas, sin que 1m-
pode su finalidad, come también ko son
3% escrios cientificos v aquedlos que
teanen un chjativa ulilitano o comancial,
que los programas, an su cidigo-obje-
o puedan recuperarsa “descom-
pilados”, en forma disponibée para e
g7 humano; que de ser cierta la des-
proteccicn de las obras kegibles por
maquang, casi lodas las categonas po-
drign quedar sin proteccidn em el futu-
e, porque la rapsda evolucion de la
tecnologia de ordenadores hace que
la mayonia de las creaciones sean hoy
inciuides en sistemas informaticos en
forma de codigo-abjeto; que la recesi-
dad de contar con disposiciones espe-
cificas en las legslacionss autorales,
para resoiver algunos prabsemas tipi-
cos de certas abras, mo signafica que
& prodecoion a un daterminado genend
cregtivo sea agana al defecho de au-
1o, gue sahid algunos programas sim-
ples, hay sulbiciente espacio para la
creatividad de les programas, 3 ma-
yorfa de los cuales son  acepltados
cormo obras; que el pretendido proble-
fma de |2 excesiva duracsan de la tute-
la, 85 maramenia asademico, sin con-
sacUencias praclicas; v que nada de
axtrano liene [a desprofeccion del
algorimo -coma el derecho de aulor
puade olsacar una profeccion apropia-
da, sin crear cbslaculos infranguesables
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a la creacidn independients da dichos
PrOgramas.

Par olra parte, no obstants la ten-
dencia domirante de afracer la protec-
cidn al "software” por el derecho de
autor y la opinion crecienta que apunta
hacia ia nacesidad de incorparar a las
leyes nacionales algunas digposiciones
especificas, [a introduccidn de un
ariculado atinente a log programas en
un evaniual Pretecole al Convenio de
Bema no dejd de crear polémicas an
lzs reundones 1doricas, ya que para al-
gunas delagaciones #58 INCOMPOracion
podria interpratarse como que el -
tual besde de i Convencidn no obliga a
los Estados meembros & aplicar el ins-
trumanta a ks progamas de ordena-
dor, no ocbstante gue para la mayonia
de kg participantes, =l “software”™ ya
asta protegido por el Converno,

Da alli gue la posible introduccitn
de un aricutado sobre 105 prOgramas
da computacion en un fulurg Profoco-
o, @ste antecedida de una disposician
imterpretativa, segun fa cual el "sofi-
ware” como obra del inganio, ya se
encuerntra protegdo por &l Comrenio
die Barna,

Siendo enfonces aayonitarka la opi-
nicn de considarar Convanenie un con-
junto de disposicionas lipicas atinen-
tes & los programas de orcenador y
aun cuando la redaccidn definitiva del
futurs Protocodo ha de esperar algon
tiempo, los trabajos preparatonos ¥ [as
doliberaciones de los comiles guber-
namentales corvocados parmiten wi-
gualizar quae dicho instrumenio adi-
cional contendra en esta materia, un
articulado especial sobre 108 aspecios
siguienies:

1, La proteccion reconocsda & bos
programas de ordenador sera |a mis-

ma que la prevista en el Convenio de
Berna para las obras |iferarias y artisi-
cag, salvo alguna excapcidn axprasa.

2. La nocion de “soitwan” compren-
de tanto los sislemas operativos como
los programas de aplicacion, ses en
forma de cddigo-luente o de codigo-
objele.

3, La determinacian de los fitulares
del derecho de autor sobre los progra-
mas, quada reservada a a kegislacian
del pais en que la proteccion se recla-
e,
4, La "copia prnvada” pemilida s
regiringe, en los programas d& orde-
nackar, a3 la “copia de sagundad’, saha
alguna otra excapcidn explicia y a ma-
nos que e fitular dal derecho Raya au-
tonzada otra cosa.

5. Qusda diferido a las legisiacionss
necionales el permitir al adquirente le-
gitimo de un programa de crdenadar.
efectuar sin autarizacsdn del titclar del
deracho da autar, una descomailacian
del programa en forma tal, que su oo-
dificacidn ¥ estructura peedan exami-
narse, para flograr su inmterfun-
cionamianic oon otias programas cred-
dos Inclependeniements, siempre que
dicha informacion no puada oblenersa
faciimante de ciras fuenies ¥ que ks
alamentas asi obtenidos no sa ulilican
para realizar un programa sustancial-
maride similar,

XVI.EL "SOFTWARE" EN
EL DERECHO DE AUTOR

iInfluencia o contaminacion?

Mo pueds negarse gque en akjund
medida, sl reconocimienta del progra-
ma de computaciin comao una obra del
ingenia, ha coninbuido a destacar la



mmportancia cultural y econdmica que
an el mundo actual fienen los darg-
chios intelectuales.

Parz guien=s s2 han opuesto 5 ese
reconocimiento en &l marco del dere-
cho de autor, ello a consthedo une
“samlaminacson”, porgue 58 ha deswvar-
teacky al concaplto tradicicnal de o gue
&8s la lestura v &l afe; para los de-
fensores de la incarporacian, ello cons-
fituya una “influencia positiva®, gracias
a la cual g9 ha impulsado an los afos
recianies todo un movimiento interma-
cicnal dedicads a fa bisqueda de fae-
mulas que garanticen la proteceidn
efectiva de los derechos de aulor v no
solaments respecio dol “software”, sing
en favor de todas as manifeslacionas
Creativas.

A muesira manera de ver, resuita
exagerado senalar gue el reconac-
rmisnio de ks programas amenacs |
exilencia misma del derecho de aw-
for, 1o que no tene PoOEUEE oCUrnT, Como
fampoco sucedic, 8n-sU momenta, con
i predeceion de la cinematogralia, la
Apancicn da ias grabacones sonoras,
a8 surgdimierio de & fransmisiones
por satébila o la televisidn por cable,

De oiro lado, la infleencia da la in-
dusiria del “sofiware”, al destacar los
inmensos dafios que fa piratenia le ocas
sing, ha estimulado a Ios legislasores
nacsnales a tipificar como delitos gra-
ves las infracciones a ios derechos de
reproduccidn, o gue ha benediciado a
los titulares de derechos scbre oiras
cbras tambign susceptibles de la mis-
ma wiclacion, y que por muchos &fos
ESPETErcn, & VECES Vanamentie, por ésa
tutelz panal,

Y tempoco puede chidarse que en
alguna medida gracias al reconocimien-
fo el programa o8 compulacian coma
cora protegicda por &l derecho de au-
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Ioe, esta disciplina ha sido inclwda en
laz meszas de negociaciones
internacionalas sobse integracidn v que
tambian ha fenido su influencia en la
busqueda de actualizar log Bstrumen-
1oz especializados; incluss para incor-
porar dispogicicnes que garanticen la
observancia de los derechos por pante
de los paises adheranies.

Pero foda inrovacion produse siem-
pre algunos traumas vy de alli |a nece-
sidad de incorporar Normes expresas
en Lae lagisiacionas autorales, para re-
sohdar los problemas especificos de los
programas de ordenador {como mu-
chas leves 3s contienen en relfacion
con las obras audiovisuales o las de
ares aphcadas, por ejemplo), a fin da
avitar que 13 ndebida aplicacion ana-
iBgica de las soluciones propias del
“software” a otrag obras del ingenio,
repercula rhargaﬁ'-'anmnta &n el camino
va ganado por los -autores de diferan-
185 génerps creativos,

AVil. LA PIRATERIA DE LOS
PROGRAMAS

DE COMPUTACION

Algunas reflexiones.

La necesidad para los paisas en ca-
sarrallo de estimular uns industria da
“software” nacional, constituye un reto y
una aponunidad para equellios rmuchos
que pasesn el equipamiento tBCrico rig-
casand ¥ el recurso humano adecuadn,
para producir un sinndmero de progras
mas de aplicacion “standard” y 8 meadi-
da, capacas da satisiacer un sector del
mercado y con posibilidades de compe-
fir en al extenor bajo condicionas wania-
jozas de calidad v precio,
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A elio se unen las inversiones na-
cionales v extranjaras an el drea de ka
digtribucicn, publicidad, venta vy &sis-
tencia Bcnica relacionada con progras
mas producidos an el extenor de ma-
nera qua, inclusc an esios programas,
el valor agregacdo nacional puede su-
perar las remesas gue por concepto
de “regalias” deben remitirse al tiular
de hos derechos en el pais de ongen.

Pero el desarmilo de todas esas sc-
tividades industriales y comerciales no
58 esliimula, mientras s mantega ge-
neralizado el ilicis consistents en la
fijacidn u obiencidn de copias no auto-
rizadas de los programas de computa-
Cldd, raEch por A cual esa modalidad
delictiva es considerada como un dealis
1o contra la economia nacional,

Siguiendo a Mila, s sefala gue la
reproduccidn no autonzada dal “soft.
wara” pueds revestir cuaiquiera de las
rodaldaces siguignias;

1. La venia clandesiing por pane de
empleados de las propias productoras,
de copias de programas, espacialmen-
le o die poca dilusidn v alo costo.

2. La imitacion fraudulenta dal pro-
ducto onginal, simulands uno legitimae,
medianta la copa icénlica de la pre-
sariacion exteror del programa [,
o que incluya B falsificacon de las
denominacionss, mamnas, logos, eligue-
fas, amvollonos, ete,, de manera gue el
consuridor supone haber adquindo un
aamplar de circulacicn legal,

3. La copia con lines comerciales
que realizan comercianies mescrupu-
Ipsos, con la finaiidad de vender a sus
clentes (o enireganes “gratudameanie”
par la adquisicion del equipo), progre-
mas usurpados y grabados en
"disketies” o en los “discos durns™ del
COMpUIETor ¥ 8 veces, acompanados

da ta reproduccidn reprogralica de los
manuales de instruccidn,

4. La venta clandesting o descara-
da que realizan comearcianies minons-
fas, dedicados a la reproduccon v co-
mancaizacion de copias de programas,
ganaralmante “a pedida”, llegandn in-
ciso @ elaborar sus propios catdlogos
da “software” disponibles,

5. La copia ilicta que realizan algu-
nos usuanos corporativos, efectuada
en multiples computadores y gue ufili-
Zan ese mecanismo para svitar el cos-
b de adquinr un eEmplar lBgitimo por
tada equipa, o & autonzackin o licen-
cia de uso del programa en cada uno
de los equipos. Esa modalidad. alega-
da a weces como “licia” por algunos
iveresados, as igualmanie llegal, por-
que o Sa frala de una Copa “perso.
nal® con Tinas de resguardo o sequrl
dad, sino que afecta los dencminados
“usos honrados™, porque alents conira
fa explotacion nosmal de 18 obra v cau-
5 un perjuscio injustificado al titular dal
derecho de reproduccion,

6. Las reproducciones acilitadas por
ios “clubes ode usuarios”, quenes ma-
dianie sislemas ce préstamo o alqul-
ber, suministran los originales (o copias)
& los "afiiados”, por el liempo necesa-
rio para su duplicacian,

7. La copia realizada por usuanios
fingles individuales, con desting al pro-
piz uso no licenciade del “software” por
pane de tercems, genergimente por in-
tencamibio enire Bmigos o refacionados,
efectuads sobre la base de ejempla-
res originales o de copias y que gene-
rabmente s& acompanan de fatodupli-
caciones de Ios sopartes graficos.

Cada una de esas practicas tipifica
un ificito, generalmente de carscier pe-
nal, en ks mayaria de [as legislaciones
nacionales,



En la jurisprudencia lafincamerica-
na existen muchos pronunciamientos
dictades contra una o varas de las
mencionadas modalidades de pirate-
ra.

Asl, la justicia peral argentina vie-
re. decretando desde 1288, medidas
de prisidn preventiva y embargo de di-
neros o bienes, confra quienes han oo-
mercializado sin autorizacson copias de
programae ¥ en la esfers ohdl, los in-
bunales competentes han ordenade
madidas caufelares de cese de la re-
produccion del programa v secussire
de todos los ejemplares reproducidos,
en arientacidn acogda tambeén porlos
tribunales uruguayos,

En Colomibia, una sentencia dictada
en la junsdiceiin penal condend a pana
privativa de libertad a quien e le en-
contrd culpable de duplcar v comar-
ciglizar, gin AUIDIZECION programas da
computacion.

De ofro fedao, se hen producido
converimientos favorables a las pro-
ductoras de "sofiware”, homologados
judiclalmente, ante inbunatks de Brasil
y Chala, frante a reclamaciones infen-
tadas conlra usuanos corporativos gue
cuplicaban inlemamenis s programas
adquindos para su usd en mulliples
gquipcs, o gue lambidn ha ocumdo
BN vanos procesns metaurados an Va-
nezuela,
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Jurisprudencia

AIREADORES
PATENTE DE MODELOC DE UTILIDAD

Sentencia comentada

B INTRODUCCION

La sentencia en estudio. confirma la
ragaluctan de la Cireccdhn MNacional de
la Propledad Industnal gue denigga la
soficiied de Palente de Modalo de Lii-
fidad para o denominado “AIREA-
DORES", en wvirtud de no estar
comprendida en los as.1 y 2 del De-
creto-Ley N 14 539 de 28776~

B MARCDO NORMATIVO

El Decrsto-Lay N¥ 14 549 de 297/
7B, conliene narmas sabre patentes de
Models de LiEsdad v Modslas o Dise-
fas ndustnales. -

Para su redaccidn s8 iuwo en
cuenta [a previsidn contanics an el A1
cel Comenio de Pans para la Proiec-
cidn de la Fropiedad Indusinal, asi
como la necesidad de otorgar profec-
citn a pequenas novedades técnicas,
que mo tenian cabida -por su importan-
cia menof como patentes de inven:
chdn.

A astas inverciones secundanas, se
les aplica las disposcionss ca la Lay
de Paemes {Lay N* 10.053 de 1212

1 Dereciom de la Agesoeta Juridics de la DMPI,

Dre. Graciels Aoad Dimparnio *

41} y sus Decretos Reglamentancs, en
cuanto se3 pertinente.-

Estas invenciones menores conger-
an les rasgos esenciales de las pa-
fentes de invencian, Beran que cum-
plir ks requisitos de nowvedad, aplica-
cicn industrial (A1) ¥ altura inventi-
va, la que debe rezponder a las carac-
fernisticas seneladas por 2 Af2? oa ta
nonma legal.-

Dicha articulo, define con foda pre-
cisicn el concepto de Modelo de Lili-
dad como toda nueva disposicion o
canlormacian obienida o mbroducida en
hecramientas, mstrumentos de trabajo,
utensihos, disposiivos, equipos u otros
oojeios conocidas, gue impore una
raapar ulilizacion o un mejor resuliado
i2n i funcidn a que astan destinados..-

E=z desir, Ul sa futela la modidfica-
CIOE NUEYE Gue 58 aparta a a disposi-
cidn o forma de urm objelo eonocida,
fue lo mejora funcicnalmenta.-

Esias mwanciones menares, se di-
ferancian de las Palentes de Invencion
por s allura mvenliva v o es tenida
an cuanta par ! Estado en el momen-
1o gue oforga el defeche exclusivo da
explotacion, se les concads un plazo
e Ginco (5) afos, prorragable por cin-
co (5 afos mas -
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Es la Direccidn MNacional de la Pro-
piedad Industrial a través de su Da-
pariamenio de Paienles. que delermi-
na antes de conceder una Patente de
Mededs de Linlidad si ésta 25 o mo pa-
lamanle, par medio dal anaksis de las
memorias descriptivas, dibujos ¥
remindicECiones prasamniadas por el 5o-
licitarte; los técnices de fal Departa-
menta estudian &l invenlo y deterrmi-
nan s el mismo cumpde con los redqui-
sitos legales para su pateniabilidad, te-
nienda facultades para denegar la con-
cesion da la misma. comg ha aconbe-
cido en el cazo en estudio, a este sis-
tama se le denomina sistema atribuliva
o de examen previo.- Se entiende gue
gsle gislema es mas racional, puesta
gue delarmina la esencia del derschao
de patenies: novedad, aplicacion mdus-
trial y allura inverta.-

B CAS0 EN EXAMEN

La delensa que esgama la firma so-
lictante de la Patente de Modelo de
Litlidad desestimada, ey que los Mo-
delos de LHibdad exmienles son sim-
pies infladores de globas, en cambio
el que es objeto de su patente es apto
para ofras funcicnes, como ser, lim-
pieza de instrumentos musicales....-

La gemandada argumenta, que o
gue s pretende patentar tiene samili-
tud con las "asireadores” ya regisirados
para irflar globos, siendo por fanto
corfundiblas, ambos registros, no po-
drian coexistr -

La senfencia aceradamente hace
érfasis en que el antecedanie opani-
bia ¥ la Patanie de Modelo de Utilidad
de gue sa trata presentan el mismo
macanisma, na siendo relevanie el mal
Jué cumpla un simple “acople” gue per-
mitirta esa atra utilizacion con fines da

limpieza que argumenta el actor.- Cue
an definitva i3 sHuacidn planteada no
esla conlemplada por e Art 1% v 29 dle
ia Ley N* 14.549, ya que sdlo son re-
gistrables o modelos patentabiss, Ios
que presertan “mejor” wilizacidn o “me-
Jor” resuftado en cuanto a ka funcidn a
que estan destinadas, 0 que no Suce-
de en el caso, ya que Ins aireadores
an conficio “pueden ser utilzados en
simidar forma”, no tendEndo wnG, LNa
funcidn diferente ¥ propéa de la gue
carezea el olro.-

La sentencia examinada, entiende
que la funcidn ulditana en las Palenies
de Modelo de Wilidad en confliclo, es
la misma y acorde con la legiskacidn
vigerte, debe protegerse aguellas so-
luciones l&cnicas nuevas que han de
valorarse por su mejor ulilidad o mejor
resuliada en ef campa indusinal.-

S eviden, 23 de marzo de 1952
P 243

VIS TS Para serdencin defimifiva estins
aubs camhilades: LAGLARDA, ALFC -
) CARLOS con ESTADD MINISTERID
DE INDUSTRIA ¥ ENERGIA. Accion dis
mialsdad, (Mo, 304 /9865

RESLULT AMNDCE

1) Qe con fecha e-WI-B, compans
el actor sndablando demanda anoalatoria
{5.1-2 via|. Mediante ln misrn binpogna
e nulidad & resodacion die by Direcoidn de
Propeedad Industrial def Ministerso de In-
dustria v Energla, por 8 que con fecha 15
XI-ES, se derega su soliclud de “Mahebe
de madelo de utilidad™ para kos denomi-
nados " Aireadores”.

Considera que & rechazo de | solicr-
twd, es arbiiraro, por cuanto olros mode-
los que existen, son simples infladiores de
globos, v an camibo dsha e apio para odras
hanciories como ser limpieza de instrumen-
bis masicales, de precision, etc.



La rescluckin deberd ser anulada, v asl

ko dieja policitadio

1) Crue a fx 4-1 via, s contesta la deman-
da sefalamdo ln falts de fundampniacitn
ife la pretensidn anulatoria, Y s menciona
l:x;:-n:lam:nh- que o que ]:!:r:!'n:n-de

abenibarse, Hene sumbltod -y por enida
confurndibilidad & imposibilidad de repgis-
trers marcatorios- con los registmdos “ainea-
dires"” para irflar itlnbos iEtamislac Dex
SALL

Bo rarmite 4 fos iforemes de autos 1AA 0
f=. 6y a f510) pide se desestime la deman-
ila anulatoria,

) Que la prueba de aulos e L certifi-
cada i 5 37, Luego abepd de blen probado
@l actor @ fs 3840y nin habidndalo kechn,
la fue acusada rebeldia al demandadio a fs.
41

Se epeuchiy ol Sr. Procurador del Estado
on o Contenciost  Admimistrative, quien
por dictamen Moo 1158 del afo 1991 (f
LO0-101), aconseqs la confirmacion del achs
por compartir s argumentos el demans
dadn.

Efectusdo el pasaji 5 esbudio, s llamd
para senlencia b que se acordd legalmente,

CONSIDERANDO:

1) Chaes se han cutnplido sn forma satis-
factorta  [os: presupuestos  formales
habilitantes del presente accionamienbo, co-
rrespoade ener por cornsimente agcts-
i la vin administrativa previa, v asi ingre-
sar al mubrito o cucstidn de fondo,

La demanda = iﬂh‘l‘Pl]ﬂ_‘l correc kamen .
e, i rit:rrrpn v formi

) Chue se gk en defirnbiva de esbab e
var la begitimidad o ne de la resolucidn de
la Derevvidan de Propsedad Indwsteial de fe-
cha 18-XI1-85, por la que Ao se autories el
registro de "Tatenie de Modelo de Utile-
dad”, ntado por el ackor ¥ que recibie-
ra la oposicitin de Etankslao Dlez SA.,

El terna a resalver v la posicidn de cada
parte al respoects, va se adelantaron en los
Resultados | v [ del presente fallo. OF sea
que mientras el actor considera quse el re-
chazo de zu solikiiud de registno marcaborio
w= arpitrario, &l demandado compartiendao
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ka oginidn del oponente estima que por su
comfundibilidad, ambos registros no pus-
den coexiskir,

En taies lerminos se ha planteada la con-
tierda.

I Chuer a puicior del Cuerpe, asiste razdn

& la demanda, pat o que la demanda
anulaboria serd desestirmada.
En efecin, fundamentande su solickbud de
registro, of achor expresa que o Adreador
inflador di E]n‘l:-::u- e 1 EMPTESn “Fanta-
sias SA y que trabaga Ebanislan Dies S04
idenorminacitn comercial: Bazar Mile), mo
s similar a su productn, lo que no impide
L comenisgencia de regi .

Mo e asiste razdn v ello surge may cla-
ramente del [ntorme de Secciin Fabentes
AN en 44 B o3 56, el qam comparts I
Chvisido Jusidica del Mindsterio de Tndus-
trin v Enargia),

D ahi e concluve que el “aspects cons-
iruchvo” deambos sireadoses es kodalmen-
te similar, con pequetiisimas diferenans quie
rix- cambian fa condluzidn antedor, En o
Flul:nlnl:!lz |'|.:|.'!.r Pues; un antecedenbe apoe
nible que impide o regiskn. Parensris pre
teamder fumndar las diferencias, en cuanho al
use o wiilizacion en ol sentido die que «l
que pretende regestrar el actor, estd disena-
do v consiruide pars obros wios (limpie-
za...) mientras g ol de E DRez 54 sexia
sl apin para el infladio de globos

En rigr, ambos présentan ¢l mesmio mes
cangsmo (émbolo aspirante ¢ impelente} no
riende relevante el rol que cumiple un sim-
ple “acople™ que permitiria asa otra utiliza-
cie con fines de limpieza, que pretendie ¢
achoe.

En definitiva, tur 5 un caso conjempla-
do por la ley (arte 1 v 2 de la Ley Mo,
14.545) va-que sdloserlan egistrables o ree-
delos palentables n ol caso-, lios que pre-
sentan “megr” utiligacion o “mejor” resul-
fado, en cusnbo & la funcon a que estin
destinados. Nada de ello se da en el caso,
va que el "sineador”, que pretenden negis-
trar el actor ¥ ¢l del oponente puedin ser
ulilizados en siemilar forma, no evendo e
del demandante una funcidn diferente, v
propia de la gue careeca el olro,
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Por los fundamentos expasestos v los
coincidentes del Sr. Procurador del Estado,
£ by Contencloso Admdmstratve, el Tri-
bunal,

FALLA

Confirmando la resolucidn impugnada
v e metrie, desestimando b demanda
amvulsborea,

A bos efectos fiscales, fijanse los honar-
nos deld abopado de la parte actora en la
cantiddad de N HHUKD [nueyos pesos nes
clerbos mel ).

Olportunamente, prevas desglose de los
antecedintes administratives agregados, an
chivese -

D A, PEREIRA MNUNEE d¢ BALES-
TRID

Presadents del Tribunal

de lo Contenciess Admimistedivo

B, LUS ALBERTO GALAGORR]
Miristeo del Tribanal -
de o Contencioss Admimistraiivo

DeMAKUEL INAZ ROMEL
Slirdstro del Tribarnal
du b Conbencioss Admanigkeaivo

B, SHEEY A MARTINEZ e ATANASIL
Slimiistra ded Tribunasl
de o Contenciosn Administrabvo

e WALDEMAR BURELLA
wlinsstro del Tribunal
de lnCoatencieso Administrabivao

Dira. TERESA L. FEANDIRA
Secretina




Informacion General

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN LA REPUBLICA ARGENTINA

LAS PATENTES
DE INVENCION

a) Mareo Marmative

El derecha de propiedad que se le
recanose & fodo inventor sobre su in-
venly, esid consagrade en la Constitu-
cign Macional, El an. 17 establece en
sU parie perinenie que “tode autor ©
imvenkar s propistaro exclusivo dé su
chra, nventc o descubnmeento, por el
tarmeno que acuerde |4 ley”

Arganlina ha fimmado dos frajados
qué condienen normas sobre patentes
deé invencidn v gue par tardo, constifu-
YEF MOAMas de rango supenior 8 la ley,
Se trata da la Convencion de Maonbavi-
den, del 18 de enero de 1889 v da|
Convenio de Paris para la Proteccian
de la propiedad Indusinal (ars. 12 12
del Acta de Lisboa -aprobado por Ley
17011-, ¥ 13 in fine del Acta de
Estocalme -aprobado por Ley 22185},

La norma canstitucional antes cila-
da fue plasmada en & Ley 111, del
afio 1864, sobre Patentes de Inven-
cidn, que rge hoy la matera. Dislintas
mormas reglamentan esta ley, como asi

Framderis de o Ascoacidn de Ageries da
Iz Propiedad indusinal de la Repiblics Ar-
farsng.

Dr. Jorge Clarmandl *

tambign digpasiciones de la autondad
administrativa, hoy derominada Direc-
cion de Tecnologia, Calidad y Propie-
dad Industrial.

La Ley 111 se encuentra en vias de
sar dercgada. Un proyecto de ley esid
slendo asiudiado en la actualidad, er
gl Congraso de ka Nacion. Se estima
que an &l cusso del proximo. afio sera
gancionado, El proyecto, prewve
impedantes modificacones con relacian
gl régimen actual, Entre ellaz astan. =
extensicn del piazo de duracidn a 20
dras a panir de & presentacicn de la
solicitud, la patentabilidad de los pro-
ducios larmacauticos, & exiensian dal
corcepto de explotaciin a supuesios
dé imporfacion, la proteccidn de los
modelos da utilidad, la modifiescsiin del
plazo para explotar v la inclusién de
las licencias cbligaforias pasa kos ca.
508 de falta de explotacion, entre otras.
Ademds, es intencicn del Poder Ejecu-
tiwo ol adhanr al Tratado de Coopera-
cidn en Matara de Patentes (PCT).

b} El sistemna actusl
I. Materia patentable
La ley wgente y su interpretacidn

admirestrativa, permiten afirmar que al
rarco de la materia patentable en Ar-
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genting es hay may amplio, Excepeidn
hecha de los productos farmacéuticos,
son patentables ®los nuevos descub-
mientos ¢ invenciones en iodos los gé-
neros de la industria”. Pueden gozar
de este derecho, fanto los inventas lo-
grados en & pais, como los logrados
en el exiranjers. Son patentables os
nuevos producios, los nuevos medios
v la nueva aplicacion de medios cono-
cidos para la cbtencidn de un resulia-
do o producto industrial, En la practica
a8 conceden patentes para invencio-
fnes en el termenc de la biotecnclogia,
para prospeccion de suelos, para soit-
ware Infimamente relacinada can
hardhware, entre otras.

Los requisitos para la patentabilicad
aon pues, & cardcter industnal, k& no-
vedad absclula y & licitud, La auton-
dad administrativa exige fambidn, con
cierto fundaments an [a ey, el ménia o
altura inventiva.

ii. Clages de patentes

Hay disiinias clases de patentes. La
patente crdinaria, la patente de perfac-
cignamianic, l1a patente precaucional y
la patents de revahda.

Patente Ordinarna.

Tiene una duracion da 15 anos a
partir de |a facha de concasion, pese a
que [a ley prevé que pusde concader.
ge por plazos de 5 10 o 15 aflos, la
praciica es concededas por asta ofi-
mo. Es la palenta mas habilual.

PATENTE
DE PERFECCIONAMIENTO

Tambidn llamada patente adicio-
nal, Se concade a quien mejors una
patenia antarior, Se concede por un

plazo maxime de 10 afios, pero dicho
plazo no podra axceder &l que |e reste
de vigancia de & patente principal, Se
otorga a aguelles invenios que na po-
drian ser explotados sin nfringir una
paterie anterios,

Cuando 23 un tercero el gue & sali-
gita, para gozar de la explotacicn ex-
clugiva, debera pagar una “prima’ al
tifufar de ks patente mejorada. Esia “pr-
ma" debera ser fijgda por la autondad
adminsstrativa. E! filular de la primera
patents, puede oplar enfre aceptar la
“prima” o acceder a la explotaciin con-
jurita de kb meora. En este Giimo casg,
no parcibed “‘prma” abguna, Mo conoz-
&0 SA%05 8N 08 gue e haya recumdo
a aste procedimients en muchaos ahos,

FPATENTE PRECAUCIOMAL

Ze ciorga a iodo aquel que &8 “ocu-
pe de un invento, Es decir el que esta
en vias de bograr una invencitn, Tiana
una duracion de un afo, renovable n-
oafinidamenis hasta que e cblenga la
irvancicn, an cuyo ¢aso s puede soli-
ciiar la patente comespondienta.

Mientras fa patente precawcionsl
esté vigente, no se concedera a8 un
tercero una patenie sin notificar pre-
viamenta & su fitular. Este podra dedu-
Cir pposicion a la concesidn dening ded
plazo de 3 meses. Silos inventos fue-
ran iguales, no se otorgard patente a
minguno de elios, salvo que esios sa
pusieran de acuerdo. Se trata de una
patenies gue casi no s solicita.

PATENTE DE REVALIDA

El tiular de una patende concedida
en &l extranjera, puede salicifar la



ravalida de la misma &n Argantina. La
condicidn para que esta patenta de
ravalida sea valida, 83 que su objelo
i haya sidt explotado localmente an-
fes e la fecha de su solcitud, Se cone
cede par un plazo maximo de 10 afos,
qua no podrad ser mayar gue el que le
resta de vigendia a la patente exiranje-
ra. Salvo gue hubiers transcumdn la
mitad de dichos diez afca o gue la
mejora “disminuya en la mitad por o
manas, los gastos de producecion, el
tiempa, los riesgos de las personas o
oS35, o tuviese olros resulfados and-
kgas, en cuyd caso el comisanc de-
TBminEamd predeniemsante el liempo por
el que sa acordare”.

Debera revalidarse siempre la paten-
fe solicitada mas antigua, en caso gue
existieran patentes concedidas para la
MiSME invencion en distintos paises.

iii, Procedimienia

La scliciud de la patents debe con-
tener cieros datos del soliclante, una
descripcian del inverto, dibujos si co-
rrespondiers ¥ una ¢ mas revindica-
ciones. La primera reivindicachan, 65 a
que-define el derecha v las siguiantas.
sl las hubiere debsrén estar subords-
nadas a la primara. La invencidn debe
lenas un solo abjeto.

Cumpldas las formalidades de pre-
sentacicon la solicitud es somelida a un
examen de fondo. Se inicia 280 un tra-
mila an el cual la oficing de palentes
COrrerd sus chsanvaciones & rraves de
fas llamadas vistas, con cuvg cumph-
meerio se salvaran las objeciones for-
muladas. Durante el frAmie se core-
ran hasta 3 vistas. Es habitual gue 52
madifiquen rewvindicaciones v dibujos.
Desde luego, no se podrd ampliar &l
alcance de la Invencidn.
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El tramite s& realiza &in fa interven-
cion de fercercs. La mvencicn solo sa
publica una vez gue sa ha concedida
la patente. Hasta entonces, al tdmite
&% secrefo.

La patente puede ser soficilada por
@ invenlor o por una sociedad, El sis-
tarma argenting, es el de acordar (a pa-
tenta a quien pamero solicita, Exista,
no abstanta, la posibilidad que e titular
e la irsancion inice una accion de
reivirdicacién, contra quien hubiese
obtenido patente sobre su inventa en
forma mdebida,

Si la patente es denegada, &l solici-
lanle pusde recurmic direclamenta por
ante la jsslicia. Exisie la posibiidad da
apelar praviamenta en el ambito
administralivo, aunque no es condicidn
para ir @ los iibunales.

iv. Explotacidn

La ley establace un requisito muy
SEVEND para mantensar la vigencia de la
patente. Esia debe sef axplolada an-
fes o= los 2 afos o8 concedida y oi-
cha expiotacién, no pusde ser suspen-
dida por plazos gue excedan dicho pla-
I, La falta e explotackin provoca la
caducidad de la patente de pleno de-
recho, aungue debe ser declarsda por
oz fribunalas,

La jufisprudencia s8 ha encargado
de hacer mas severa esia norma al
aentender par exploiacicn, Ta fabrcacion
0 produccion en Argenting, de la in-
verician palentada. Los nbunalas han
exciuido de tal concepto, ia realizacion
de actlos preparatorics para la fabrica-
cidn o produccian. Mo han llegadoa la
justicia, casos en los gue =& defienda
que la comercializacian local de un pro-
ducte imporado del extranjers, sea
considerada como expiotacion sufician-
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te. Las Irbunales han sikdo en cambio,
conlrontados con las nomas del Con-
venio de Parls, que establecen que no
puede declararse la caducidad de una
paiente sin antes haberse concedido
la licencia obligatoria. Lamanta-
blementa, se ha decidide que por no
estar reglamentads & institulo de ka li-
cencia obfigaloria, ésle no astd vigen-
te vy que el Comsenia no &5 un obstd-
cule para declarar la caducidad,

Mo deben pagarse impuestos pars
mantener vigents la patents,

v, Defenza

La defraudacion ge los dersches dal
paterdada, tal coma o denomena la lay,
&g castigada con pena de multa ¥ de
prisian de 1 a6 mesas. La acsidn conira
el falsificador v sus complicas. pusde
sar tants peral como ol En ambas,
pueds sobictarsa la raparacidn de los
dafics. Mo hay pauta establecida res-
pecio de |a forma de caleular log danos.
En algunos casos se ha fijgdo un por-
centaje da lag venias del infractor.

Previc a la iniciacion de la accion o
conjuntamente con ella, se puede soii-
citar la realizacion de las demominadas
meedidas previas. El tiukar de |3 patan-
fe, pusde soliciar al ez federal gua
ordens el secusstro de un ejempdar dal
producio en infraccicn vy realice un in-
ventano sobre los demas produsics an
existancia, Bl preducio secussiraso,
servird de prusba de & mlraccon an |3
gecidn judicial respectiva.

El demandante pueds también imi-
ciar el denominado ‘incidenis de ax-.
plotacicn’. Este conssshs an requenn én
la demanda al demandado qgue mani-
fieste, si ha de cortinuar con ka explo-
facion. Si la respuesta fuera afirmati-
va, af juez fijard caucidn. S ésta no

fuera prestada, el demandado & pedi-
do del demandante, debera suspendar
la explotacion v 5e le podran embangar
todos los productas en infraccidn

vi. Cesidn de la patente.

La patente, tal como cualquier dere-
i:ha de propieded, puede ser transferi-
da por acto enire wvivos o como parte
de un legado o harencia. Entre vivas,
la cegion debe efectuarss por escniu-
re pablica, awngue esta no 8& Nacasa-
ria &i s trafa de una solicitud ar iFrmi-
te. Puede ser propiadad de rmds de un
titutar v axphotada librements por oual-
guiard de elos, Sak, Clarn 8siad. acuer-
do en contrana, Mo existen disposicio-
nas al respecto, por lo cual cualquiera
cda ellos puede inicigr las acciones en
defensa de la patente.

vii, Extincion de la patente.

Lz patente s sxtingue v su abjelo
pasa al dominio pablico por la axpira-
cian del plazo, por la declaracion judi-
cial de su caducidad o de s0 nulidad,
La patente obtenida an contravencian
a lo establecido &n [a ley, es nula. Por
ajgmple, si-se probase que su objein
era ya conooido antes de fa presenta-
cion de k& sohiciud,

LOS MODELOS
Y DISENOS IHDI.IETFIIALE_E

&) Marcoc Normativo

Ademae de la norma constibucianal
v del Convenio de Pars, a los que ya
hice referencia, rige la matena gl De-
crefo-Ley BET3EI v su reglamenta-
cign, el Decreto 5.683/65.



b} Materia protegible

El derecho se concede “a kas for-
mas o el aspecto incorporados o aph-
cades a un producto industrial gue ks
confieran caracier omamenta”, El mo-
deda a5 Indimensional, mientras &l di-
s&fio s bdimensional. Dbsérvese quea
sg frala ce creacsones omamentsles,
les que puedon sa&r asi protegidas y
no otro tpo de "pequahas imenciones”,
por ejempla procedimisntos, tal como
sucece en alguncs paises,

Mo merecen la proleccidn comaspon.
diente, los modelos v disefos que cae
rezcan de nowedad abschuta, Enten-
digndose por fal el gue no hayan sido
publicadas o explatados priblicameanta
an @l pais o an el extranjare, can ante-
rizridad ala lecha de su depdsito. Sal-
wa, que la divulgacsan hubiera sido rea-
lizada por el solicitante en el extranjern
o en el pals, en feflas o exposiciones,
dentro de ks sais mesas previos al
deposio realizado en Argentina.

Mo merecen protecciin, 08 gue “ca.
rezcan de una condiguracian distinia
isoncmia props v novedosa con fes-
pecio 8 modekos y disefins antanores,
Mi lampoco agueiios, cuya farma asta
determinada por la funcian gue cum-
fle al producto. Por dGitemo, 25 caba
igual rasinecion & los que presantan
uri “maro cambio de colondo en mode-
los o dissfios yva conocidos”

Ei modelo o disefn, tienen una du-
racedn de 5 anos A partir de la fecha
de depdsito v su titular puede solicitar
5 ranowacion par dos pericdos. igua-
les. Es decir que, como MEximo pee-
oEn taner una duracion de 15 anos,

c} Procedimiento

Como se desprende de o dicho, €
derecho se obliene con ef depdsilo. La
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auforndad admenistrativa no realiza un
examean de antecedentes ni de fonda,
sobre la solicitud. Ef derecho nace con
&l depdsito. Esto facilta gue haya guie-
nes depositan a su nombre creaciongs
que ni son tales, o bien sjenas, Comao
veremos luego debe abfenerse su de-
claracion [udiclal de nulidad, en caso
que 1ales “derechos’ sa imoquen con-
fra quien legitimamenta los fabngue o
yanda,

La sofcitud debe contener los dbi-
jos ¥ una descripcidn ded modelo o dis
sanho, ademas de ofros datos dael sali-
Cilartas.

Los modalos v disenos deben ser
publicados par la autoridad administra-
tiva,

d) Defensa

El fitular del modea o deefio, fiene
un derecha de propiedad sobre s ms-
mas v por fanio, el derecho exclusivo
de su explofacian. Puede por allag; mi-
ciar una accidn judicial “contra todo
agual cue, sin su auiorizacion, expioda
industrial o comercigiments, con rela-
ciin a los mismos o diferentes produc-
tos, un disefio depositado o imitacios
nes del mismo”. Esto comprende a
quanes fabriguean o hagan fabricar, a
fulenes con conacimienta 08 Su Ca-
rdcter ilicita vendan. pongan en venta,
axhiban, imporien, exporen o oe ot
moda comercien con [0s productos an
infraccian, 2 quienes los detenten o en-
cubran a sus fabricantes y a quisnes,
sin lenardos depositados, los iImwoquen
maliciosamente. Tambigén merecen
igual castigo, guwenes vendan Ccomo
propios planas protegidos por mode-
los o disefios ajenos.

Cuaiguiera sea la via elegida,
puede solicitarse la reparacion de los
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dafios cauesdos. Rigen los mismos pa-
rameiros para fijardos, gue para los ca-
sos de imfracciones de patentee a que
me refen antes.

Al iual que con [as patentes, la nor-
ma parmite la realizacidn de meadidas
previas, a ko dicho mas arriba me re-
i,

La accidn judcial pusde ser panal o
civil, Si 83 penal, puede solicitarse
aplcacidn de una multa,

e} Cegion

Al egual gue las patentes, pusden
ser libramente cadidos total o pancial-
mentz. A diferencia da [a patenls, o
SE reguiere gue se reslice por escritu-
ra publica. La firma cerilicada por es-
cribano publico, que acreditara |a ca-
pacidad para realizar el actd cuardo
&5 por pader, &5 suficienis.

I} Extincidn

El modedo y el diseno, se extinguen
par |3 expiracion del piazo o por la de-
claracion jedicial ce su nufidad, Esia
uttma, proceds cuanda 52 ha obienido
&l derecho en vinlacidn | las normas o
par quien no fuere su auwior.

LAS MARCAS
&) Marco Normativo

A |os tratados ya citades, deba
agregareas la Ley de Marcas y Desig-
nacionas M 22362 v el Decreta 558
de 1981 gque la reglamenta. Exislen
atras decrelcs anleriores como ser, &l
Decreta 42 366 de 1934, que prohibe
el usn da& la expresion “Macional”, al
Decreta 7243 de 1961 que hacs o pro-

pic con el nombre “Inferpol” v con su
emblema, ¥ la Ley 2,976 de 1853, que
prohibe el registro de los distintivos de
la Cruz RAoje. Exizten fambién varias
Disposiciones, emanadas de la auiosi-
dad administrativa, que ragulan distin-
tns aspectos del tramile del registro.

b) Signos registrables

Todo signo capaz de disingusr un
products o un seracico, pusde sar regis-
fradocomomarca. Esiodeia abietauna
enorme gama de posibilidades a cual-
quier signg distintiva, La fey hace una
enumearacian enunciativa de diderenies
signos, entre los que cabe destacar las
frases pulblicitarias o slogans, lascombi-
naciones de colores ubicadss en un
lugar determinado dal producic o del
grvass, las lelras y numaros por su
dibuje especial o formands combana-
cian v los envases v envoliorios. Los
denmas signos son oS habiluates, pala-
bras con o sin significaca, iImagenas,
embilemas, relieves, eic.

Mo son registrables, por considerar-
les [a ey carentes e aplitud distinthea,
la designacion del producho o senicio
o oe cualguisra de sus caractensticas,
les terminos que han pasado al usao
general, ia forma necesarnia ode los pro-
ductas, v un salo calor,

La ley profilbe el registro de 1as mar-
casconfundibles conotras registradasao
sodciadas con anbenoridad, de signos
que pusdan inducic a emer o engaio
sobrecualquier caractenslica de los pra-
ductas o senststs a dishinguir, o2 las
darsaminacones deangen, delasirases
pubdiciarias sin originalidad, de distinti-
vas oficiales nacicnales y extranjeros,
incluyends las de arganismos interma-
conales reconopcidos por el gobiemo
arganting, el nombra, saudanima o re-



frato die una persong $in su autonzacian
0 la de sus herederos hasia el cuarto
grado inclugive, v las designaciones
descriptivas oe ung aclividad,

Merace destacarse, que son mgis.
trables as marcas evocativas de la na-
turalgza o de cualguier caracieristca
del priducta o servicio & distinguir. La
rhanca evocatia es mas debd gue ofras
rrafcas, ya qua Jdebe scporar la co-
exisiancia con olms mancas gue tam-
béén evoquan 1o misma.

San también reglstrables os titulos
de publicaciones penddicas, v 1o se-
rian en mi opinidn, Bs formas de 1o
edificios ¥ 03 signos Soncnas,

c) La titularidad de la marca

Cualquiar persona con irférds legiti-
mo puede ser Litular de una marca. Mo
58 requiere S0 comersianie, ni realizar
una actividad comersal. La marea pue-
desarregisiracdaanombradaunaomas
sociedades, civiles o comencales, o de
una o mas persenas liskcas.

En cazode condominia sobre la mar-
£a, sus iiulares deben aciuar en forma
conjunta para licemnean suuso, transieni-
la o rencvara. Indiidualmente podrdn
utilizaria, deduciroposicicnes al registro
de ciras marcas e iniciar las acciones
judiciales contra infractores.

El regisiro marcano eng und dura-
cion de 10 afos y puede ser renovado
indefinidamente por iguales periodos,
sujeto al uso come luegs veremes. Di-
cho registro, confiere a su titular el de-
recho de propledad v la exclusividad
da uso.

d} Procedimiento de registro.
Publicacion y oposicidn

Debe presantarse una soliciiud en
& gue adermas de los datas del solici-
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lanta, debera describirse lz marcs &
inchcarse los producios o servicios Que
va a distmguir. Se debe presentar una
salicitud por cada clase en gue se gali-
cibe la marca, Cuando fuere el caso
debe acompafiarse facsimiles de la
Manca,

Cumplidas con todas las fomahda-
des de presentacion v pagadas |as fa-
sas comespondientes, |a manca es pu-
blicada en el Boletin de Marcas, por
una sola vez. A parir de la publica-
cidin, cualquier persona con interés le-
qitime puesde deducir oposicion dentro
dal plaza de 30 dias cormdos. Durante
asa mismo perodo, 13 oficing de mar-
cas asiudia fa saliciud iy reakza un ans-
liztz ce antecedentas, Luego el solici-
fante es rolificado de oposicicnes v da
observaciones, 21 s hubiere. & partir
de esa notificacion, 8l solicitante deba
primero chtener el refiro de la o las
oposicionas. Tiene wn ano para eflo. Si
N Consigue su retir dsbe iniciar una
acckin judicial ante los Tribunales Fe-
derales, para que se declare que fue-
ron infundadas. De no iniciarse |a o las
BCCIONES, Ya gUe &% una por cada opo-
nente, la soliciiud caducard.

Retiradas las oposcioness, el solici-
tante debe entonces salvar las cbsar-
vaciones de e autoridad administrabna,
S no o logra, la soacilud sara denega-
da y esta resolucidn podra ser apela-
da sominisirativa o judicialments,

Destaco que cualguisr persona can
interés legitimo puade deducs oposi-
cicin, El interés legitimo a5 antandido
en un senticka ampdio. Tene 1al inferas,
par ejempla, el Htular de una manca
anteror confundible, un competidar
ante la solicitud de un signo irregis-
frable, o guien ve que su nombre pro-
pic o su nombre comercial estd siendo
USUrpado.
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e} Eluso de la marca,
La renovacion.

El uso juega dos roles esenciales
en |a vida de |z marca. Evita la caduai-
dad de la marca y permite U renova-
ciaen.

Estabisce 12 lay, que cualgusr per-
sona podra solicitar la cadecidad de
una marca regestrada gue nc hubdera
sida ulilizada dentro de los 5 anos pra-
vios @ la imckacian de la accién judicial,

La lay no deline que calidad o que
mtarsicad debe lener el uso, Simple-
manla habla dé usa an la carmer-
cializacion de un producta o én la pres-
tacon de un senncio. En mi opinidn, al
use daba sartalcomo paradarmosiar ia
irdancion de gque o producto esle an al
meanado, ¥ no de que s Traty de una
burlz & la ey, Puede ser delencido
coma uso suficients, la venta oe 2 reac-
tores Atormicos an los ltimos 5 anos,
PErD No Creo que suceda ko-misma con
la venta de dos chocolstines en igual
perodo. La junsprudencia. no ha elaba-
rado aum parametms que nos permitan
elaborar una doctrina sobre el wen.

La ley establece que no caduca una
marca registrada v no ublizada en una
clase, =i [@ misma marca o fue para
distimguir produscios o senvicios an otras
clases o &l ella lorma parte da una de-
signiacion de una actidad. Es decir,
que & la marca es usada en una chase
858 US0 sirve para avitar la cagucidad
da la misma en otras clases an las
gue no se usd, Tampaoo caduca la
manca na utilizads come 1al, si ella lar-
ma pars de un mombre comencial o da
una designacion de una actividad sin
fines de lucro. Muestra ley admite,
Ccoma Wemas, [as mancas da defensa,

En lo refersnte a la renovacian, la
ey exige que la marca sea vhiizada

dentro de log 5 afbos previos al vencl-
mienio, para que aquélla proceda. Jun-
to con la solicited de renovacidn, debe
acompanarse una declaraciin jurada
indicando los producios o senvicios gue
s& han distinguido con 1a marga,

f} Defensa

Son considerados deliios cnimina-
les da accidn publica la falsficacion v
la imdlacidn de una marca ragisirada, v
el uso de las mismas, su comerncializa-
cidn v la de los producios que las lle-
ven, Tambign es delito el usar sin au-
fonZacan una marca ajena. es e caso
dal danominado delila de rellenc, Cuen
Seg cordenado por la comision de as-
tos dalitos sard repnimiklo con pana da
milta y che prsion de 3 meses a 2 afas,
El camnificado puede ademas solicitar
gl comisy y venla de Iog elemenios
Ccon mErca en infraccion, |la destruc-
cion de las marces en infraccion y de
los prodiuctos si no pueden ser sepa-
radas de aguellos, v I3 publicacion de
la seniencia condenatana.

El titular de la marca puede na solo
INCiAr una accion crnrminal. sino tam-
bién una accikn civil. En arrbas, pue-
de solicilarsa la reparaciin de los da-
s,

Pravio a las acciones, puada solicl-
far la reakizacion de las lamadas me:
didas previas. Puede solicitar al sa-
cuestro g wn ejemplar con la marca
en Infraccicn, comjuniamenta con al
ambargs ¢ con un inventans da dicha
mercadana. Por 1o general, para la
realizacidn del embargo deba prestar
B8 und cauckin real.

En ia realizacidn de eslas medidas,
quien s& encuentre en poder de |os
elementos con marca en infraccion,
debe dar, 50 pena de considerarsale



parficipe, una sere de inlarmacionas.
Cebe decir de quian abiuve la menca-
deria, lo gue pagd, exhibiendo ka fac-
lura respeciiva, a quién vendid, indl-
cando pracio v exhibiendo la faciura.

En la accidn cvil, puede tamokén al
demandanta promover el incidente de
explotacion que descrbl al refarinme a
los modeles v disefios industiales, A
lo dicho alll me remifo.

gl Extincién

La marca se exlingue, par 8l venci-
mienta del plazo sn s2er renovada y
por la deciaracion judicial de caduci-
dad por falta de uso, a la gusa ya me
rederi, o de nulidad,

La nulidad procede, cuando la mar-
ca ha sido regisirada en violacion a la
ley. Tambign procede en olros 2 ca-
505 & los gue la ley se rebere especili-
camerie. La ley considera nulas |as
miarcas regisiradas “par guien, al soh-
citar el registro, conocia o debia cong-
cer que ellas perenecian a un ferge-
ra", Es el caso de k& pirateria marcana.,
Es intergsante la situacidn, en que se
présume gue e solicitanie conocia gue
la marca que registrd perdenecis a un
fercero. Se da cuando la mamca usur-
pada ef nolona, o cuands las pamicu-
laridades de la misma hagan imposé-
ble pensar que e lrald de una 'Casua-
lidad mitagrosa”, tal come lo definid ia
justicia, v cuando el usurpador achia
en ol mismo rubro que el tilular de s
manca usurpada,

El cirg supuesto de marca nula, es
cuando ésta fue registrada “para su
comercializaciin, por quien desarrolla
como aclividad habitual el regisire de
marcas & tal efecto”. Esta norma, cas-
figa & actividad de regisirar para ven-
der v no ks venla de marces, Las mar-
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cas se registran para ser usadas o
como delensa, pero no pam sar vendi-
das.

LAS DESIGNACIONES
DE ACTIVIDADES

La ley de marcas, contens un capi-
tulg refende a las designacionss de ac-
tvidades. Liiliza esta denominacidn, va
gue comprende a las designaciones de
actividades con y sin fines da lucmo, La
designacicn de una actividad con fimes
de kicm, es conocida coma nombre
comencial. La mcfusion de s ciras de-
EEgnaciones, reconcce proteccion a clu-
bes deporivos, fJundaciones, enfidades
de bien publico ¥ olras institvGiones,
cuyos nombres na lenen por guea gue-
dar desamparados.,

La designacidn “conslituye una pro-
predad”, La misma, S8 adquiens con el
uso y stk con relacikdn "al ramo en el
que & ylifiza®, Se exlingus, por tanta,
con el cese desu uso, Mo se requeere
regisire ni depdsito de la designagidn,
La designagidn debe ser “inconfundi-
ble con las preexistentes en ese mis-
ma ramo.” Es cecir que el titular de un
nombre comercial con el que se distin-
GUE una Bmpresa de Segures, nd pue-
de impedir ¢! uso de ofro confundible
con el gue se distingue un banco,

Cualgquier persona con interés legi-
fiime, puede cporerse Bl usc de una
designacicn, Perg &sa agcidn, presori-
be al afo “desde gue el lercer oo-
menzo a utiizare en forma pdbiica v
ostensible o que ef accignante tuvo ©o-
nocimeenic de elle”, Desde luego, el
plazo comienza a correr & parlir del
primere de los hechos sefialados,

Las infracciones a una designacidn,
son tratades de la misma manera gue
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las mfracciones marcanas. Por lo tan-
o, es aphcable todo lo dicho con rela-
et A las mansas,

TRAMSFERENCILA
DE TECNOLOGIA.

Bige la materia fa Ley 22,426, mg-
dificada por Decreto 1853/33

Estas se refieren & “todos ios acios
urdicos a ffule cnercse gue tengan
por abjeto. principal o accesorig, la
transferencia, cesian o licencia de
tecncloglia o marcas por persanas do-
miciliadas en el exterior, a favor de per-
s0nas Tisicas o jwridicas, publicas o pa-
vardas domiciliades en el pais, simpre
gue tales acios tengan efectos en la
FAepublica Argentina”. Estos aclos de-
ben ser presentados, 8 mero Uituda in-
formativo, por ante el Instituls Macio-
nal de Tecnologia Indusirmal,

La falta de presentaciin, no afecia
la validez del acto. Tiene en cambses,
efectos imposifives. “Asi las prestacic-
nes a favor del proveedor no podran
ser deducidas a los fings impositivas
como gastos por el receplor v iz 1otali-
dad da los monios pagasos ¢comao con-
secuencia de tales actos serd consi-
derada ganancia neta ded proveedor”,

La morma exige una preseniacicn,
luego de haberse exigido antes is apro-
bacion previa de los acles. El sistema
anfericr probd ser inabl v bumcratico,
sin mencionar las arbitranedades a que
dio lugar. Adn el regimen wigente exi-
ge una presentacidn gue no cumple
funcion alguna. Las aulendades impo-
sitivas pueden verificar s s& efeciian
pagos en forma indebida, sin necesi-
ded de presentacion alguna.




