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Mensaje de la Presidente de ASIPI

“La educacion es el arma mas poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”
Nelson Mandela'

La Propiedad Intelectual —PI- es una disciplina que abarca multiples
esferas del saber, y se nutre de todos los avances sociales, economicos y
politicos que revisten nuestro dia a dia. Ante esta realidad, cada vez es mas
imperante estudiar, trabajar y analizar todos los temas de forma multidiscipli-
naria. El profesional de Pl debe avanzar a pasos escalonados, a findeirala
par con la constante y acelerada innovacion que posee esta materia.

ASIPI, como entidad propulsora del estudio constante de PI, aboga
desde sus inicios por el fomento del pensamiento y andlisis critico. ES por
esto gue me enorgullece presentarles el volumen No. 23 de “Derechos Inte-
lectuales”, que es una publicacion de circulacion anual gue contiene diversos
estudios sobre signos distintivos, nuevas creaciones, derechos de autor y
otros temas de punta, elaborados por miembros de ASIPI.

De esta edicion quisiera resaltar su caracter democrético, pues el lec-
tor encontrara, al mismo tiempo, inquietudes y propuestas formuladas por
ex presidentes de ASIPI, profesores universitarios e inclusive, por miembros
jovenes de la asociacion. Esto demuestra que en ASIPI todos tienen cabida y
las opiniones de todos son importantes.

De otro lado, me resulta de agrado comentarles que en este niimero
encontraran articulos sobre todo tipo de temas: hay dos articulos sobre “co-

1. Nelson Mandela (1918-2013). Abogado, activista, politico y filantropo sudafricano. Frase obtenida del articulo titula-
do “La educacion es el arma méas poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” por Maria de JesUs Pérez de
Valbuena, Consejera Delegada de ADMS. Publicado en la revista digital ETHIC, a través del siguiente link: https://
ethic.es/2011/02/1a-educacion-es-el-arma-mas-poderosa-que-existe-para-cambiar-el-mundo/ <Consultado el 21
de septiembre de 2018>
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nocimientos tradicionales”, tratados desde dos Opticas diferentes. Mientras
Hans Karl Palma Pazmifio, de Ecuador, estudia la relacion entre los derechos
de propiedad intelectual y los “conocimientos tradicionales”, a la luz de la
legislacion ecuatorianay su reconocimiento mediante su inclusion como de-
rechos colectivos, lvon Hernandez, de Guatemala, analiza el problema de la
apropiacion indebida y la explotacion no autorizada de los mismos, con mo-
tivo de una accion de inconstitucionalidad presentada en su pafs, en la que
la Corte de Constitucionalidad resolvié exhortar a los diputados del Congreso
de su pais a emitir una legislacion ad hoc sobre la materia.

Las nuevas disposiciones sobre propiedad intelectual en nuestros
paises preocupan a otros. Maria Soledad Alvarez y Valeria Bollero, de Argen-
tina, nos presentan un articulo sobre la transmision de los derechos de autor
bajo el impacto de las nuevas disposiciones del Codigo Civil y Comercial
argentino y Martin Michaus, de México, nos habla de las dos reformas de
2018 a la LPI de México y nos explica gue son el resultado de negociaciones
multilaterales en las cuales se busca homologar las disposiciones mexica-
nas a los estandares internacionales. Michaus se concentra en las reformas
en materia de disefios industriales y explica que el reto a futuro para los
juristas mexicanos sera definir conceptos como “disefiador”, “creacion in-
dependiente” y otros, ayudados por la experiencia de los Tribunales para a
dar certeza juridica y confiabilidad en esta nueva etapa del Sistema Juridico
Mexicano.

El Comité de Derechos de Autor de ASIPI (2015-2018) nos presenta el
estudio “Una mirada a los requisitos de cesion de derechos patrimoniales de
autor en diversos paises de América Latina, en el cual, a través de una serie
de cuadros comparativos, se muestra la normativa y requisitos exigidos para
la cesion o transferencia de derechos patrimoniales de autor en distintos
paises de América Latina.

No podia faltar nuestro articulo proveniente de ultramar. En esta
ocasion lvan L. Sempere Massa, de Espana, nos ilustra sobre “Disefio y fun-
cionalidad: amanece en Europa”. El autor hace un estudio juicioso sobre la
prohibicion de la proteccion de las caracteristicas funcionales de los disefios
y sostiene que hoy, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Union Europea
(EUIPO) parece estar mas del lado de entender que el anélisis para la protec-
cion de un disefio debe basarse mas en el estudio de las caracteristicas con-
cretas del mismo, que en la consideracion sobre si existen 0 no otras formas
alternativas para solventar la misma funcion.




Siendo Cuba una isla de artistas, es bienvenido el articulo “La relacion juridica del
manager con los artistas intérpretes y ejecutantes de la musica en Cuba” de Jorge Luis
Ordelin Font (Cuba), y no falta y le da brillo a la revista, un articulo mas cientifico: “Patentes
esenciales y libre competencia” de Gustavo Leon y Ledn Duran, de Per. El autor de éste
Ultimo sostiene que las patentes esenciales, a través de los llamados consorcios de paten-
tes, pueden constituir una alternativa atractiva para ofrecer el licenciamiento de tecnologia
esencial 0 estandar de forma mas simple para los licenciantes, pero a su turno pueden
conllevar diversos efectos contrarios a la libre competencia.

Y hablando de nuevos temas, presentamos un interesante articulo sobre “Protec-
cion de los videojuegos en las Américas”, de Aldo Fabrizio Modica, de Paraguay, con contri-
buciones de Diana Muller (por Argentina y Estados Unidos), en el cual se analiza el alcance
de la proteccion juridica de los videojuegos en 10s paises de la region americana.

Les invito a estudiar y debatir todos los trabajos contenidos en este volumen, que
conffo llenaran las expectativas de los lectores, y 1os exhorto a todos a continuar trabajando,
estudiando y aprendiendo de este maravilloso mundo de la Propiedad Intelectual.

iQue lo disfruten!

Maria del Pilar Troncoso
Presidente ASIPI
Octubre 2018
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*  Martin Michaus Romero. Abogado de la Universidad Iberoamericana de México, do-
cente en las universidades Andhuac y Panamericana (México) y en la Universidad Rey
Juan Carlos (Espafia). Ex presidente de ASIPI. Socio Basham, Ringe & Correa, S.C. (México).
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El nuevo régimen de los disefios industriales en México

Resumen

Las dos Reformas de 2018 a la LPI de México constituyen una tras-
cendental transformacion del Sistema de Propiedad Industrial. Ambas
son el resultado de negociaciones multilaterales y buscan homolo-
gar las disposiciones a los estandares internacionales. Una prueba
de esto son las reformas en materia de disenos industriales, principal
motivo de este estudio. El reto para los juristas mexicanos a partir de
ahora sera definir conceptos como “disefiador”, “creacion indepen-
diente”, “grado significativo”, “usuario informado”, “libertad del dise-
fiador”, “detalles irrelevantes” y otros, ayudados por la experiencia de
los Tribunales, particularmente Europeos, para a dar certeza juridica
y confiabilidad en esta nueva etapa del Sistema Juridico Mexicano de
la Propiedad Industrial.

Palabras clave: Ley mexicana de propiedad industrial, disefios

industriales.

Abstract

The two reforms of 2018 to the LPI of Mexico constitute a transcen-
dental transformation of the Industrial Property System. Both are the
result of multilateral negotiations and seek to standardize the provi-
sions to international standards. An example of them are the reforms
in the field of industrial designs, the main reason for this study. The
challenge for Mexican jurists, from now on, will be to define concepts
such as “designer”, “independent creation”, “significant degree”, “in-
formed user”, “designer freedom”, “irrelevant details” and others,
helped by the experience of the Courts, particularly European Courts,
to give legal certainty and reliability in this new stage of the Mexican
Legal System of Industrial Property.

Keywords: Mexican law, industrial designs.
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Abreviaturas
LPI Ley de Propiedad Industrial
DI Disefos Industriales

RLPI/DI  Reformas a la Ley de Propiedad Industrial en
Materia de Disefios Industriales del 13/03/2018

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
DO Denominaciones de Origen
10 Indicaciones Geograficas

NAFTA  North American Free Trade Agreement
ADPIC  Aspectos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio
(También se utilizaron las siglas en Inglés TRIPS)
TLCUEM Tratado de Libre Comercio Union Europea-México
TPP Acuerdo Transpacifico de Cooperacién Econdmica
CPTPP  Acuerdo Amplio y Progresista de Asociacion Transpacifico

Introduccién

En el Diario Oficial de la Federacion de México recientemente se pu-
blicaron dos reformas importantes a la Ley de Propiedad Industrial (LP)). La
primera del 13 de marzo del 2018" que se refiere a las modificaciones en
materia de disefios industriales y a algunas disposiciones en lo que se refiere
a patentes. Asf también se regulan y confieren proteccion por primera vez
en nuestro régimen, a las Indicaciones Geograficas tanto nacionales como
extranjeras. En esas reformas, se precisa el tramite de la Declaracion Gene-
ral de Proteccion de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geografi-
cas?, y de los efectos juridicos de las declaraciones de autorizaciones de uso
otorgadas a los particulares. De la misma forma sobre el reconocimiento a
las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas protegidas en el
extranjero. Se preve como infraccion administrativa, el usar sin autorizacion
una Denominacion de Origen o Indicacion Geografica o usar la traduccion o
transliteracion de éstas ya sean nacionales o extranjeras debidamente prote-
gidas o extranjeras reconocidas por el instituto. Esta reforma entro en vigor
el 27 de abril de 2018.

Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, del 13

de marzo del 2018.
2. CAPITULO II. Del trdmite de la Declaracion de Proteccion (Art 165 BIS a 165 BIS 13.

18
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Una segunda reforma fue la publicada el 18 de mayo del 2018° que
introduce también reformas importantes como las marcas no tradicionales*
incluyendo los signos hologréaficos, los sonidos, los olores, asi como lo que
denomind “pluralidad elementos operativos”, conocidos como trade dress.

Se reconoce la distintividad adquirida (conocida en el derecho anglo-
sajon como secondary meaning) y en cuanto a los signos no protegibles se
agregan entre otros, 10s hologramas que sean del dominio publico, aquellos
que carezcan de distintividad, la transliteracion de signos no registrables y
las denominaciones de origen, indicaciones geograficas, denominaciones o
signos de lugares que se caractericen por la fabricacion o produccion de
ciertos productos o la prestacion de ciertos servicios, y a 10s que acompafien

"o "o "oy non

expresiones tales como: “genero”, “tipo”, “manera”, “imitacion”, “producido
en”, “con fabricacion en” u otras similares que creen confusion o impliquen
competencia desleal.

La reforma prevé la proteccion de las marcas colectivas y de certifi-
cacion®. Se introducen reformas en lo que se refiere a la proteccion de las
marcas notoriamente conocidas y famosas®, siendo de especial relevancia,
haber suprimido como requisito el que la marca este registrada en México,
para que pueda ser estimada o declarada como notoriamente conocida o
famosa por parte de la autoridad’. Una de las innovaciones fundamentales,
es la que se refiere a la obligacion de presentar una Declaracion de Uso Real
y Efectivo de una marca® ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) durante los tres meses posteriores al tercer afo de otorgado el registro,
0 de lo contrario sino se declara el uso del registro, este caducara de pleno
derecho. Se introduce” como causal de nulidad de un registro el que se haya
obtenido de “mala fe".

Esta segunda reforma entrara en vigor el 10 de agosto del 2018, por
lo que es probable que el lector al momento de tener en sus manos este
trabajo, ambas reformas ya se encuentren en pleno vigor y eventualmente se
cuente con el reglamento de la ley con el cual deberan aclararse y precisar-
se el alcance de estas disposiciones, que al momento han generado temas

0 0 N oo~

Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial del 18
de mayo del 2018.

Art. 89 — Fraccion 1) Holograficos, V) Sonidos, VI) Olores, VII) Pluralidad de Elementos operativos (Trade Dress)
Art. 90 Marcas No Registrables.

Art. 96. Marcas Colectivas y de certificacion.

Art. 98 Ter a 98 Ter 9.

Art. 128 Declaracion de Uso de Marcas..

Art. 151 — VI Obtencion del registro de mala fe, como causal de nulidad.

19
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de discusion y de diversas interpretaciones por sus posibles consecuencias
juridicas.

I. El contexto internacional y las reformas a la LPI del 13 de

marzo y 18 de mayo del 2018

En este estudio nos avocaremos a la figura de los disefios indus-
triales, motivo de la primer reforma mencionada del 13 de marzo del 2018,
puesto que si bien ambas reformas son trascendentes, creemos que con
las modificaciones en materia de los disefios industriales (DI) se busca in-
centivar en el mercado interior de nuestro pais, la creatividad y proteccion
de este tipo de creaciones industriales y por 1o que se refiere al &mbito ex-
terior, el atraer mayor inversion e incrementar la proteccion no solamente
en el contexto de la legislacion nacional, sino en el marco del Arreglo de
la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales
(Sistema de la Haya) del que se ha dicho México se encuentra muy cerca
de adherirse.

Para comprender el contexto de estas reformas, al momento de pre-
parar este estudio, México alin se encuentra negociando con Estados Unidos
y Canada el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque el apro-
bado en enero de 1994 sigue en vigor. De igual forma lo esta TRIP's 0 ADPIC
que constituye uno de los anexos del Acuerdo de Marrakech por virtud del
cual, se crea la Organizacion Mundial de Comercio. Estos dos tratados aln
vigentes contienen disposiciones en materia de DI que fueron implemen-
tados en su momento en la LPI de nuestro pais y que en la renegociacion
actual del nuevo NAFTA serd interesante conocer que innovaciones se in-
troducen respecto a este tema, a pesar de la Reforma de Ley en comento.
Por otra parte, México concluy6 negociaciones de un nuevo tratado de Libre
Comercio con la Unidn Europea (TLCEUM)", el cual en materia de Propiedad
Intelectual se concentra en la proteccion de la Indicaciones Geograficas lo

10.  NAFTA -

11.

ADIPIC~

Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadé, Publicado en el Diario Oficial de la
Federacion (DOF) publicado el 20 de diciembre de 1993.

Acuerdos sobre l0s aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) (TRIPS), DOF, publicado 30 de diciembre de 1994.

TELECUEM — Acuerdo de Asociacion Econémica, Concertacion Politica y Cooperacion entre los Estados

Unidos Mexicanos y la Comunicad Europea y sus Estados Miembros, la Decision del
Consejo Conjunto de Dicho Acuerdo; y la Decision del Consejo Conjunto del Acuerdo
Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre los Estados
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea Publicado DOF 26 de junio de 2000.
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los estados de la
Asociacion Europea de libre Comercio DOF, publicado 29 de junio del 2001.
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que obedece parte de la reforma en comento y también a las patentes far-
macéuticas. Nuestro pais también participd y fue parte de 1o que se conoce
como el Tratado Transpacifico (TPP)'™?, qué ante la negativa de los Estados
Unidos de aprobarlo y firmarlo, no entrd en vigor en ninguno de 10s paises.
Sin embargo, el capitulo de Propiedad Intelectual, contiene disposiciones que
auny cuando el tratado no fue finalmente aprobado, si son materia de estas
dos reformas a la LPI'y en particular en lo que se refiere a DI. Por otra parte,
y ante 1os resultados de dicho tratado, surge el Tratado Integral y Progresis-
ta de Asociacion Transpacifico (CPTPP)3el cual se encuentra en proceso de
negociacion y ratificacion, aungue no se prevén disposiciones relevantes en
materia de DI.

Pareceria que México, como parte de su estrategia negociadora en
el contexto multilateral, aprobo las dos reformas e introdujo algunas de las
disposiciones negociadas en el marco del TPP. Esto con el propdsito de estar
en una mejor posicion negociadora en o que se refiere a la renegociacion del
NAFTA, asi como en el CPTPP, pero al mismo tiempo fortalecer su estrategia
comercial con la Union Europea y la alianza del Pacifico compuesta por Mé-
Xico, Pertl, Colombia y Chile.

Il. Requisitos de proteccion en materia de

disefos industriales (DI)

1. Novedad

Uno de los componentes de o que se conoce como la Propiedad In-
material 0 Derechos Intelectuales™ lo constituyen los DI. Antes de referirnos
a ellos, tal vez sea conveniente precisar que tradicionalmente se han ubicado
en el campo de las Creaciones Industriales, es decir, aguellas figuras juridicas
con las cuales se protegen las invenciones, aungue en el dmbito de la Union
Europea, se han aproximado al dmbito de los signos distintivos. Las inven-
ciones a su vez, sin entrar al debate de lo que se entiende por innovacion e

12. TPP- Acuerdo Transpacifico de Cooperacién Econémica

13. CPTPP - Acuerdo Amplio y Progresista de Asociacion Transpacifico.

14. Derechos de autor- Derechos Conexos 0 Vecinos, en el Derecho de Autor se reconocen los: 1) Derechos Morales,
2) Derechos Patrimoniales, 3) Propiedad Industrial, se divide en a) Creaciones Industriales; Patentes, Modelos
de Utilidad, Disefos Industriales (Dibujos Industriales, Secretos Industriales), Esquemas de Trazado, Variedades
Vegetales; Signos Distintivos; Marcas, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales, Denominaciones de Origen
Represion de la Competencia Desleal, este Esquema clasico se ha ido ampliando con algunos institutos que se
vinculan directa o indirectamente con la Propiedad Intelectual, como: - Proteccién de datos personales, Conflic-
tos de Marca vs. Nombres de Dominio, Conocimientos Tradicionales, Expresiones Culturales, Patrimonio Cultural
Inmaterial, Arbitraje y Mediacion, Entorno Digital, etc.,
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invencion, tienen claras diferencias con 1os descubrimientos. Las invenciones
se protegen a través de las patentes y modelos de utilidad, considerando
su funcionalidad 0 aspectos técnicos, frente a aquellas invenciones que se
protegen por el aspecto estético o de ornamentacion. EStamos entonces,
ante 1os DI que tanto en la legislacion nacional, como en los Tratados In-
ternacionales se dividen en: Dibujos Industriales y Modelos Industriales™.
Los Dibujos Industriales, operan en la superficie, mientras que los Modelos
Industriales', por su tridimensionalidad operan en el espacio. Para que estos
sean protegibles, ya sean Dibujos 0 Modelos Industriales, deben ser nuevos
y susceptibles de Aplicacion Industrial™”. Se conciben nuevos tanto en los
Tratados Internaciones, como en la LPI, los Disefios que sean de creacion
independiente y difieran en grado significativo de disefios conocidos o de
combinaciones de caracteristicas conocidas de disenos. Sin embargo, no es
sino hasta la Reforma que comento, que se define 1o que se debe entender
por “Creacion Independiente” y “Grado significativo”, como se explicara en el
siguiente apartado. En la LPI por Aplicacion Industrial, se entiende la posibili-
dad de que una invencion pueda ser producida o utilizada en cualquier rama
de la actividad econémica™.

En relacion con el concepto de novedad previsto en la LPI vinculado a
los DI, difiere al concepto de Novedad, previsto en la misma Ley respecto de las
invenciones que se amparan a través de las Patentes. En la Ley, se establece
como Nuevo todo aquello que no se encuentre en el Estado de la Técnica. Por
Estado de la Técnica, se refiere al conjunto de conocimientos técnicos que se
han hecho publicos mediante una descripcion oral 0 escrita, por la explotacion
0 por cualquier otro medio de difusion o informacion en el pais o en el extran-
jero. Conforme al concepto de novedad, tanto para las invenciones amparadas
por materia de patentes como por 1os DI, se exige la existencia de la nove-

17.
18.

Los Dibujos Industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto

industrial con fines de ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio, y los Modelos Industriales cons-

tituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacién de un producto industrial,

que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos. Los Disefios Industriales estan regulados

en la LPI, asi como en el Tratado de Libre Comercio, México Estados Unidos y Canada en ADPIC (Acuerdos sobre

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual), México es miembro del Arreglo de Locarno, para la cla-

sificacion Internacional que se utiliza para fines de registro.

Articulo 32 LPI.- Los disefios industriales comprenden a:

.- Los dibujos industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio, y

Il.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patron para la fa-
bricacion de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Articulo 31 Ley de la Propiedad Industrial publicada, en el DOF en 1994

Articulo 12 -1V Ley de la Propiedad Industrial publicada, en el DOF el 2012.

22



El nuevo régimen de los disefios industriales en México

dad universal. No deben haberse difundido o dado a conocer previamente a la
presentacion de la solicitud correspondiente ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), 0 dentro del plazo previsto de un afio si se hubiera
divulgado antes de la presentacion de la solicitud. Cabe mencionar que en el
analisis de proteccion de las invenciones protegibles a través de las patentes,
el requisito de novedad, se aplica con mayor rigor, respecto de las invenciones
protegibles a través de los DI. En 10s DI, el concepto de novedad se aproxima al
de originalidad en materia de Derechos de Autor y existe mayor flexibilidad por
parte de la autoridad al analizar la posibilidad de proteccion.

2. Aplicacion industrial

Como se menciond de acuerdo con la LPI, los requisitos esenciales
para la proteccion de los DI son la Novedad y la Aplicacion Industrial. A esta
Ultima, la LPI, la define como “La posibilidad de que una invencion pueda
ser producida o utilizada en cualquier rama de la industria”. El requisito de
Aplicacion Industrial, como esta prevista en la LPI, parece necesario revisar-
lo para darle mayor flexibilidad. En la Ley Chilena' se establece, que una
invencion es susceptible de Aplicacion Industrial, cuando su objeto pueda,
en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria. Para
estos efectos, la expresion “Industria” se entendera en su mas amplio senti-
do, incluyendo actividades tales como: manufactura, mineria, construccion,
artesania, agricultura, silvicultura y la pesca.

En la legislacion de los Estados Unidos? se contempla la figura de
Design Patent, para proteger invenciones que no comprenden aspectos fun-
cionales, sino solo ornamentales.

Como requisitos para su proteccion, se exige la Novedad y Originali-
dad, por los fines ornamentales de la figura. En la legislacion norteamericana,
para que el diseno sea protegible debe de estar registrado, de o contrario no
se |e reconoce proteccion. La vigencia del registro es de catorce afios a partir
de la fecha de otorgamiento. Este plazo se extenderd a quince afios, a partir
del momento en que entre en vigor en Estados Unidos el Sistema de la Haya
para el Registro Internacional de los DI.

19. Articulo 36 — Ley Chilena de Propiedad Industrial 1970.

20. Designs 2015, World Trademark Review Managing Director Trevor Little.
En esta obra se hace una revision de la regulacion de los Disefos Industriales en diversos paises. Para este es-
tudio, se consideraron los siguientes: a) Estados Unidos, pag. 119, Fiorello, Daniel, b) Comunidad Europea, pag
7, Best, Michael y Pfeghar Udo; ¢) Alemania, pag. 45 Hartwig Henning; d)Francia, pag 39 Disdier, Mikus Karine; e)
China pag. 27, Zhen Jianhui.
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Por otra parte, en la Comunidad Europea, los Disefios se protegen
por tres afos dentro de la Comunidad aun cuando no estén registrados y
Se exige como requisitos de proteccion el de Novedad y Caréacter Individual,
no el de Aplicacion Industrial. Si el Disefio esta registrado tiene una vigencia
de hasta veinticinco afios, renovable cada cinco anos. En Alemania, se exige
al igual que en la Comunidad Europea, la Novedad y el Caracter Individual.
El Diseno debe estar registrado para conferirle proteccion, sin embargo, de
acuerdo con la Legislacion Alemana se reconocen los Disefios Comunitarios,
siendo el plazo de proteccion de un Disefio Registrado de veinticinco anos,
renovable cada cinco anos. De igual manera en Francia se exige el requisito
de Novedad y Caréacter Individual y los Disefios no Registrados no son pro-
tegibles como DI, pero si bajo el amparo de la Ley del Derecho de Autor. La
legislacion francesa reconoce 10s DI Comunitarios registrados v les confiere
un plazo de veinticinco afios renovables por cada cinco anos. En contras-
te, Inglaterra exige como requisitos Novedad vy Originalidad, aungue de igual
manera el DI no registrado, solo se reconocera al momento de registrarse en
un documento 0 en un articulo realizado acerca del Disefio. La Legislacion
Britanica reconoce el Disefilo Comunitario pero el plazo de proteccion es de
quince anos a partir del registro y diez afios a partir de la primera venta.

En China, si bien se protegen los Dl en la Ley de 1985, su proteccion se
asimila a la figura de las patentes. Se exige que el Diseno esté integrado en un
producto, forma 0 patron 0 combinacion de ambos, se establece que la com-
binacion de colores 0 en la forma o patron de un producto debe tener un as-
pecto estético y Aplicacion Industrial. Entre los requisitos de proteccion, debe
ser Novedoso y diferir de disefios anteriores 0 combinacion de aspectos de
disefios anteriores. Se establece expresamente como “No Protegibles”, las
artesanias, productos agricolas, productos animales o naturales, 0 que no
pueden ser producidos masivamente 0 no cumplan con estos requisitos.

lll. Teorias sobre la proteccion de los disefios industriales (DI):

Unidad del Arte, disociabilidad y ecléctica

La proteccion de los DI esta tradicionalmente sustentada en diversas
teorfas, una de ellas es la del Principio de la Unidad del Arte, que consiste en
considerar gue un modelo o dibujo es 0 no Arte Aplicado, sin que el destino
del mismo cambie, por lo tanto, el origen artistico que la creacion original-
mente tiene. Conforme a este criterio, se admite 0 se considera que el Disefo
Industrial, puede quedar regulado al mismo tiempo por la Legislacion de la
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Propiedad Industrial, asf como por la del Derecho de Autor. Se trata de un solo
objeto, un solo creador y una doble proteccion, principio que se sigue en la
Legislacion Francesa.

En algunos paises se reconocia este principio de la Unidad del Arte,
para la proteccion de 10s Dibujos y Modelos, sometida solamente a la Ley so-
bre el Derecho de Autor, excluyéndolos de la posibilidad de protegerlos bajo
el ambito de la Propiedad Industrial.

Un segundo principio es el de la disociabilidad. Al respecto David Ran-
gel Medina®' sefiala que:

“La Aplicacion Industrial de un modelo confiere a este, una autonomia que

separa lo industrial de lo puramente artistico, y entonces es el destino del

objeto el que permite aplicar la ley del Derecho de Autor o la Legislacion de
la Propiedad Industrial”.

Se trata de un doble objeto y de una Legislacion para cada uno de
ellos. Un tercer principio podria calificarse como Ecléctico o Intermedio en
la que se consideraba que podria separarse la concepcion artistica de lo in-
dustrial y un concepto un tanto cuanto pragmaético para determinarlo era el
ndmero de producciones que realicen de la obra.

Es importante sefialar que con el régimen de la Proteccion de 1os
Disefios Industriales en la Comunidad Europea, estas teorias y legislaciones
de algunos de los paises han evolucionado o0 modificado, especialmente al
reconocer dentro de la Union Europea, la proteccion del DI, sin registro.

En consecuencia, para entender esta vision de 1o que se entiende
como el Arte Aplicado, analizaremos los principios generales del Derecho de
Autor.

IV. Principios generales en materia de derechos de autor

y arte aplicado

Los principios clasicos del Derecho de Autor han sido dictados en fa-
vor del sujeto, entendido éste como “El Autor”, que posteriormente, se exten-
di6 la proteccion de los artistas, intérpretes y ejecutantes a o que le denomi-
nd Derechos Conexos 0 Vecinos. Se reconoce en favor del Autor, el derecho
sobre su obra una vez que esta conste en un soporte material, desde el punto
de vista artistico o estético. Una de las limitaciones del Derecho de Autor es
que éste no reconoce el aprovechamiento industrial contenido en las ideas.

21. RANGEL MEDINA, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. UNAM Pag. 45, 1992, 2° edicion, Insti-
tuto de Investigaciones Juridicas, México.
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Conforme a estos principios generales, al autor se le reconocen Derechos Mo-
rales?? y Derechos Patrimoniales? de acuerdo con la Ley Federal del Derecho
de Autor (LFDA) de nuestro pais. Los titulares de Derechos Patrimoniales, tie-
nen la facultad de oponerse a la reproduccion, publicacion, edicion o fijacion
material de una obra 0 en copias. Asi también a la comunicacion publica, con-
sistente en la transmision publica en cualquier modalidad ya sea por cable,
fibra Optica, microondas, via satélite y a la distribucion de la obra.

Se reconocen como titulares de los Derechos Patrimoniales, al au-
tor, coautor, productor (de la obra), productor de fonogramas, productor
de video-gramas y a los organismos de radiodifusion. En la Ley se reco-
nocen y clasifican las obras, siendo de interés para el presente estudio la
que contiene la fraccion Décimo Tercera del Articulo Décimo Tercero®,
consistente precisamente en las obras de Arte Aplicado que contienen
el Diseno Gréafico o Textil. En la misma Ley se regulan “Las Reservas de
Derechos de Autor"® para o que se refiere a las publicaciones periodicas,
difusiones periodicas y personajes humanos de caracterizacion, ficticios
0 simbdlicos. Adicionalmente con las reformas a la Ley General del Dere-
cho de Autor publicadas en el Diario oficial del 27 de enero del 2012, se
incluy6 un capitulo denominado “Culturas Populares”. Dentro de estas,
comprenden las obras literarias, artisticas de arte popular o artesanal,
manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, usos costumbres y
tradiciones de la composicion pluricultural, aun y cuando se trate de un
autor desconocido.

Respecto de las obras presentes en el articulo trece de la Ley men-
cionada, 10s requisitos para su proteccion, son el de originalidad, que el autor
Sea una persona o personas fisicas, que la obra conste en un soporte mate-
rial y sea objeto de reproduccion o divulgacion.

NO es requisito para conferirle proteccion el que se registre y se esta-
blece como vigencia la vida del autor méas cien afios después de su muerte.

22.

23.

24.

25.

Derechos Morales. Derecho a lo inédito, la integridad, paternidad, al repudio, al arrepentimiento, a la honra, repu-
tacion como autor, unido al autor, inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable

Derechos Patrimoniales. Derecho de reproduccion, representacion, adaptacion, comunicacion publica, transmi-
sién publica o radiodifusion de distribucion.

Articulo 13 Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) publicada en el DOF en 1996 — Los Derechos de autor se
reconocen respecto de las obras de las siguientes rama: (i) Literaria, (i) Musical, con o sin letra, (iii) Dramética,
(iv) Danza, (v) Pictorica o de dibuijo, (vi) Escultorica y de caracter plastico, (vii) Caricatura, (viii) Arquitectonica, (ix)
Cinematografico y demés obras audiovisuales, (x) Programas de radio y television, (xi) Programas de computo, (xii)
Fotografia, (xiii) Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o textil y (xiv) De compilacion.

Articulo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor publicada, en el DOF en 1996.
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Como ya se indicd, como limitante al derecho de autor, esta el aprovecha-
miento industrial o comercial contenido en la obra.

Estos son 10s principios generales clasicos que han regulado los Dere-
chos de Autor, en favor del autor y a su obra, pero como conferir proteccion
bajo estos principios a lo que se conoce como Arte Aplicado y éste obvia-
mente ampliado a 1o que se ha referido como las Expresiones Culturales Tra-
dicionales, gue forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial y en las que
se encuentran las artesanias, pero que no son motivo del presente estudio.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Espafiola, por
"Arte” se entiende la manifestacion de la actividad humana dentro de la cual
Se expresa una vision personal y desinteresada que interpreta 1o real o ima-
ginada con recursos plasticos, linglisticos 0 sonoros. Ahora bien, por Arte
Aplicado, sefiala Ricardo Antequera® puede entenderse cualquier creacion
artistica con funciones utilitarias o incorporadas en un articulo Util, ya sea de
artesania o producida a escala industrial. Dentro de esta definicion, pueden
guedar comprendidas actividades tales como, la joyeria, orfebreria, bisuteria,
muebleria, vestidos, decoracion y textiles. El Arte Aplicado, esté reconocido
en diversas legislaciones y en multiples Tratados Internacionales?. Existen
similitudes entre 10 que se entiende por Arte Aplicado y los DI, en lo que se
refiere a las formas de expresion puesto que se tratan de objetos visibles y
tienen un proposito utilitario. Hay una convergencia en estas dos concepcio-
nes que pareceria que, por una parte esta referida solamente al ambito artis-
tico mientras que el otro, el DI, esta referido precisamente a ese ambito de la
Aplicacion Industrial, sin embargo partiendo del objeto del objeto, se pueden
tener dos visiones, la Estética y la Industrial. El Arte Aplicado, segun desde la
perspectiva que la analicemos, encontraremos en el ambito del Derecho de
Autor que es protegible como “La Obra” partiendo de la originalidad, mien-
tras que en el ambito de los DI, el requisito fundamental es el de la Novedad
con aproximacion a la Originalidad, tomando en cuenta el aspecto de forma u
ornamentacion pero con una Aplicacion Industrial si ampliamos la vision del
objeto, a los signos distintivos, particularmente las marcas tridimensionales,
Ccuyo requisito de proteccion es el de la distintividad. Con ello, encontramos

26. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo “The Art Applied to Industry”, Conferencia dictada por el Dr. Antequera, en las Jor-

27.

nadas de Trabajo y Consejo de administracion de la Asociacion Interamericana de Propiedad Industrial (ASIPI), en
Santo Domingo, Republica Dominicana, Nov. 2004.

Arte Aplicado - Tratados de Libre Comercio: Convenio de Berna, Convencion Universal, ADPIC (Art. 12), TLCAN
(Art. 17-05), Mex-Bolivia (Art. 16-10) Mex-Chile (15-09=, Mex-Costa Rica (Art. 14-20) G3 (Art. 18-03) Venezuela ya no
participa, Mex-Israel, Mex-Asoc. Europea (Art. 69), Mex-Japon, Mex-Uruguay (Art. 15-14), Mex-Brasil, CPL.
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entonces que un mismo objeto, origen diverso incluyendo el artesanal puede
ser percibido juridicamente desde tres angulos diferentes, en los que la Auto-
ridad Administrativa o los Jueces deberan de ser cuidadosos en los Derechos
que se protegen y el alcance de los mismos.

V. Marcas tridimensionales

Entre las diferentes clasificaciones de marcas que se han desarrolla-
do, estan las marcas de productos y marcas de servicios, asi como las mar-
cas nominativas, las innominadas, las tridimensionales y mixtas. De acuer-
do con la LPI, antes de la reforma eran requisitos esenciales para que sean
objeto de proteccion, que sean signos visibles, suficientemente distintivos y
susceptibles de identificar los productos o servicios. De acuerdo con la refor-
ma del 13 de abril del 2011, ahora también lo son las marcas no tradicionales.

Las marcas tridimensionales, que al igual que el resto de las marcas
previstas en la ley, no son registrables si estan comprendidas dentro de los
signos ilicitos, impropios 0 engafiosos. De acuerdo al reglamento de la ley
las marcas tridimensionales son las formas y las figuras tridimensionales y
pueden consistir en envoltorios, empaques, envases, la forma o la presen-
tacion de los productos en forma tridimensional. No son registrables como
marcas y particularmente tridimensionales aquellas figuras o formas en ter-
cera dimension animadas o cambiantes, que sean del dominio publico o que
se hayan hecho de uso comun, las que carezcan de originalidad, asi como en
la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza
o funcién industrial. De igual manera no lo son las formas y figuras tridimen-
sionales descriptivas, asi como aquellas que sean susceptibles a engafar al
publico o a inducir a error. Tampoco lo son las figuras o formas tridimensio-
nales, iguales 0 semejantes que el IMPI estime o0 haya declarado notoriamen-
te 0 famosas en México para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

VI. Proteccion acumulada entre disefio industrial

y arte aplicado

Al tratar las teorfas sobre la proteccion de los DI, “Unidad del Arte”,
“La Disociabilidad” y la “Posicion Ecléctica”, parte del mismo objeto, visto
desde dos angulos, el Industrial y el Artistico, serd que el destino del obje-
to cambie, es decir, el objeto del objeto se mantiene igual, pero puede ser
protegible bajo la figura de la Proteccion Acumulada, esto es, derechos en
favor del creador, respecto del objeto, en el ambito de la Propiedad Industrial,
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asi como del Derecho de Autor. Esta doble proteccion se ha ampliado con
la regulacion de las marcas tridimensionales que si bien, se sustentan en el
principio de especialidad y el de distintividad, como se menciono, pueden
consistir entre otros, en envoltorios, empaques, envases, la forma o presen-
tacion de los productos, los cuales, pueden o no tener un origen artesanal o
aplicacion industrial, lo gue no interfiere con el hecho que ese objeto cuente
con la distintividad requerida, para ser protegible como en un signo distintivo.

Sobre los alcances de la Proteccion Acumulada, como identificar las
similitudes y diferencias entre los Disefios Industriales y el Arte Aplicado, asi
como las Marcas Tridimensionales. El Dr. Ricardo Antequera Parilli refiere que
el Arte Aplicado? en las obras protegidas, opera por su simple creacion, no
asi el DI, que requiere del registro. Por su parte, en 1o que se refiere al Arte
Aplicado, no importa el destino del trabajo, mientras que el Protocolo Indus-
trial, debe tener una apariencia especial, situacion peculiar. Se refiere a que
mientras el Arte Aplicado requiere de la originalidad orientada a las reglas del
Derecho de Autor, el DI se rige por el principio de novedad aplicable en la Pro-
piedad Industrial. En el Arte Aplicado, la innovacion no es requerida, mientras
que en el Disefio Industrial si o es la originalidad.

Por otra parte, en los derechos del Arte Aplicado, l0s Derechos Mora-
les no estan limitados a la autoria de la obra, mientras que sf lo estan en lo
que se refiere al DI. Por su parte, lo que se refiere a Derechos Exclusivos, en
el Arte Aplicado el efecto es autorizar o prohibir el uso de la obra de cualquier
forma o procedimiento conocido 0 por conocerse, mientras que el alcance
de los derechos exclusivos del DI, es excluir a terceros de la produccion,
importacion, oferta o puesto en circulacion de los productos. En cuanto a la
vigencia de la proteccion del Arte Aplicado en tanto esté enmarcado dentro
del ambito de Derechos de Autor, sera en nuestro pais la vida del autor mas
cien afos después de su muerte, mientras que 10s DI en México era hasta
antes de la reforma de quince afios, a partir de la fecha de presentacion y no
eran renovables.

VII. Proteccion acumulada entre disefios industriales
y marcas
De manera similar al apartado anterior, con la dptica de esta protec-
cion ampliada 0 acumulada que le da un mayor alcance de proteccion al
objeto, existen criterios de distincion y similitudes entre el disefio industrial y

28. Ibdem.
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los signos distintivos, peculiarmente con las marcas tridimensionales. Entre
ellos encontramos que en lo que se refiere a DI, la proteccion es universal
para un objeto especifico, independientemente del modo de uso o destino
del mismo, situacion diferente de las marcas puesto que su proteccion esta
circunscrita al principio de especialidad, es decir para el producto para el cual
se registro.

En lo que el &mbito temporal de proteccion se refiere, mientras que
los DI estaban protegidos en nuestra legislacion por un periodo de quince
anos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y este pe-
riodo no era renovable, en materia de marcas, la proteccion como se sabe,
es de diez afos contados a partir de la fecha de presentacion y dicho periodo
es renovable por mismo ndmero de afios, bajo la condicion de gue no se
interrumpa el uso por mas de tres anos consecutivos.

Es por ello, importante, estudiar en la reforma la modificacion a la
vigencia y posibilidad de renovar los DI.

Respecto de los requisitos de proteccion de 10s DI se requiere la no-
vedad, que se aproxima al concepto de originalidad y el de aplicacion indus-
tria. En materia de marcas los requisitos fundamentales son que el signo
sea suficientemente distintivo, y susceptible de identificar los productos o
Servicios para 10s que se pretende proteger. En cuanto a los DI, se requiere
que para preservar su novedad que no se explote previo a la presentacion de
la solicitud o de existir una divulgacion previa del mismo, debe presentarse la
solicitud dentro de los plazos previstos, para evitar la pérdida de la novedad.
Circunstancias muy distintas operan en materia de marcas puesto gue el uso
anterior es una fuente de derechos y no se requiere ni es requisito funda-
mental para presentar la solicitud.

Una similitud existente, entre el registro del DI, como el registro de
la marca, es que ambos confieren derechos exclusivos, el primero para su
explotacion, el segundo para su uso. Lo que se pretende con el derecho
exclusivo del DI es excluir a terceros de producir, importar, ofrecer, poner
en circulacion los productos, mientras que con el registro de la marca es
impedir que terceros utilicen sin autorizacion correspondiente una marca
igual o similar en grado de confusion. La proteccion de los DI esta ligada
al producto, es inherente al mismo, en materia de marca es para 10s mis-
mos o similares productos o servicios, con 1o que en este aspecto, le da
una proteccion mas amplia. De acuerdo con la figura de “Proteccion Acu-
mulada” conferida a el arte aplicado, el ambito de proteccion orientado a
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las obras entre las que podrian encontrarse las artesanales, se le confiere
con apoyo en los principios del Derecho de Autor, sobre una obra que
consta en un soporte material, por una parte esta al autor de una obra fi-
jada contra su fijacion, divulgacion, representacion publica, reproduccion,
publicacidn o comunicacion sin autorizacion. El ambito de proteccion de
los DI, es proteger el producto en si, otorga un derecho exclusivo para fa-
bricar, vender, usar y explotar una forma igual o similar. La proteccion que
la marca confiere es el proteger al titular, contra el riesgo de confusion en
cuanto a la procedencia del producto. Confiere un derecho exclusivo al
uso en el comercio de una forma igual o similar para productos o servicios
iguales o similares.

VIIl. Reformas en materia de disefos industriales del 13/03/2018

1. Presuncion de inventor y disefiador

En la Reforma se presume inventor y disefiador? a la persona o
personas fisicas que se sefalan en la solicitud de patente o de registro.
Tienen derecho a ser mencionados con tal caracter en la publicacion de
la solicitud y en su caso en el titulo correspondiente, siendo este un de-
recho irrenunciable, razon por la cual no se permitira el omitir la mencion
del mismo.

Si bien, esta mencidn pareceria de caracter formal, tiene implicacio-
nes juridicas. La legislacion anterior solamente hacia referencia al inventor,
no distingufa entre inventor y disefiador, ademas de ser su derecho el que
pudiera 0 no mencionarse su nombre en el titulo correspondiente siendo
obligatorio mencionarlo en la solicitud gue se presentaba.

De un analisis en conjunto de estas disposiciones vy distinguir entre
inventor y disefador, junto con los conceptos contemplados en la Reforma
sobre el concepto “Creacion Independiente y Grado Significativo”, puede
construir un movimiento estructural del sistema mexicano como ha sucedido
con la directiva de la Unidn Europea de aproximar la figura de los DI al ambito
de los signos distintivos cuyo andlisis de registrabilidad es menos severo a
diferencia de lo que sucede en materia de patentes.

Entre las justificaciones para constituir como un derecho irrenuncia-
ble el que el inventor o disefiador no puedan impedir que su nombre aparez-

29. Articulo 13. (RLPI/DI).- Se presume inventor o disefiador a la persona o personas fisicas que se sefialen como tales
en la solicitud de patente o de registro. El inventor o disefiador tiene el derecho a ser mencionado con tal caracter
en la publicacién de la solicitud y, en su caso, en el titulo correspondiente.
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caenlasolicitud y en el titulo, se cita el articulo 27 de la Declaracion Universal
de los Derechos Humanos que reza:

“Toda persona tiene derecho a la proteccion de 10s intereses morales y mate-

riales que le correspondan por hacer la producciones cientificas, literarias o

artisticas de que sea autora. Los Derechos Humanos son universales, inalie-

nables, imprescriptibles, indivisibles e irrenunciables, y por tanto no pueden
renunciar a ellos aun cuando sea por propia voluntad”.

Es asi, que se considero este derecho de ser mencionado en la publi-
cacion de la solicitud y en el titulo correspondiente como un derecho huma-
no por lo tanto irrenunciable, a diferencia de lo que disponia la ley anterior
en el sentido de que era facultad del inventor, (no se hacia una diferenciacion
entre inventor o disefiador) impedir o rechazar a que su nombre apareciera
mencionado en el titulo correspondiente.

2. Creacion independiente y grado significativo

El Articulo 32 bis de las (RLPI), establece lo que se debe entender
por “Creacion Independiente y Grado Significativo”®, con el fin de aclarar, el
concepto de “Novedad” previsto en la Ley, respecto a los DI. Al respecto el
precepto establece lo siguiente:

Articulo 32bis- Para efectos del presente capitulo se entendera por.

. “Creacion independiente”, cuando ninguin otro disefno industrial idéntico haya
sido hecho publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de regis-
tro 0 antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se consideran idénticos los
DI cuyas caracteristicas difieran solo en detalles irrelevantes, y

Il. "Grado significativo”, la impresion general que el disefno industrial produce en
un experto en la materia y que difiera de la impresion general producida por
cualquier otro disefio industrial, que se haya hecho publico antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de registro 0 antes de la fecha de prioridad
reconocida, considerando el grado de libertad del disefiador para la creacion
del disefio industrial.

30. Articulo 32 BIS (RLPI/DI). Para efectos del presente Capitulo se entenderéa por:

Creacion independiente, cuando ningun otro disefio industrial idéntico haya sido hecho publico antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se conside-
rarén idénticos los disefios industriales cuyas caracteristicas difieran sélo en detalles irrelevantes, y

Grado significativo, la impresion general que el disefio industrial produce en un experto en la materia y que
difiera de la impresion general producida por cualquier otro disefio industrial, que se haya hecho publico
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida,
considerando el grado de libertad del disefador para la creacion del disefio industrial.
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En el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canada (Art.
1713), se prevé la Proteccion de DI Nuevos u Originales y que fueran de crea-
cion independiente®”, asi mismo el precepto prevé que no se considerarian
nuevos u originales a menos que difieran en grado significativo de disefios
conocidos 0 de combinaciones de caracteristicas similares a otros disefios.
Hace exclusion expresa a aquellos disefos que obedezcan esencialmente a
consideraciones funcionales o técnicas.

En el mismo sentido en 1os ADPIC (Art. 25 (1)* se prevé que seran pro-
tegibles los modelos industriales que sean nuevos u originales, establecien-
do como exclusion el que no seran considerados nuevos u originales, sino
difieren en forma significativa de dibujos 0 modelos conocidos o de com-
binacion de caracteristicas de dibujos 0 modelos conocidos. La proteccion
no se extendera a los modelos dictados esencialmente por consideraciones
técnicas o funcionales.

Sobre las consideraciones técnicas o funcionales gue constituyen un
impedimento para conferirle proteccion a los DI, es pertinente revisar la reso-
lucion emitida por la Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propie-

31.

32.

Articulo 1713 NAFTA — Disefios Industriales

1

3)

Cada una de las partes otorgaréa proteccion a los Disefios Industriales nuevos u originales que sean de crea-
cion independiente. Cualquier parte podréa disponer de:
a. Los disefios no se consideren nuevos u originales sino difieren en grado significativo de disefios cono-
cidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de disefos.
b.  Dicha proteccion NO se extienda a disefios que obedezcan esencialmente a consideraciones funciona-
les o técnicas.
Cada una de las partes garantizara que los requisitos para obtener la proteccion de disefios textiles respecto
a costo, examen o publicacion no menoscaben injustificadamente la oportunidad de una persona para soli-
citar y obtener esa proteccion.
Esto se cumple legislando sobre disenos industriales o derechos de autor.
Cada parte otorgara al titular de un derecho de disefio industrial impedir su explotacion.

Excepciones limitadas a la proteccion de los disefios industriales a condicién de que no interfieran de manera
injustificable con la explotacion normal de los disefios industriales ni afecten a los intereses legitimos del titular.
ADPIC Seccion 4: Dibujos y modelos industriales

Articulo 25

Condiciones para la proteccion

1.

Los Miembros estableceran la proteccion de los dibujos y modelos industriales creados independientemente
que sean nuevos u originales. Los Miembros podran establecer que los dibujos y modelos no son nuevos
u originales si no difieren en medida significativa de dibujos 0 modelos conocidos o de combinaciones de
caracteristicas de dibujos 0 modelos conocidos. Los Miembros podran establecer que esa proteccion no
se extendera a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.
Cada Miembro se asegurara de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la proteccion
de los dibujos 0 modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicacién-no
dificulten injustificablemente las posibilidades de busqueda y obtencién de esa proteccion. Los Miembros
tendran libertad para cumplir esta obligacién mediante la legislacion sobre dibujos 0 modelos industriales o
mediante la legislacion sobre el derecho de autor.
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dad Intelectual (AIPPI) en septiembre de 2016 en el congreso de Milan®. Se
estudio la definicion y requisitos para la proteccion de disefios, y se adentr6
particularmente en la cuestion de la funcionalidad. La resolucion sefiala que
la proteccion de disefios parciales (por ejemplo, una parte o parte de un pro-
ducto quedo fuera del alcance de la resolucion).

En la misma, de conformidad con el Articulo V del Convenio de la
Union de Paris para la Proteccion de Propiedad Industrial, los disefios in-
dustriales deben ser protegidos en todos 10s paises de Uniony por su parte
el Articulo 25, ya citado de ADPIC, exige que los paises miembros ofrezcan
proteccion a los disefios que sean consecuencia de una creacion indepen-
diente y sean nuevos u originales. La misma resolucion precisa que el al-
cance de proteccion del disefioy la cuestion de la funcionalidad en relacion
a la delimitacion de la proteccion, son temas importantes y actuales sobre
los que existe una considerable incertidumbre. En el punto sexto de 10S
antecedentes se precisa que para 0s efectos de la misma, 10s términos
“funcional” y “funcion” se refieren a la “funcion técnica” y no a “funcion es-
tética” que en determinadas jurisdicciones tienen su origen en el derecho
de marcas.

En este Resolucion AIPPI resuelve y destaca en los puntos 4, 5,6y 7,
lo siguiente:

4) No se deberia otorgar proteccion como Disefio Registrado a la Apa-
riencia de un Producto dictada exclusivamente por las caracteristi-
cas funcionales o los atributos funcionales del Producto (“Funcion
Técnica). Se deberfa otorgar proteccion como Disefo Registrado a la
Apariencia de un Producto aunque una parte de esa Apariencia esté
dictada exclusivamente por la Funcion Técnica del Producto.

5) Elandlisis relativo a si la Apariencia de un Producto debiera ser consi-
derada como dictada exclusivamente por su Funcion Técnica, deberia
comprender, por lo menos, uno de los siguientes criterios:

(i) Sino existe una Apariencia alternativa del Producto que pueda
obtener esencialmente la misma Funcion Técnica, o

(i) Silanecesidad de obtener la Funcion Técnica del Producto
fue el Unico factor relevante para alcanzar la apariencia del
Producto.

33. Resolucion: Requisitos para la Proteccién de los Disefios Industriales, Asociacion Internacional para la Proteccion
de la Propiedad Intelectual (AIPPI), Congreso Milan 2016, la Resolucion se refiere a la definicion y los requisitos
para la proteccion de los disefios centrandose en particular en la cuestion de la funcionalidad. La proteccion de
disefios parciales, (por ejemplo una parte o partes de un producto), quedé fuera del alcance de la Resolucion.
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6) El Disefio Registrado deberia proteger la Apariencia de un producto,
pero no deberia proteger separada o independientemente las partes
visuales que constituyen dicha Apariencia.

7) En la valoracion del alcance de proteccion de un Disefio Registrado,
no deberia quedar excluida de consideracion ninguna parte visible de
la Apariencia del Producto, incluso si la apariencia de dicha parte esta
dictada exclusivamente por las caracteristicas o 10s atributos funcio-
nales de la misma; pero en la valoracion, a dicha parte se le podria
otorgar un peso menor. Mientras que las caracteristicas o atributos
funcionales de la citada parte no deberian ser protegidas, todos 10s
aspectos visibles de esa parte, incluyendo el tamanfo, la posicion vy
Su relacion espacial con respecto a la Apariencia del Producto, debn
ser tenidos en cuenta para determinar el alcance de proteccion del
Disefio Registrado.

Retomando el tema especifico de lo que en el Articulo 32Bis de las
Reformas se entiende por “Creacion Independiente y Grado Significativo, pre-
vista en las fracciones | y Il respetivamente de dicho precepto, en cuanto al
primer concepto “Creacion Independiente”, se incluye en el parrafo la expre-
sion “Detalles Irrelevantes” mientras que en la Fraccion I, que se refiere a la
definicion de “Grado significativo” mantiene la expresion “Experto en la Mate-
ria”. En la parte final del mismo parrafo introduce la expresion “considerando
el grado de libertad del disenador”.

Las expresiones “detalles irrelevantes” y “grado de libertad del dise-
fiador”, constituyen una innovacion en lo que se refiere a las reformas en es-
tudio, pero parece ser se adoptan del texto de la Directiva 98/71/CE del Par-
lamento Europea y del Consejo del 13 de octubre 1998, sobre la proteccion
juridica de los dibujos y modelos®* asi como del Reglamento No. CE/6/2002
del Consejo del 12 de diciembre del 2001%.

En el Articulo IV de la Directiva® se establece 1o que se considera
como Novedad en materia de dibujos 0 modelos y precisa que seran nuevos,
cuando no se haya puesto a disposicion del plblico ningun otro idéntico an-
tes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica

34. DIRECTIVA 98/71/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo

35. REGLAMENTO (CE) N° 6/2002 DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2001 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

36. Articulo IV - Novedad - Se consideraré que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposicion
del publico ninglin otro idéntico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica
prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considerara que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus
caracteristicas difieran tan solo en detalles irrelevantes.
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prioridad, antes de la fecha de prioridad. Se considera que los dibujos y mo-
delos son idénticos, cuando sus caracteristicas difieran tan solo en “detalles
irrelevantes”, concepto incorporado en lo que se refiere a la Fraccion | del
Articulo 32 Bis, al definir lo que para ese capitulo se entendera por “Creacion
Independiente”.

El Articulo V de la misma Directiva® define lo que se entiende por
“Caréacter Singular” y sefiala gue un dibujo 0 modelo pose caracter singular,
cuando la impresion general que produzca en un usuario informado difiera
de la impresion general producida en dicho usuario o cualquier otro dibujo o
modelo que haya sido puesto a disposicion del publico antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o si se reivindica prioridad, antes de
la fecha de prioridad.

Al usuario informado del producto se le considera con un alto nivel
de atencion, pero no necesariamente es un “experto en la materia” como lo
sefiala la Fraccion Il del Articulo 32 Bis de la LPI, al definir el “grado significa-
tivo" y sefialar la impresion general que el disefio industrial produce en un
“Experto en la Materia”. Para poder determinar el caracter singular, debe de
tomarse en cuenta, el grado de libertad del disefiador al momento de desa-
rrollar el disefo.

Si el grado de libertad del disefiador es limitado, como resultado
(ejemplo, restricciones técnicas) o incluso aquellas diferencias que puedan
ser suficientes para que haya una impresion diferente al usuario informado,
deben ser tomadas en cuenta.

La utilizacion por parte de la Reforma en la (LPI), de la expresion “Ex-
perto en la Materia”, mientras que en la Directiva, en la cual se aprecia se
basaron estas reformas, se utiliza la expresion “Usuario Informado”, puede
tener consecuencias mas alla de la semantica, puesto que, por “experto en
la materia”, si bien no existen precedentes ni administrativos ni judiciales en
el ambito nacional, esta expresion esta referida al analisis en materia de pa-
tentes para determinar la patentabilidad del invento y en su caso una posible
infraccion, mientras que la expresion utilizada por parte de la Directiva, referi-

37. ArticuloV - Caracter singular —

1.

Se considerara que un dibujo 0 modelo posee caracter singular cuando la impresion general que produzca
en un usuario informado difiera de la impresion general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo
0 modelo que haya sido puesto a disposicion del publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Al determinar si un dibujo 0 modelo posee 0 no caracter singular, se tendra en cuenta el grado de libertad
del autor a la hora de desarrollar el dibujo o modelo.
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da a “Usuario Informado”, tiene una connotacion diferente como puede apre-
ciarse en el Caso Grupo Promer Mon Graphic vs OHIM T-9/07 (18.03.2010), en
la que se analiza las expresiones “Usuario informado”, asi como “Libertad del
Disefador”, expresion ésta Ultima que también se incluye en la Fraccion Il del
Articulo 32 Bis, en lo que se refiere a la definicion de “Grado Significativo”.
Precisa el texto del caso que toma en consideracion el grado de libertad del
disefiador para la creacion del disefio industrial®.

En el caso citado, se discute lo que se debe entender por “Usuario
Informado”, al revisar sobre la novedad respecto a 1o que se conoce como
Tazos, (Pogs en inglés), consistente en el nombre de figuras en general circu-
lares de una pulgada de didmetro con dibujos de caricaturas, 10s cuales com-
panias de snacksy luego de golosinas, incluyeron en sus envases durante 10s
anos 1990. PepsiCo Snacks, principal difusora de los tazos entre los consumi-
dores infantiles de Latinoamérica e Inglaterra, enfrentd este problema, en el
que la OHIM considero6 que el “usuario informado” puede ser “un nifio aproxi-
madamente de 5 a 10 anos o un Gerente de Marketing de una Compafiia que
elabora productos y los promueve a través “POGS” “RAPPERS” 0 “TAZOS", sin
gue necesariamente pudiera interpretarse esto, como 10 preve la Legislacion
Mexicana, en considerarlo como un “Experto en la Materia”.

En el caso se sefiala y toma en consideracion la libertad de la que dis-
puso el disefiador responsable para el disefio de un producto de estas carac-
teristicas, y si estaba severamente restringida 0 no su libertad, tomando en
cuenta el tipo de producto. Se considera que la libertad del disenador estaba,
en este caso, severamente restringida porgue tuvo que incorporar ciertas ca-
racteristicas de su disefio, considerando el producto en cuestion (10s Tazos).

En el Caso Shezen Taiden Industrial Co.Ltd vs. OHIM T-153/08
(22.06.2010)¥, se precisa lo que se entiende por “Usuario Informado”, al
discutir sobre la “Novedad de Microfonos para Salas de Conferencias”. El
Tribunal sostuvo que el “Usuario Informado”, puede ser cualquier persona
que regularmente atiende conferencias o juntas de trabajo en que varios de
los participantes tienen una unidad de conferencias con un microfono en la
mesa frente a ellos.

38. Caso Grupo Promer Mon Graphic vs OHIM T-9/07 (18.03.2010) Para una revision mas completo del caso ver “Trade-
mark Design, and More — AIPPI at the EUIPO". Seminario Coorganizado por AIPPI'y la Oficina de la Union Europea
de Propiedad Intelectual, en el mes de abril del 2018, en Alicante, Espafia.

39. Caso Shezen Taiden Industrial Co.Ltd vs. OHIM T-153/08 (22.06.2010) Para una revision mas completo del caso ver
“Trademark Design, and More — AIPPI at the EUIPQ". Seminario Coorganizado y la Oficina de la Unidn Europea de
Propiedad Intelectual, en el mes de abril del 2018, en Alicante Espana.
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Conforme a la LPI, en el caso en cuestion un “Experto en la Materia”,
podria entenderse a un ingeniero en audicion, en electronica o en aparatos
eléctricos. Sibien no hay un criterio definido en la legislacion nacional, sobre
lo que se debe entender por “Experto en la Materia”, se ha sostenido que
puede ser una persona con conocimientos medios, en €l area técnica en
cuestion, sin embargo, no hay precedentes que asi lo determinen.

3. Vigencia y renovacion de disefios industriales (DI)

La vigencia de los DI, hasta antes de la presente reforma, era de 15
afos contados a partir de la fecha de presentacion, transcurridos 1os cuales
el DI pasa al dominio publico, y caduca de pleno derecho. El régimen del Dise-
fo Industrial, se asemejaba en alguna medida a la figura del “Design Patent”,
de la legislacion norteamericana, cuya vigencia sigue siendo de 14 afios y
posteriormente pasa al dominio publico, sin embargo, en esta reforma se
aproxima mas a las disposiciones de la Union Europea, particularmente de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, puesto que se modifica la
vigencia de los disefos industriales, conforme a 10s previsto por Articulo 36
(RLPI/DI)* y que coincide con el plazo de proteccion previsto en el Articulo
10 de la Directiva®!, en el que se establece que el plazo de proteccion sera
durante uno o varios periodos de 5 afios, a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud. En este mismo precepto se prevé, que el titular del derecho
pueda hacer que se renueve el plazo de proteccion por uno o varios periodos
de 5 afnos hasta un maximo de 25 afios a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud.

Con las reformas actuales 10s DI son renovables segln el Articulo 36
Bis™ en el que se prevé, que la renovacion del registro debera ser solicitada
por el titular, dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento de su vigencia.
Sin embargo, se prevé que se dara tramite a aquellas solicitudes de renova-

40. Articulo 36 (RLPI/DI)LPI. El registro de los disefios industriales tendra una vigencia de cinco afos, a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de la misma duracion hasta un maximo
de veinticinco afios, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

41. Articulo 10 - Directiva 98/71/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo - Plazo de proteccion Tras su registro, todo
dibujo 0 modelo que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 2° del articulo 3° quedara protegido por
un derecho sobre un dibujo 0 modelo durante uno o varios periodos de cinco afos a partir de la fecha de presen-
tacion de la solicitud. El titular del derecho podra hacer que se renueve el plazo de proteccion por uno o varios
periodos de cinco afios hasta un méaximo de veinticinco afios a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

42. Articulo 36 BIS.- (RLPI/DI) La renovacion del registro de un disefio industrial debera solicitarse por el titular den-
tro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dara trémite a aquellas
solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la fraccion Il del articulo 80 de
esta Ley.
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cion que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la
Fraccion Il del Articulo 80% de la Ley, es decir que se presenten dentro de
los 6 meses posteriores al cumplimiento de la vigencia del plazo correspon-
diente. De no solicitar la renovacion ya sea dentro de l0s 6 meses previos a
su vencimiento o dentro de 10s 6 meses posteriores vy pagar 10s derechos
de la tarifa, el DI caducara y los derechos que ampara caeran en el dominio
publico.

Cabe mencionar, que al igual que en la Directiva de la Union Europea,
en que se prevé la renovacion de los Disefios Industriales, no se establece
COMO requisito para que ésta proceda, el que el Disefo Industrial esté en
explotacion o uso como sucede en materia de marcas, sino simplemente es
necesario solicitar la renovacion correspondiente.

4. DI solicitados y otorgados antes de la entrada en vigor

de la RLPI/DI del 13/03/2018

Respecto de los DI solicitados y otorgados antes de la entrada en vi-
gor de las Reformas que se analizan, en los Articulos 3ro y 4to* Transitorio, se
establece que conservaran su vigencia hasta su vencimiento y continuaran
enterando el pago por concepto de quinguenios o anualidades segln corres-
ponda, tal como 1o establece el Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa
por 10s servicios que presta el IMPI.

Los Registros de los Disefios Industriales podran renovarse por dos
periodos sucesivos de cinco afos, sin que su vigencia pueda exceder un
maximo de veinticinco anos, contados a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud de registro. Estos preceptos precisan que la primera solicitud de
renovacion debera presentarse dentro de los seis meses previos al término
de la vigencia original de 15 afios, tal como lo prevén los Articulos 36 y 36 Bis
del decreto correspondiente.

43. Articulo 80-II (RLPI/DI) Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio publico

44.

en los siguientes supuestos: Il.-Por no cubrir el pago de la Tarifa previsto para mantener vigente sus derechos,
0 dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes.

ARTICULO TERCERO Y CUARTO TRANSITORIO (RLPI/DI)

Tercero.- Los registros de disefios industriales otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente De-
creto, conservaran la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuarén enterando el pago por concepto
de quinquenios o anualidades, seglin corresponda, en los términos que establece el Acuerdo por el que se da
a conocer la Tarifa por 10s servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Cuarto.- Los registros de disefios industriales, a los que hace referencia el articulo anterior, podrén renovarse
hasta por dos periodos sucesivos de cinco afios, sin que su vigencia pueda exceder un maximo de veinticinco
anos, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro.
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5. Caducidad por falta de renovacion de los disefios

industriales

El registro de DI, caduca por cumplimiento de vigencia (un plazo de 25
afos) o por no haber solicitado oportunamente la renovacion de los efectos
del registro, dentro de los seis meses antes 0 seis meses posteriores al cum-
plimiento de su vigencia.

La falta de renovacion®, traerd como consecuencia la caducidad del
DI, la cual opera de pleno derecho, razdn por la cual no se requiere de una De-
claracion Administrativa por parte del IMPI. Es decir, caducaran de pleno dere-
cho aquellos DI en que no se solicité oportunamente la renovacion del registro
correspondiente y/0 se paguen las tarifas que para ese efecto rige el IMPI.

6. Tramitacion y otorgamiento del registro de los DI

De acuerdo con la Reforma®, el tramite del otorgamiento del registro,
se sujeta a las reglas contenidas en el “Capitulo 1I” de la LPI, que se refiere a
las Reglas sobre el otorgamiento de patentes, asi como al Capitulo V, referido
a latramitacion de las mismas, tal y como lo prevé el Articulo 37 anterior. En la
Reforma se sefiala que no resultan aplicables las disposiciones relacionadas
con la vigencia de las patentes que son de 20 afios improrrogables contados
a partir de la fecha de presentacion (Articulo 23), como tampoco el contenido
de o que puede contener una solicitud de patente (Articulo 45), referida a las
reivindicaciones. Tampoco resultan aplicables, lo referente a la publicacion
de la solicitud de patente en tramite, previsto en el Articulo 52, ni tampoco
la recepcion de informacion sobre solicitudes o 1o que podria interpretarse
como el Sistema de Oposicion en materia de patentes (Articulo 52Bis).

7. Publicacion en la gaceta de la solicitud de registro

de disefo industrial

Sin perjuicio de lo sefialado en el apartado anterior, se prevé en la
Ley* que la publicacion de la solicitud de registro y disefio industrial, se lleva-

45. Articulo 80- IV (RLPI/DI) Las Patentes por registros caducan y los Derechos que amparan, caen en el dominio
publico en los siguientes supuestos: IV-Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, tratandose del
registro de un disefio industrial.

La caducidad a la que se refieren las fracciones |, Il y IV del presente articulo, no requerira de declaracion ad-
ministrativa por parte del Instituto.

46. Articulo 37 (RLPI/DI)- La tramitacion y otorgamiento del registro de los disefos industriales se llevaré a cabo, en
lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capitulos Il'y V del presente Titulo, a excepcion
de los articulos 23, 45, 52 y 52 BIS.

47. Articulo 37 BIS (RLPI/DI) La publicacion de la solicitud de registro de disefio industrial en tramite tendra lugar
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rd a cabo 1o mas pronto posible después de que haya aprobado el examen de
forma, sin que pueda solicitarse su publicacion anticipada. A este respecto,
debemos referirnos a la figura de la publicacion en materia de solicitudes
de patentes contemplada en el Articulo 52 de la Ley, en la que prevé que la
publicacion de la solicitud de patente en tramite, tendra lugar 10 méas pronto
posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contados a partir de
la fecha de presentacion, o en su caso, de la prioridad reconocida. A peticion
del solicitante, la solicitud seré publicada antes del vencimiento del plazo
sefalado.

Sin embargo, respecto a la publicacion de la solicitud de los DI, la
reforma expresamente establece que “no” puede llevarse a cabo la “pu-
blicacion anticipada” lo que limita el alcance vy los efectos juridicos de la
misma. La publicacion tal y como esta contenida en el Articulo 52 de la
Ley, en relacion con las patentes, debe remitirse a 10s efectos previstos
en el Articulo 24 de la misma Ley, respecto a la explotacion del producto
0 proceso, sin consentimiento del titular, cuando la solicitud de patente
se encuentra en tramite. Una vez que ésta haya sido otorgada, el titular
estard en posibilidad de demandar los dafios y perjuicios a terceros que
antes del otorgamiento hubieren estado explotando sin su consentimiento,
el producto o0 proceso motivo de la patente, cuando dicha explotacion se
haya realizado después de la fecha en que surte efecto la publicacion de la
solicitud en la gaceta.

Contrariamente a lo previsto en materia de patentes, en que el so-
licitante puede pretender o solicitar al IMPI que la publicacion se realice de
manera anticipada para impedir 0 prevenir la explotacion presuntamente in-
debida, no resulte asi en lo que se refiere a los DI. Tampoco Se prevé la po-
sibilidad, que terceros puedan proporcionar informacion al IMPI que pudiera
cuestionar el otorgamiento de una solicitud de disefio industrial que carece
de novedad, lo cual no parece justificable.

8. Principio de la unidad de la invencion

De acuerdo con la LPI (Articulo 43) la solicitud de patente o en este
caso de DI debe referirse a una sola invencion o en este caso a un solo di-
sefio 0 a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre si que
conformen un Unico concepto inventivo.

lo mas pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su publi-
cacion anticipada.
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Conforme el Articulo 44 de las Reformas®, sino se cumple con lo se-
fialado anteriormente, el IMPI lo comunicara por escrito al solicitante para
qué en un plazo de dos meses, el solicitante la divida en varias solicitudes
conservando como fecha de cada una, la de la solicitud inicial y en su caso
la de prioridad reconocida. Si, vencido el plazo la solicitante no realiza la divi-
sion se tendra por abandonada la solicitud.

9. Solicitudes en tramite y aplicacion de las disposiciones

transitorias de la (RLPI/DI)

En los articulos transitorios® se prevé que los interesados de las soli-
citudes de los disefios en tramite podran optar por la aplicacion de las dispo-
siciones contenidas en estas reformas y para ello deberan solicitarlo por es-
crito al Instituto dentro de los 30 dias habiles siguientes a Su entrada en vigor.

El Instituto podra requerir una sola vez al solicitante la reposicion de
documentacion, complementacion de informacion faltante, aclaracion o sub-
sanacion de omisiones, que Sea necesaria para continuar el tramite de la
solicitud original del disefio conforme a las reformas correspondientes.

Como se indico lineas arriba estas reformas entran en vigor a 10s 30
dias siguientes a su publicacion, es decir entraron en vigor el 27 de abril del
2018.

Consideraciones finales

Las dos Reformas a la LPI del 13/03/2018 y 18/05/2018 constituyen
una transformacion del Sistema de Propiedad Industrial en nuestro pafs,
como resultado de las negociaciones que México ha llevado a cabo en el
ambito multilateral, particularmente en relacion con los Tratados de Libre
Comercio. Se ha buscado homologar las disposiciones a 10s estandares in-
ternacionales, con el fin de robustecer el sistema. Prueba de ello son las
Reformas en materia de Disefios Industriales, motivo de este estudio que
€Omo Se exploro tienen una estrecha aproximacion con las disposiciones de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, en relacion con 10s Dibu-
jos y Modelos Industriales. Con este nuevo régimen se pretende fomentar

48. Articulo 44 (RLPI/DI)- Si la solicitud no cumple con lo establecido en el articulo anterior, el Instituto lo comuni-

49.

cara por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conser-
vando como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el
plazo el solicitante no ha realizado la division, se tendra por abandonada la solicitud.

Primero Transitorio (RLPI/DI).- El presente Decreto entrara en vigor a los treinta dias habiles siguientes a su
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.
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la creatividad en el mercado interno y por la otra impulsar la proteccion de
Disefos Industriales de distintos paises, con la posible adhesion de México
al Sistema de la Haya.

Bajo este esquema, es importante desarrollar 10s mecanismos inter-
nos para el incremento de solicitudes no solo de disefios industriales sino
también de patentes en nuestro pais y por otra parte, superar la subutiliza-
cion de los Tratados Internacionales, en materia de registro, por parte de las
empresas locales y lograr el acceso a mercados en las diferentes regiones
del mundo, lo cual no ha sido sencillo alcanzar y con ello capitalizar la protec-
cion de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional.

Con el fin de asimilar los nuevos conceptos introducidos en las re-

"o

formas en materia de disefios industriales, “Disefiador”, “Creacion Indepen-
diente”, “Grado Significativo”, “Usuario Informado”, “Libertad del Disefiador”,
“Detalles Irrelevantes”, etc., serd necesario por parte del jurista interpretar
estos términos y abrevar la experiencia de los Tribunales, particularmente
Europeos sobre su aplicacion e interpretacion, de lar forma que coadyuve a
dar certeza juridica y confiabilidad en esta nueva etapa del Sistema Juridico

Mexicano de la Propiedad Industrial.

ASIPI
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Resumen

El objetivo del presente articulo es determinar el alcance de la pro-
teccion juridica de los videojuegos en los paises de la region ameri-
cana. Para ello se analizaran 10s siguientes temas: a) el régimen de
proteccion de los videojuegos, incluyendo su naturaleza juridica, el
tipo de obra, los elementos protegidos por propiedad intelectual, y los
autores y titulares; b) los derechos subyacentes en los videojuegos,
incluidos los derechos morales y patrimoniales, 10s sistemas remu-
nerativos de compensacion para creadores, los derechos a favor del
usuario, las limitaciones y la gestion colectiva; ¢) la cesion de dere-
chos y/o licencias en los videojuegos, incluidas las presunciones, los
regimenes de cesiones aplicables y las licencias para la organizacion
de torneos y competencias por terceros; d) la proteccion adyacente
alos videojuegos, que abarcan el derecho de imagen, el derecho a la
intimidad y la proteccion de datos personales; e) otros temas vincula-
dos a los videojuegos, donde se establecen regulaciones adicionales,
y jurisprudencia relevante sobre videojuegos y propiedad intelectual.
Palabras clave: Videojuegos, régimen de proteccion de derechos
intelectuales, regimenes de cesion de derechos.

Abstract

The objective of this article is to determine the scope of the legal pro-
tection of videogames in the countries of the American region. To this
end, the following topics will be analyzed: a) the protection regime for
videogames, which includes its legal nature, type of work, elements
protected by intellectual property, authors and owners; b) the under-
lying rights in videogames, including moral rights, patrimonial rights,
compensation systems for creators, rights in favor of the user, limita-
tions and collective management; ¢) the assignment of rights and /
or licenses in videogames, such as presumptions, applicable transfer
regimes, licenses for the organization of tournaments and competi-
tions by third parties; d) the adjacent protection for videogames, in-
cluding right of publicity, right of privacy and protection of personal
data; e) other issues related to videogames, establishing additional
regulations, and relevant jurisprudence on videogames and intellec-
tual property.
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Keywords: Videogames, intellectual property protection regime, as-
signment regimes.

Introduccién

Desde el Comité de Derecho del Entretenimiento de la Asociacion In-
teramericana de la Propiedad Intelectual (ASIP)) se envio un cuestionario
con veintiséis preguntas referidas a la proteccion de los videojuegos a repre-
sentantes de todos los paises integrantes del continente americano (tanto
a miembros de ASIPI como a otros que no lo son), cuyos resultados y con-
clusiones transcribimos a continuacion. El estudio abarca cuestiones que se
refieren al régimen de proteccion, derechos, cesion de derechos/licencias,
proteccion adyacente y otros temas relacionados a 1os videojuegos. Nuestro
cuestionario fue respondido por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Uni-
dos, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perd,
Puerto Rico, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela. Agradecemos es-
pecialmente al miembro de nuestro comité Pablo Solines Moreno, de Ecua-
dor, por la elaboracion del cuestionario guia, asi como a los colaboradores
citados al término del trabajo, a quienes damos las gracias por el esfuerzo y
tiempo empleados.

I. Régimen de proteccion

La primera cuestion tratada en el cuestionario fue si existia en la le-
gislacion de cada pais una regulacion especial de proteccion sobre los video-
juegos en el ambito de los derechos de autor a partir de su reconocimien-
to como un tipo de obra especifica. Todos los paises respondieron gue no
existe una regulacion del videojuego como un tipo de obra especifica que
Se encuentre enumerada en sus respectivas legislaciones. Por el contrario,
muchos de ellos consideran que 10s videojuegos estan comprendidos dentro
de la definicion de obras protegidas por el derecho de autor, siempre y cuan-

. Durante todo el 2017 el Comité trabajé muy de cerca con los videojuegos. Ademas del cuestionario guia, se orga-
nizé6 a mediados del 2017 el webinar titulado “Aspectos legales de la industria de los videojuegos, su proteccion
via derechos de propiedad intelectual, eplayers y casuistica”. Otra actividad desarrollada fue la participacién en el
panel “De Atari Pac-Man a Pokémon Go y més allé: La industria de los videojuegos”, en el seminario de ASIPI 2017
en Puerto Rico, titulado “La Propiedad Intelectual en la Industria del Entretenimiento”. También fue publicado el
articulo "Proteccion Juridica de los videojuegos en el Paraguay”. En afos anteriores, el Comité trabajo en el tema
“Incentivos a la industria cinematografica en las Américas”, y actualmente se esta trabajando en forma conjunta
con los comités de Antipirateria y Derecho de Autor de ASIPI en el tema: “Pirateria streaming del audiovisual en
las Américas”.
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do retinan las debidas caracteristicas de originalidad y sean susceptibles de
ser divulgados o reproducidos. Otra caracteristica en comun es que la enu-
meracion de obras protegidas en las diferentes legislaciones es meramente
enunciativa y no taxativa.

La segunda cuestion tratada fue si 10s videojuegos son protegidos
como software, como obra audiovisual, como obra multimedia 0 como al-
guna otra categoria. Aqui es donde surgen mayores dudas y diferentes solu-
ciones. La mayoria de los paises consideran los videojuegos como software?,
otros consideran que estos comparten caracteristicas tanto del software
como de la obra audiovisual®, algunos los entienden como obra multimedia®,
un pais los considera una obra compilada® y, finalmente, otros entienden que
cualquiera de las opciones anteriores es valida¢, dependiendo de los elemen-
tos del videojuego que se desee proteger.

Entendemos que la asimilacion de los videojuegos con el software se
debe principalmente a que estos se registran ante las respectivas oficinas de
derecho de autor utilizando los formularios correspondientes a este tipo de
obra. También incide que en los casos penales de pirateria los videojuegos
son catalogados como programas de ordenador.

Respecto de la equiparacion que se hace del videojuego de manera
conjunta con el software y con la obra audiovisual, no hay dudas en cuanto
a que el software se relaciona con los aspectos técnicos de programacion,
mientras que la obra audiovisual se refiere al contenido artistico-literario de
la obra, incluyendo el guion, los personajes, la musica, la animacion y demas
elementos que componen la obra audiovisual.

Algunos paises consideran 1os videojuegos como obra multimedia.
En estos casos, la clasificacion se dio a partir de una propuesta mas doctri-
naria que legal, ya que no existe en las legislaciones de derecho de autor de
estos paises un reconocimiento expreso de la obra multimedia como tipo de
obra autdnomo. Lo que Se reconoce en estas legislaciones es la proteccion
por separado de cada uno de los elementos individuales gue componen una
obra multimedia.

Bolivia, Canadé, Chile, Costa Rica, Cuba, Haiti, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perty Uruguay.

Brasil, Colombia, Honduras y Republica Dominicana. En Brasil el software se protege como “derecho de autor”,
aunque de forma sui generis, regulada por legislacion autbnoma.

Argentina y Estados Unidos.

Canada. La Ley de derecho de autor de este pais define como obra compilada a la resultante de la seleccién o
disposicion de obras literarias, dramaticas, musicales o artisticas o de partes de estas.

Ecuador, El Salvador, Panama y Venezuela.
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En otro caso los videojuegos se consideran como obras compiladas
0 colecciones de obras. Entendemos que estos seran protegibles siempre
gue dichas colecciones sean originales debido a la seleccion, coordinacion o
disposicion de su contenido.

Finalmente, otros consideran que 10s videojuegos entrarian en cual-
quiera de las categorias anteriores, es decir, como software, obra audiovisual,
obra multimedia, obra compilada e incluso como obra literaria autdbnoma por
la descripcion del programa, del disefio, de imagenes en movimiento, etc.

En tercer lugar, se planted la cuestion de si los videojuegos estan
protegidos como obras en colaboracion o colectivas. Se entiende, de mane-
ra casi general, gue los videojuegos pueden ser considerados tanto como
obras en colaboracion como colectivas, segun la forma en que el video-
juego fue creado y la relacion contractual subyacente. En general, Si se
equiparan los videojuegos con el software y/o0 con la obra audiovisual, lo
comun es presumir que estamos en presencia de una obra colectiva. Lo
anterior en vista de que las contribuciones de cada autor que participa en
la creacion de un videojuego se fundirian en su totalidad de tal modo que
seria imposible otorgar a cada uno el derecho de autor en forma individual.
En estos casos 10 que corresponde es que sea el productor quien ejerza 10s
derechos sobre la obra.

En aquellos casos en 1os que se consideran los videojuegos como
obra en colaboracion, los coautores son conjuntamente los titulares origina-
rios de los derechos morales y patrimoniales de la misma, por o que deben
gjercer sus derechos — de ser posible — de comun acuerdo. Esto Ultimo se
ajustaria mas a los casos de videojuegos no muy complejos en los que la in-
tervencion de los autores esta limitada en nimero y los roles se encuentran
bien definidos en el sentido de que se pueda identificar el aporte técnico y/o
artistico de cada uno. También se planted la posibilidad de que el videojuego
haya sido producto de una sola persona, en cuyo caso estariamos ante una
obra individual.

En cuarto lugar, se preguntd qué elementos de los videojuegos son
protegidos por la propiedad intelectual (elementos literarios, graficos, sono-
ros, software, personajes, prestaciones, marcas, patentes, secreto comercial,
etc.). Por lo que se ha visto anteriormente, quedo claro que no existe una
proteccion integral que considere al videojuego como “un todo”. Entonces, la
mayoria de 10s paises respondieron que como obra audiovisual o similar que-
darfan protegidos los elementos literarios, graficos, sonoros y 10s personajes
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en su colectividad de conjuntos graficos, sin que esto impida pensar en una
proteccion autbnoma e independiente para cada aspecto original”. Aspectos
funcionales como el aspecto técnico de programacion quedarian protegidos
por software. En algunas legislaciones el titulo de una obra, cuando sea origi-
nal, quedara también protegido como parte de ella.

Como marcas comerciales es posible proteger el nombre del video-
juego, los logos asociados y demas elementos que sean o suficientemente
distintivos para identificar productos o servicios, ademas del nombre v la
figura de ciertos personajes®. En algunos casos se menciond la posibilidad de
proteger como marca tridimensional determinados periféricos (por ejemplo,
las consolas de videojuegos, 10s controles y otros mandos, etc.). Esto Ultimo
también se considero valido para la proteccion via disefio industrial, ya que
el aspecto estético asociado a los diversos periféricos de la consola de vi-
deojuegos hace que Sea otra opcion aceptable. En otros paises se considero
también que seria posible proteger elementos de disefo de la interfaz de
usuario bajo esta misma figura.

En cuanto a las patentes, no es posible obtener una sobre un video-
juego per se. Casi todas las legislaciones contienen una exclusion expresa en
lo que se refiere al patentamiento del software o de cuestiones vinculadas
a materia de juego, sefialando gue 10s mismos no son considerados inven-
ciones. Sin embargo, para invenciones tales como una consola de videojue-
g0s, Un aparato que capta y reproduce 10s movimientos fisicos en el ambito
digital, un casco de realidad virtual, entre otros, las legislaciones en ciertos
€asos permitirian obtener una patente para estas invenciones. En Estados
Unidos es posible obtener una patente de utilidad para invenciones técnicas
utilizadas en motores de software (incluidas en el propio software de juego,
también invenciones relacionadas con la arquitectura subyacente, por ejem-
plo, distribucion de redes en juegos, compatibilidad con mdltiples jugadores,
estructuras de seguridad, etc.). También en este pais es posible la obtencion
de una patente de disefio para la muestra de la interfaz grafica del usuario e
fconos asociados.

Este serfa el caso de una obra literaria para el argumento vy los dialogos; una obra musical para la banda sonora
y demés canciones del juego; un dibujo u obra artistica para los modelos de los personajes, bocetos, escenarios
y demas gréficos, entre otros.

México reconoce ademas una proteccion sui generis para l0s personajes, que se conoce como una reserva de
derechos y que permite obtener un derecho al uso exclusivo sobre las caracteristicas fisicas y psicologicas del
personaje. Por ejemplo, un personaje puede protegerse por medio de tal mecanismo y continuar tutelado incluso
cuando el videojuego entre en el dominio pablico.
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Para el caso de los secretos comerciales, la proteccion incluiria las
listas de clientes, estrategias de monetizacion y — mas recientemente —a l0s
datos proveidos por los betatesters, que son 1os programadores encargados
de buscar fallas o diversos tipos de errores en los videojuegos que aun se
encuentran en fase de prueba con la finalidad que los desarrolladores pos-
teriormente lo mejoren. En otros casos, también puede incluirse el codigo
fuente del videojuego y cualquier informacion o analisis recopilados de los
usuarios del mismo.

La siguiente cuestion tiene gue ver con el reconocimiento de autoria
y de la titularidad originaria de los derechos sobre los videojuegos. Aqui hay
que tener en cuenta que en casi todas las legislaciones — con excepcion de
los Estados Unidos y Canadé - el derecho de autor solamente reconoce la
calidad de autor a la persona fisica que realiza la creacion intelectual, siendo
el autor el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, tanto en
el orden moral como en el patrimonial.

Si-hablamos de los videojuegos como obra individual 0 como obra en
colaboracion, no hay dudas de que los autores son al mismo tiempo los titu-
lares originarios. Si estamos en presencia de una obra colectiva la situacion
es diferente, ya que Si bien 10s autores siempre seran las personas fisicas que
contribuyeron con sus diversos aportes a crear la obra, estos aportes se han
fusionado en un conjunto que ya no hace posible individualizar las diversas
contribuciones o identificar a l0s respectivos creadores, por 10 que existe una
presuncion legal de transferencia de la titularidad originaria de los autores al
productor como titular derivado.

El productor, sea persona fisica o juridica, asume la responsabilidad y
divulga la obra con su propio nombre, gjerciendo los derechos patrimoniales
y ciertos derechos morales, salvo estipulacion en contrario. Esto se da sobre
todo con el software y especialmente en las obras creadas en cumplimiento
de una relacion laboral 0 en ejecucion de un contrato por encargo’.

En los Estados Unidos y Canada, el autor puede ser cualquier persona
que contribuya con la autoria original del videojuego o el empleador u otra

9. Elart. 14 de la ley 1328/98 de Derecho de Autor y Conexos del Paraguay establece que la titularidad de los dere-
chos de obras creadas en cumplimiento de una relacion laboral o0 en ejecucion de un contrato por encargo que
puedan ser transferidos se regira por lo pactado entre las partes. A falta de estipulacion contractual expresa, se
presumira que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o al comitente, segin los
casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creacion. Esto implica igualmente
que el empleador o el comitente, seglin corresponda, cuenta con la autorizacion para divulgar la obra y ejercer
los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotacion de la misma.
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persona para la cual se haya preparado el trabajo, en el caso de las obras he-
chas por encargo, como se explica a continuacion. Por 1o tanto, las empresas
pueden calificar como autores cuando existe un vinculo contractual de obra
0 SErvicio por encargo o se esté en presencia de una relacion laboral. Esto
lleva a la conclusion de que la mayoria de los empleados nunca seran consi-
derados autores, porque cuando se los contrata para crear una determinada
obra, la autoria siempre recaera en el empleador, seglin la Seccion 201 (b) de
la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos.

Dado que los productores y editores generalmente asumen el riesgo
comercial de un proyecto de videojuego, ellos son, por lo tanto, 10s principales
interesados en la cadena de valor. En consecuencia, estos editores y produc-
tores suelen ser los titulares de los derechos de propiedad intelectual de 10s
videojuegos, aungue en Ultima instancia dependera de los acuerdos contrac-
tuales entre ellos y 10s autores o0 entidades que realmente desarrollan el juego.

Il. Derechos en los videojuegos

La segunda parte del cuestionario se refirid al reconocimiento y ges-
tion de los diversos derechos de los autores y de 10s titulares de derechos
conexos vinculados a los videojuegos. En primer lugar, se pregunto si se re-
conocen derechos morales a favor de 10s autores de los videojuegos v, en
caso afirmativo, cuales serfan. Si bien no existe regulacion especifica para
los videojuegos, en general las legislaciones sobre derechos de autor en las
Américas reconocen a los autores los siguientes derechos morales: derecho
de divulgacion, derecho de paternidad, derecho de integridad y derecho de
retiro de la obra del comercio.

En casi todas las legislaciones de la region los derechos morales son
perpetuos, inalienables, inembargables, irrenunciables e imprescriptibles. En
paises como Canada, si bien los derechos morales no pueden cederse, el
autor o el artista intérprete 0 ejecutante puede renunciar a ellos en todo o
en parte, pero tal renuncia a los derechos morales debe ser explicita. En los
Estados Unidos, los derechos morales se limitan a obras de artes visuales
(como pintura o escultura) que, como se define en la Seccidn 101 de la Ley
de derechos de autor, no incluyen “peliculas u otras obras audiovisuales” 0
cualquier obra realizada en calidad de contratado. Esto implica que los con-
tribuyentes de los videojuegos no calificaran como autores de acuerdo con
los términos de la ley y, por lo tanto, no tendran derechos morales sobre su
contribucion al trabajo.
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También se planted la cuestion acerca de cuales son 10s derechos
patrimoniales reconocidos al titular originario de un videojuego. Al igual que
la cuestion anterior, a pesar de no existir regulacion especifica de los video-
juegos en las leyes de derecho de autor, en la mayorfa de las legislaciones
Se reconocen a los autores -y, por ende, titulares originarios — los siguientes
derechos patrimoniales: derecho de reproduccion, derecho de comunicacion
publica, derecho de distribucion publica, derecho de importacion, derecho
de traduccion, adaptacion, arreglo, transformacion y cualquier otra forma de
utilizacion de la obra que no esté contemplada expresamente en 1a ley.

A continuacion, se preguntd si se han previsto sistemas remunera-
tivos equitativos para compensar a los creadores 0 autores de videojuegos
y cudles son. Aqui hay que distinguir, en primer lugar, entre los paises que
sf contemplan dichos mecanismos en sus legislaciones y aquellos gue no.
Muchos de los paises cuya legislacion aplica estos mecanismos de sistemas
remuneratorios respondieron que, en la practica, €50s mecanismos no son
aplicables, dado que no existe una regulacion especifica para los videojue-
g0s. Sin embargo, entendemos que no seria necesaria una mencion expresa
dado que la remuneracion compensatoria esta prevista para ciertos tipos de
obras vy los videojuegos, como se ha visto, pueden ser asimilados a algunas
de estas categorias.

En general, la remuneracion compensatoria se reconoce para obras
publicadas en forma gréfica, por medio de videogramas o en fonogramas,
0 en cualquier clase de grabacion sonora o audiovisual. Por ejemplo, en
Uruguay existe un derecho de remuneracion compensatoria para la musica
contenida en las obras audiovisuales, pero no para los videojuegos, a dife-
rencia de Brasil que si reconoce este derecho para los autores de las obras
musicales incluidas en un videojuego. En el caso de Paraguay, el derecho de
remuneracion compensatoria esta contemplado para las obras musicales
y audiovisuales'™, no asi para el software, que esta expresamente excluido.
En consecuencia, aqui si tendria efectos practicos la distincion que se haga
de los videojuegos en su asimilacion como obra audiovisual, software u
otro tipo.

Creemos que esta exclusion expresa del software de la remuneracion
compensatoria se debe a la presuncion que generalmente establecen las

10. Hay toda una discusion actualmente sobre si debe reconocerse o no el sistema de remuneracion compensato-
ria a los autores de obras audiovisuales, ya que la ley paraguaya establece que, salvo pacto en contrario, debe
presumirse que los autores de este tipo de obras han cedido los derechos patrimoniales en forma exclusiva al
productor.
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normativas en el sentido de que, salvo pacto en contrario, 10s autores del
programa de ordenador han cedido al productor, en forma ilimitada y exclu-
siva, los derechos patrimoniales reconocidos en la ley. En el mismo sentido,
los Estados Unidos no garantizan el derecho del empleado a una compen-
sacion por sus contribuciones a trabajos realizados dentro del ambito de su
empleo. Si no hay mencion especifica en contrario, las obras creadas por un
empleado como parte de sus deberes laborales generalmente son propiedad
del empleador.

Otra cuestion tiene que ver con el eventual reconocimiento en la le-
gislacion de algun tipo de derecho de autor a favor del usuario o “jugador”
por las “contribuciones” que pueda realizar a un videojuego (como la crea-
cion y desarrollo de nuevos elementos como personajes, niveles, “mundos”
y 0tros componentes creativos). Casi todos 10s paises respondieron gue no,
sencillamente porgue sus respectivas legislaciones no se refieren a este
tema en forma expresa. Sin embargo, es posible que los contenidos creados
por 10s jugadores sean objeto de proteccion por derecho de autor siempre
y cuando relinan los requisitos para ser considerados una obra derivada”.
Pero esto dependera mucho de lo que establezca el contrato de licencia de
usoy a menudo los jugadores de videojuegos renuncian a la mayoria o todos
los derechos que tienen sobre su contenido en el juego cuando aceptan 10s
términos de servicio o el acuerdo de licencia de usuario final para jugar un
videojuego™.

Asi, en principio se podria reconocer algln tipo de derecho de autor
al jugador por sus contribuciones, siempre y cuando la originalidad radique
en la adaptacion o transformacion de la obra preexistente v la licencia de uso
del videojuego lo autorice expresamente. De no ser asi, como con toda obra
derivada, se requerira de una autorizacion del autor de la obra primigenia.

En lo que se refiere a los derechos conexos, se pregunto silas legisla-

1.

12.

En México si una modificacion u otra creacion de un usuario pudiera llegar a considerarse como una obra deriva-
da, el usuario no podria explotarla (ej. cobrar a otros jugadores por usarla) sin el consentimiento del titular de los
derechos patrimoniales sobre el videojuego.

Por ejemplo, los términos de servicio del videojuego League of Legends otorgan a la empresa Riot “un derecho
y una licencia mundiales, perpetuos, irrevocables, sublicenciables, transferibles, asignables, no exclusivos vy li-
bres de regalias para usar, reproducir, distribuir, adaptar, modificar , traducir, crear obras derivadas de, realizar
publicamente, mostrar publicamente, realizar digitalmente, hacer, haber realizado, vender, ofrecer para la venta
e importar su contenido, incluidos todos los derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, pa-
tentes, derechos industriales y todos los demas derechos intelectuales y derechos de propiedad relacionados
con los mismos, en cualquier medio ahora conocido o desarrollado en el futuro, para cualquier fin comercial o de
cualquier otro tipo, incluido entregar su contenido a terceros sin ninguna compensacion para usted”.
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ciones han reconocido algun tipo de derecho a favor del usuario o “jugador”
asimilable al del artista, intérprete 0 ejecutante por la “interaccion” que tiene
en el videojuego (piensese por ejemplo en la comunicacion publica a través
de plataformas digitales de un extracto de un “baile” de un usuario o jugador
gjecutado a través de un videojuego, o 1os mejores goles en partidos de ft-
bol de videojuegos, realizados por jugadores).

Si bien esta es una de las cuestiones de la materia mas debatidas en
los Ultimos tiempos a nivel mundial, casi todos los paises de la region ame-
ricana consideraron inicialmente que esto tampoco es posible simplemente
por no existir previsiones al respecto. Otros pocos consideraron que esto
serfa factible, sobre todo en los paises cuyas legislaciones establecen una
definicion amplia de artista, intérprete o ejecutante, que incluye al artista de
variedades y de circo. Por |0 tanto, eventualmente se podria reconocer al ju-
gador o usuario algun tipo de derecho conexo sobre su manera determinada
de jugar en un videojuego.

Mas adelante en el cuestionario se incluy6 una pregunta sobre qué
limitaciones 0 excepciones aplicables a 10s videojuegos estan previstas en
cada legislacion. En el caso de los paises que siguen el sistema del derecho
continental europeo del droit d‘auteur, las excepciones a las obras estan
expresamente establecidas en las respectivas legislaciones y generalmente
se relacionan con el uso privado y sin animo de lucro, con 1os fines didac-
ticos o de ensefanza, el uso en bibliotecas publicas, en cuestiones ad-
ministrativas o judiciales, en actos oficiales y citas, entre otros, siempre y
cuando se respete la regla de los tres pasos de Berna: que las excepciones
deben ser limitadas, que no deben atentar contra la explotacion normal de
la obra y que no deben causar un perjuicio injustificado a los intereses del
autor. Mientras que los paises del common law adoptan el principio del fair
use o0 uso honrado para fines tales como criticas, comentarios, informes de
noticias, ensefianza (incluidas copias multiples para uso en el aula), becas
0 investigacion.

Aqui nuevamente cobra importancia practica la distincion que ha-
gamos sobre la naturaleza juridica de los videojuegos porque, Si los consi-
deramos un software, la Unica excepcion disponible en casi todas las legis-
laciones serfa que el usuario puede hacer un respaldo solamente cuando
Sea necesario para usar el juego (una copia en memoria RAM, por ejemplo)
0 para sustituir una copia legitimamente adquirida por pérdida o destruccion
y nada mas; los demés usos serfan violatorios. En cambio, si consideramos
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que los videojuegos son una obra audiovisual, las excepciones serfan mucho
mas amplias.

En lo que respecta a Canadd, la ley de derechos de autor contempla
entre las diversas excepciones la de contenido no comercial generado por el
usuario (Non-Commercial User-Generated Content™). Si bien esta excepcion
aun no ha sido estudiada por los tribunales, ella podria ser aplicable en el
contexto del contenido generado por el usuario en relacion con 10s video-
juegos, desde nuevos contenidos descargables creados por el usuario hasta
reproductores que transmiten 10s juegos en linea o la creacion de “Let’s Play”
videos.

Por (ltimo, se preguntd en el cuestionario si existe alguna sociedad
de gestion colectiva que gestione los derechos de los autores y titulares de
videojuegos y, en caso afirmativo, qué derechos son gestionados. En ninguno
de los paises existe una sociedad de gestion colectiva debidamente consti-
tuida y autorizada que se dedique especificamente a la gestion de derechos
sobre videojuegos. Si bien en los Estados Unidos se encuentra la Entertain-
ment Software Association (ESA) — asociacion dedicada a atender las necesi-
dades comerciales y de asuntos publicos de la industria de los videojuegos a
nivel local e internacional — esta no constituye propiamente una sociedad de
gestion colectiva en cuanto a la gestion de los derechos patrimoniales que
realizan estas asociaciones en representacion de sus asociados.

1lll. Cesion de derechos. Licencias
En el siguiente capitulo se realiza un analisis de la regulacion de las
cesiones de derechos o licencias aplicables a 10s videojuegos. Las primeras
dos cuestiones tratadas tienen que ver con la prevision en la legislacion de
cada pais de alguin régimen de presuncion de cesion de derechos de explo-

13. La Copyright Act, RSC 1985, ¢ C-42, s 29.21 incluye una excepcion para el contenido no comercial generado por
el usuario que dice: “No es una infraccion de los derechos de autor que un individuo utilice un trabajo existente
u otro objeto o copia de uno, que haya sido publicado o puesto a disposicion del publico, en la creacion de un
nuevo trabajo u otra materia en que el derecho de autor subsiste y para el individuo o, con la autorizacion del
individuo, un miembro de su hogar, utilizar el nuevo trabajo u otro tema o autorizar a un intermediario a difundirlo,
si (a) el uso de, o la autorizacion para diseminar el nuevo trabajo u otro objeto se realiza Unicamente con fines no
comerciales; (b) se menciona la fuente y, si figura en la fuente, el nombre del autor, artista intérprete o ejecutante,
creador o0 emisor, del trabajo existente u otro tema o copia del mismo, si es razonable en estas circunstancias ha-
cerlo; (c) el individuo tenia motivos razonables para creer que el trabajo existente u otro tema o copia del mismo,
segln sea el caso, no estaba infringiendo los derechos de autor; y (d) el uso de, o la autorizacion para diseminar, el
nuevo trabajo u otro objeto no tiene un efecto adverso sustancial, financiero o de otro tipo, sobre la explotacion o
explotacion potencial de la obra existente u otra materia — 0 una copia de la misma — 0 en un mercado existente
0 potencial para ella, incluyendo que la obra nueva u otra materia no es un sustituto de la existente”.
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tacion a favor del productor de videojuegos y de un régimen de cesion o de
licencias para los videojuegos. Como quedo bien patente desde el inicio del
trabajo, al no estar regulados los videojuegos como un tipo especial de obra,
partimos de la base de que ninguna legislacion prevé expresamente un régi-
men de cesion de derechos o licencias aplicables a estos. Por lo anterior, €l
analisis se centrara en la proteccion que se puede extender a los videojuegos
a partir de las disposiciones sobre las obras en general y, en particular, frente
a aquellos tipos de obra a los cuales son asimilables, como el software, 1a
obra audiovisual y la obra multimedia, entre otros.

Si nos remitimos a las cuestiones de la primera parte del trabajo
(régimen de proteccion), veremos que las soluciones varian si estamos en
presencia de una obra individual, colectiva, en colaboracion o bien de una
obra creada en cumplimiento de una relacion laboral u obra por encargo. Por
Su parte, en las respectivas legislaciones se prevén disposiciones generales
para la transmision de los derechos patrimoniales y la explotacion de las
obras por terceros (licencias), que se complementan con el régimen general
de cesiones y con los contratos establecidos en las normativas de fondo (en
particular, el contrato de obra).

La mayoria de las legislaciones requieren que toda cesion de dere-
chos de autor, ya sea en general 0 sujeta a limitaciones, debe hacerse por
escrito y debe estar firmada por el propietario del derecho sobre el cual se
realiza la cesion o concesion. Por su parte, y al igual que con todas las obras
protegidas bajo el derecho de autor, no es obligatorio el registro de los con-
Venios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan,
graven 0 extingan derechos patrimoniales, 0 por los que se autoricen modi-
ficaciones a la obra. No obstante, el registro se admitira como principio de
prueba cierta de los hechos y actos que alli consten, salvo prueba en contra-
rio. Toda inscripcion deja a salvo los derechos de terceros.

Frente al software, en general las legislaciones establecen que se pre-
sume, salvo pacto en contrario, que los autores del programa de ordenador
han cedido al productor, de forma ilimitada y exclusiva, los derechos patri-
moniales reconocidos en la ley. En algunas legislaciones, la presuncion tam-
bién implica la autorizacion para decidir sobre la divulgacion del programa y
ejercer 10s derechos morales sobre la obra. Asi mismo, y nuevamente salvo
estipulacion en contrario, los autores no pueden oponerse a que el productor
realice 0 autorice la realizacion de modificaciones o versiones sucesivas del
programa, ni de programas derivados del mismo.
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Para la obra audiovisual las legislaciones también reconocen de ma-
nera generalizada una presuncion, salvo pacto en contrario, de que los auto-
res de la misma han cedido sus derechos patrimoniales en forma exclusiva
al productor. Este queda ademas investido de la titularidad del derecho a
modificarla o alterarla, asi como autorizado para decidir acerca de su divulga-
cién. Lo que suele variar en cada legislacion es la presuncion de coautoria™,
ya que en la mayoria de los casos el productor no es considerado como
coautor, pero en otras se presume que es uno de los principales coautores™.
Recordemos que en los Estados Unidos, aparte del “work made for hire” de-
finido por la ley' creado por un empleado dentro de su esfera de empleo,
una transferencia de derechos (en lugar de una licencia) Unicamente puede
ocurrir a través de un acuerdo firmado por escrito. Como bien se habia men-
cionado al inicio de este trabajo, la proteccion de las obras multimedia se
hace a través de la proteccion por separado de los elementos individuales
gue conforman este tipo de obras. Lo mismo ocurriria con 10 videojuegos.

La Ultima cuestion de este apartado es si existe en cada pais un régi-
men de licencias para la organizacion de torneos, competencias, circuitos de
pago, ligas profesionales, concursos 0 campeonatos abiertos de videojuegos
por parte de terceros. Todos 10s paises respondieron esta pregunta de forma
negativa, ya que generalmente esto se encuentra regulado contractualmente
por los titulares de los videojuegos de acuerdo con los términos y condicio-
nes de uso de las licencias de usuario final — las Licencias de Competencia
de la Comunidad -y en 10s casos en que nada se menciona, el control esta
a cargo de los propios participantes. Esto sin embargo podria cambiar en
los proximos afios, ya que hay un fuerte movimiento a nivel mundial que
busca que se otorgue a los eSports (deportes electronicos) la categoria de

14.

Por ejemplo, el art. 29 de la ley de derecho de autor de Uruguay establece: “Cuando se trate de una obra audio-
visual se presumen coautores, salvo prueba en contrario: el director o realizador, el autor del argumento, el autor
de la adaptacion, el autor del guion y didlogos, el compositor si lo hubiere, y el dibujante en caso de disefios
animados”.

15. La Ley argentina de Derecho de Autor de 1933, en el capitulo de obras en colaboracién establece que “salvo con-

16.

venios especiales, los colaboradores de una obra cinematogréfica tienen iguales derechos, considerandose tales
al autor del argumento y al productor de la pelicula”.

En este sentido, una obra por encargo es: “una obra preparada por un empleado dentro del alcance de su em-
pleo (independientemente de si existe un acuerdo por escrito relacionado con la obra por encargo); o una obra
especialmente ordenada o encargada perteneciente a una de nueve clases: (1) una contribucién a una obra
colectiva, (2) una parte de una pelicula u otra obra audiovisual, (3) una traduccion, (4) un suplemento trabajo, (5)
una compilacién, (6) un texto de instruccion, (7) una prueba, (8) material de respuesta para una prueba, o (9) un
atlas, siempre que las partes acuerden expresamente en un acuerdo por escrito que la obra a ser considerada
es una obra por encargo”.
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deporte olimpico v, por ende, que la organizacion de competencias o ligas
profesionales pasen a estar regulados oficialmente por el Comité Olimpico
Internacional (COI).

IV. Proteccion adyacente de los videojuegos

En esta seccion trataremos cuestiones que, si bien no recaen pro-
piamente sobre la regulacion juridica de los videojuegos, estan intima-
mente vinculadas con estos, como la regulacion del derecho de imagen,
el reconocimiento del derecho a la intimidad y la proteccion de datos
personales.

En primer lugar, se busca determinar si existe en las legislaciones es-
tudiadas el derecho de imagen y como esta regulado. Desde la doctrina se
reconoce la proteccion de este derecho, que se subdivide en dos: por un
lado, esta la proteccion del derecho a la imagen privada de las personas, la
honra y la intimidad personal y familar, que se conoce como privacy rigths.
Por otro lado, se encuentra la proteccion del derecho de imagen de las perso-
nas respecto de su explotacion comercial, conocido como publicity rigths. El
primero de estos derechos es reconocido en casi todos los paises y se refiere
alos derechos inherentes a la personalidad humana consagrados en 10s tex-
tos constitucionales, en 10s codigos civiles y en otras normativas especiales.
El segundo de ellos, el derecho a la explotacion de la imagen comercial, esta
regulado en algunos paises y en otros no. Los paises que 1o regulan se sub-
dividen en tres: aquellos que lo contemplan expresamente’, aquellos cuyas
legislaciones se refieren en general a la proteccion del derecho de imagen'®,

17. En los Estados Unidos, los right of publicity estan sujetos a las leyes estatales y las leyes varian de un estado a
otro. Asi, tenemos el estatuto del right of publicity del Estado de California, Cal. Civ. Code § 3344, que protege el
nombre de una persona (nombre, voz, firma, fotografia y semejanza). El estatuto prohibe el “conocimiento” del
uso del nombre o0 imagen de una persona, entre otras, en productos, mercancias o bienes, o con fines de publi-
cidad o venta, o solicitando compras de productos, mercancias, bienes o servicios, sin el consentimiento previo
de la persona. Por su parte, en Puerto Rico, la Ley NUm. 139-2011, conocida como Ley del Derecho a la Imagen,
protege los derechos de las personas a que no se haga un uso indebido de su imagen, en particular con fines
comerciales. Esta Ley define “imagen” como la proyeccion o representacion de la figura humana por medio de
cualquier procedimiento o técnica de reproduccion.

18. Argentina, Ecuador y Panama. Por ejemplo, el art. 53 del Codigo Civil y Comercial de Argentina expresa: “Derecho
a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es
necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: a) que la persona participe en actos publicos; b)
que exista un interés cientifico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para
evitar un dafo innecesario; ¢) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de
interés general. En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado
por el causante en una disposicion de Gltima voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado,
resuelve el juez. Pasados veinte afios desde la muerte, la reproduccion no ofensiva es libre”.
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y aquellos que lo tienen establecido en su legislacion de derecho de autor
como proteccion del retrato o busto comercial de una persona™.

Otros paises incluyen como forma de tutela adicional al derecho de
imagen lo establecido en casi todas las legislaciones marcarias de la region
respecto a la prohibicion de registrar como marcas 10s nombres, sobrenom-
bres, seuddnimos o fotografias que puedan relacionarse con personas sin su
consentimiento — 0 el de sus herederos, en caso de que hayan fallecido - o
cualquier signo que pueda afectar el derecho de la personalidad de un terce-
ro, salvo con su consentimiento. En los Estados Unidos se puede demandar
como infraccion a la ley de marcas de ese pais cuando se usa el nombre o
la imagen de una persona separada del personaje del videojuego, incluso si
el nombre, imagen o la apariencia de la persona es utilizada de una manera
en que el right of publicty no es reconocido, siempre y cuando los usos no
autorizados de la identidad de una persona se realicen con el fin de crear un
falso apoyo (false endorsement)?°.

Finalmente, en aquellos paises donde no esta regulada la explotacion
de la imagen comercial de las personas, existen pronunciamientos judicia-
les a través de los cuales se ha protegido el injusto aprovechamiento de la
imagen de una persona mediante competencia desleal o bien recurriendo
a los principios generales del derecho, en especial en el caso de paises del
common law?.

La siguiente cuestion, muy relacionada con las anteriores, se refiere
a qué garantias y acciones otorga la legislacion de cada pafs para hacer
valer los derechos de imagen. En el caso del right of privacy, en general 10s
paises contemplan una accion de amparo constitucional y una accion civil
para impedir y prohibir el uso de la imagen propia, asi como una accion de
indemnizacion para reclamar dafios y perjuicios. Para el right of publicity
también se contemplan las acciones civiles de cese de la reproduccion no
autorizada de la imagen y de reparacion de los eventuales dafios y perjui-
cios. Algunas legislaciones que regulan el tema desde el derecho de autor

19. Argentina, Brasil, Panama, Paraguay, Peru, México y Uruguay.
20. Sin embargo, si el uso esté dentro del juego, se aplica una prueba de equilibrio de la Primera Enmienda. En ge-

21.

neral, el uso de una marca comercial de terceros dentro de un juego constituye una infraccion si (i) la marca se
utiliza de una manera que no tiene relevancia artistica para el trabajo subyacente, o (i) incluso si existe alguna
relevancia artistica, el uso es explicitamente engafioso en cuanto a la fuente o el contenido del trabajo (en lugar
de simplemente causar confusion).

Colombia, Canada y Estados Unidos. En los paises del norte, algunas legislaciones se refieren a la proteccion via
competencia desleal, asi como también a teorfas legales del common law como la misappropriation of persona-
lity, false endorsement, invasion of privacy, entre otras.
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prevén ademas una via administrativa que puede resultar en fuertes multas
para el infractor.

A continuacion, se plantean cuestiones sobre la existencia en las le-
gislaciones del reconocimiento del derecho a la intimidad y la proteccion de
datos personales. Como ya se menciond en el punto anterior, estas cues-
tiones se vinculan directamente al right of privacy y, como habiamos visto,
su proteccion esta dada fundamentalmente en los textos constitucionales,
asi como en los codigos civiles de algunos pafses v, en particular, en las
normativas que regulan el tratamiento de datos personales. En los Estados
Unidos, encontramos normativas especiales como la Ley de Proteccion de
Privacidad en Linea para Nifios (COPPA) (15 USC §§ 6501-6506) que €S una
ley federal que rige la recopilacion de informacion de nifios menores de
13 anos. Esta ley también detalla los requisitos de la politica de privacidad
respecto a cuando y como solicitar el consentimiento de los padres antes
de permitir que se acceda o recopile informacion de los menores. ES muy
comun encontrar referencias a esta normativa en 10s videojuegos destina-
dos a los nifios.

La siguiente cuestion a resolver es qué garantias y acciones otorga
la legislacion de cada pais para hacer valer los derechos a la intimidad y
proteccion de datos personales. En este punto la mayoria coincidio en que
existe la garantia constitucional del habeas data —a nivel judicial- con el fin
de acceder a la informacion, conocer el uso que se haga de los datos per-
sonales y eventualmente, si estos fuesen errdneos o afectasen derechos,
solicitar la actualizacion, rectificacion o destruccion de los mismos. Adicio-
nalmente se contemplan otras acciones — a nivel administrativo — ante la
autoridad nacional correspondiente que se traducen en la imposicion de
sanciones administrativas como multas, clausuras o la cancelacion del ar-
chivo, registro 0 base de datos. También estan disponibles para el afectado
las acciones civiles como la cesacion de los actos ilicitos, la reparacion de
los dafios y perjuicios ocasionados? y también la posibilidad de solicitar
medidas cautelares, llegado el caso. Finalmente, no se deben olvidar las
acciones penales para 10s casos en que se produzca una violacion del do-
micilio, la lesion de la intimidad de la persona, la lesion del derecho a la

22. En los Estados Unidos, debido a la cantidad de personas afectadas y al costo de una demanda privada, son
frecuentes 10os juicios colectivos presentados en nombre de un gran grupo de personas. Segun las circunstan-
cias, un regulador federal o estatal también puede investigar violaciones de privacidad y leyes de proteccion
de datos.
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comunicacion y a la imagen y la violacion del secreto de comunicacion,
entre otros hechos punibles.

V. Otros temas relacionados con los videojuegos

Aquf se veran las cuestiones no contempladas en las preguntas ante-
riores del cuestionario sobre regulacion adicional aplicable a 10s videojuegos
que se considere relevante mencionar y la posible existencia de jurispruden-
Cia sobre videojuegos y propiedad intelectual.

Sobre la primera cuestion, los paises contemplan normativas relacio-
nadas con temas como: el funcionamiento de los establecimientos de video-
juegos?, incentivos a la industria del software?* y representaciones falsas o
enganosas y practicas de comercializacion engariosa en asociacion con la
promocion o venta de cualquier producto, como los videojuegos®. También
algunos establecen regulaciones para la venta de videojuegos violentos o
con contenido sexual explicito?. Adicionalmente, hemos podido comprobar
que en varios paises se encuentran circulando anteproyectos de ley para re-
gular los incentivos fiscales y premios a empresas nacionales desarrolladoras
de videojuegos.

Como en general 10s paises no cuentan con regulaciones adiciona-
les especificamente dirigidas a l0s videojuegos, es posible aplicar otras re-
gulaciones sobre derechos de autor para cada uno de los elementos que
conforman un videojuego. Asi, por ejemplo, algunos paises contemplan en
sus legislaciones regulaciones contra la elusion de medidas tecnolégicas de
proteccion, entendidas estas como aquellos mecanismos que se incorporan
a un dispositivo 0 medio para impedir la reproduccion, comunicacion publica
o distribucion sin autorizacion de obras o prestaciones sobre las cuales se

23.

24.

25.

26.

27.

En Colombia se cuenta con la ley N° 1544 de 2012 “Por la cual se dictan normas sobre la operacién y funciona-
miento de establecimientos que prestan el servicio de videojuegos y se dictan otras disposiciones”.

En Argentina se tiene la ley N° 26.692 del 2004 “Régimen de Promocion de la Industria del Software”. Las empre-
sas que apliquen al Registro de Productores de Software y Servicios Informéticos gozaran de estabilidad fiscal,
percibiran un bono de crédito fiscal aplicable a la cancelacion de impuestos nacionales y podran efectuar una
desgravacion sobre el Impuesto a las Ganancias.

En Canada, se cuenta con la normativa de False or Misleading Representations and Deceptive Marketing Practi-
ces, del 5 de noviembre 2015.

En Venezuela fue aprobada la ley de la Prohibicion de Video Juegos Bélicos y Juguetes Bélicos del 03 de diciembre
del 2009.

En los Estados Unidos, varios estados como California, Georgia, lllinois, Maryland, Michigan y Washington apro-
baron leyes que regulan la venta de videojuegos violentos o sexualmente explicitos. Ademas, las ciudades de
Indiana y Missouri han aprobado ordenanzas que regulan la venta de dichos videojuegos. A pesar de esto, 10s
tribunales han dictaminado que las computadoras y 0s videojuegos son palabras protegidas y los esfuerzos para
prohibir o limitar el acceso o la venta de tales juegos violan los derechos de la Primera Enmienda.
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tienen derechos de autor o conexos?. Frente a los videojuegos, es comun el
uso de modchips para modificar 0 desactivar las restricciones y limitaciones
impuestas por las empresas fabricantes de consolas de videojuegos.

Por Ultimo, mencionamos jurisprudencia relevante sobre videojuegos
y propiedad intelectual o videojuegos y derechos de imagen en el pais, region
0 comunidad. Fuera de los Estados Unidos y Canada no hemos identificado
jurisprudencia en la materia en los paises de la region americana. Entre 10S
€asos mas emblematicos en Estados Unidos citamos los siguientes: Brown
V. Entertainment Merchants Association, 564 U.S. 786 (2011)?%: Tetris Holding,
LLC v. Xio Interactive, Inc., 863 F. Supp. 2d 394 (D.N.J. 2012) (Copyright — game
cloning)®®; Kirby v. Sega of America, 144 Cal. App. 4th 47, 50 Cal. Rptr. 3d 607
(2006)*"; Keller v. Elec. Arts Inc. (In re NCAA Student-Athlete Name & Likeness
Licensing Litig), 724 F.3d 1268 (9th Cir. 2013)*2; Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activi-

28.

29.

Elinciso 3° del art. 184-a de la ley 3440/08, que modificod parcialmente el codigo penal paraguayo, castiga con pe-
nitenciaria de hasta tres afios o con multa al que “1. eludiera, modificara, alterara o transformara, sin autorizacion
las medidas técnicas de proteccion de las obras sefialadas en los incisos anteriores; o 2. Produjera, reprodujera,
obtuviera, almacenara, cediera a otro u ofreciera al publico dispositivos 0 medios especificamente destinados a
facilitar la elusion, supresion o neutralizacion no autorizada de las medidas técnicas de proteccion de las obras
sefialadas en los incisos anteriores”.

El Estado de California promulgé una ley que prohibia la venta o el alquiler de videojuegos violentos a menores de
edad y exigia que se etiquetara “18". Los representantes de las industrias de videojuegos y software impugnaron
la ley porque violaba los derechos de los editores y publicistas que surgen de la Primera Enmienda. Las decisiones
del tribunal de distrito y del tribunal de apelacién concluyeron que la ley viold la Primera Enmienda y ordend su
cumplimiento. El Tribunal Supremo de EE. UU. confirmo la decision. El Tribunal Supremo de EE. UU. sostuvo que
“los videojuegos califican para la proteccion de la Primera Enmienda. [...] Al igual que los libros protegidos, obras
de teatro y peliculas que los precedieron, los videojuegos comunican ideas — e incluso mensajes sociales — a
través de muchos dispositivos literarios familiares (como personajes, dialogos, tramas y musica) y mediante ca-
racteristicas distintivas del medio (tales como la interaccion del jugador con el mundo virtual). Eso es suficiente
para conferir proteccion a la Primera Enmienda”.

30. Tetris Holding demandd a Xio Interactive por infraccion de derechos de autor. Xio argumentd que no hubo infrac-

31.

cion de derechos de autor porgue “copid solo elementos no protegidos, en particular las reglas y la funcionalidad
del juego, y no sus elementos expresivos”. El Tribunal sostuvo que la version de Xio del juego infringia los dere-
chos de autor porque Xio copio elecciones estéticas que van mas alla de la idea del juego, copiando disefio de
piezas y colores, movimiento de piezas, dimensiones de campo de juego, tratamiento y exhibicion de ‘lineas de
basura"y ‘piezas fantasmas’ y que habfa una gran cantidad de alternativas de disefio disponibles para Xio.

Kirby demandd a Sega alegando que el personaje musical de Ulala se apropi6 de su apariencia y vestimenta, uso
de frases atrapantes y movimientos de baile caracteristicos, y que esto viol6 sus derechos de imagen comercial,
viol6 la ley de marcas al sugerir falsamente que ella patrocind el juego v viol6 otras leyes relacionadas a la com-
petencia desleal. El tribunal sostuvo que el personaje de Ulala, incluso si se basara en Kirby, era o suficientemente
diferente como para ser un trabajo transformador y que la Primera Enmienda proporcion6 a Sega una defensa
completa contra los reclamos de Kirby.

32. Con respecto a la pregunta de si un desarrollador de videojuegos tenia una defensa de la Primera Enmienda con-

tra los reclamos de derecho de imagen comercial de un ex futbolista universitario cuyo parecido se utilizd en un
videojuego, el tribunal sostuvo que bajo la prueba de “uso transformativo”, el uso de la imagen del jugador no ca-
lificaba para la proteccion de la Primera Enmienda como una cuestion de derecho, ya que se recre6 literalmente
al jugador en el mismo escenario en el que alcanzd notoriedad. La regulacion para los reclamos de “falso apoyo”
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sion Blizzard, Inc., 74 F. Supp. 3d 1134 (N.D. Cal. 2014)**: Manuel Noriega v. Ac-
tivision Blizzard Inc., BC 551747 (Sup. Court of California. 2014)%, entre otros.

Los tribunales canadienses atin no han considerado la apropiacion de
la personalidad en el contexto de los videojuegos. Sin embargo, los videojue-
gos han estado en discusion en dos casos importantes relacionados con el
derecho de autor. El primero de ellos, Entertainment Software Association v
SOCAN, 2012 SCC 34 (Supreme Court of Canada), fue una apelacion contra la
decision de la Junta de Derechos de Autor de Canada en la que se sostenia
que la descarga de un archivo a través de Internet constituia una comuni-
cacion publica. Como tal, la Sociedad de Compositores, Autores y Editores
de Musica de Canada (“SOCAN") tenia derecho a recaudar regalias en nom-
bre de sus miembros por trabajos musicales en videojuegos descargados a
través de Internet. La Entertainment Software Association apeld la decision
sobre la base de que la descarga de un videojuego deberia considerarse solo
como un caso de reproduccion de la obra y no como una reproduccion y co-
municacion publica. En una decision dividida de cinco a cuatro, la mayoria de
la Corte Suprema de Canada sostuvo que la aplicacion de una tarifa adicional
de "comunicacion” a la descarga de una copia permanente de un videojuego
serfa contraria al principio de neutralidad tecnologica, que requiere que la ley
de derecho de autor apligue por igual entre medios tradicionales y tecnolo-

de la ley de marcas no se aplicaba a los reclamos de derecho de imagen comercial. Las defensas de la ley estatal
de California destinadas a proteger el reporte de informacioén objetiva no se aplicaron porque el desarrollador del
juego no estaba publicando o informando datos objetivos.

33. En esta accion derivada de reclamos de infraccién de derechos de autor y marca registrada, el demandante Mil-

34.

Spec Monkey, Inc. ("MSM") argumento que el videojuego Call of Duty: Ghosts, creado y publicado por el demanda-
do Activision Publishing, Inc. y Activision Blizzard, Inc. (colectivamente, “Activision”) hacia un uso ilicito de la marca
registrada “mono enojado” de MSM, entre los disefios de parches de moral méas populares que la compania
promueve y vende en linea y a través de terceros. MSM present6 cinco demandas contra Activision alegando (1)
infraccion de derechos de autor; (2) infraccion de marca registrada bajo la Ley Lanham; (3) designacion de origen
falsa; (4) competencia legal desleal de California; y (5) infraccion de marca registrada de derecho comun. Activi-
sion optd por un juicio sumario sobre los cuatro reclamos relacionados con marcas comerciales, argumentando
que su uso del disefio del “mono enojado” en el videojuego esta protegido por la Primera Enmienda. El tribunal
otorgb la mocion al constatar que Ghosts, un videojuego interactivo con narrativa convincente, graficos realistas,
musica y sonido distintivos, y personajes distintivos, entre otras cosas, era un trabajo expresivo con derecho a la
proteccion de la Primera Enmienda.

Manuel Noriega presento la demanda contra Activision declarando que ésta estaba utilizando su imagen sin su
consentimiento y lo habria plasmado como “el culpable de numerosos crimenes atroces ficticios” en el video-
juego Call of Duty: Black Ops I, para aumentar las ventas del juego. Afirmé que la compafiia habia infringido su
derecho de imagen, mientras que la posicion de Activision era que el uso del personaje estaba protegido bajo
el derecho a la libertad de expresion. El proceso fue desestimado basado en el estatuto del Estado de California
que busca evitar demandas que coarten la libertad de expresion. El juez proclam6 que el derecho de imagen de
Noriega era superado por el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresion de los demandados, y que
no habia evidencia de dafio a la reputacion de Noriega.
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gicamente méas avanzados. La mayoria encontré que no habia una diferencia
practica entre comprar una copia del videojuego en una tienda, recibir una
copia por correo 0 descargar una copia a traves de Internet.

El caso més reciente, Nintendo of America Inc. v King, 2017 FC 246
(Federal Court of Canada), fue la primera decision donde se considero la elu-
sion de las medidas de proteccion tecnoldgica, contrariamente a la s. 41.1 (1)
de la Ley de Derechos de Autor. En una solicitud ante el Tribunal Federal de
Canada, la demandante Nintendo of America Inc., alegb que la empresa de-
mandada, Go Cyber Shopping, habia eludido sus medidas de proteccion tec-
nologica y estas acciones permitieron a 1os usuarios jugar copias sin licencia
de los videojuegos de Nintendo. La demandada habia vendido dispositivos
que imitaban las tarjetas de juego utilizadas en el sistema Nintendo 3DS y ha-
bia instalado modchips disefiados para eludir los mecanismos de proteccion
de derechos de autor en la consola Nintendo Wii. El Tribunal determind que la
demandada era responsable de una infraccion secundaria de las obras pro-
tegidas por derechos de autor de Nintendo y que habia eludido las medidas
tecnologicas de proteccion implementadas por Nintendo. El Tribunal otorgd
los maximos dafios legales ($ 20,000) por cada una de las obras de Nintendo
y $ 1 millon en dafios punitivos, lo que resultd en una adjudicacion de mas
de $ 12.7 millones.

conclusiones

Luego de analizar cada una de las respuestas de 10s cuestionarios
presentados a los paises de la region, podemos afirmar, en primer lugar, que
ninguin pais posee una regulacion especifica de los videojuegos como un tipo
de obra especial reconocida en las legislaciones de derecho de autor, sino
que éstos son asimilados en muchos casos al software, a la obra audiovisual,
ala obra multimedia y a otros tipos de obra.

Si'bien, como se ha dicho, no es necesario el reconocimiento expreso
de las normativas autorales para acordarle la categoria de obra a 10s vide-
juegos, por ser esta una creacion compleja en la que intervienen aspectos
técnicos v artisticos, seria deseable evitar su asimilacion con otros tipos de
obras y establecer disposiciones especiales en las normativas de derecho
de autor para los videojuegos, similar a lo que acontece con el software 0 Ia
obra audiovisual.

Mientras tanto, las diferentes oficinas de derecho de autor deberian
tomar la iniciativa y establecer provisoriamente un formulario propio para el
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registro o depdsito de 10s videojuegos como obra en su conjunto, de manera
que sea posible consignar e identificar conjuntamente todos aquellos ele-
mentos caracteristicos que lo conforman, evitando su desmembramiento vy
proteccion por separado.

En lo que se refiere a la proteccion de los videojuegos por otros de-
rechos de propiedad intelectual —como marcas, patentes, secretos comer-
ciales, dibujos y modelos industriales, entre otros- encontramos que esta
proteccion, en la mayoria de los paises, significa en primer lugar una tutela
adicional frente a los elementos distintivos, las nuevas soluciones técnicas,
la lista de clientes, los resultados de prueba, disefio y apariencia estética de
periféricos, las caracteristicas de los personajes y otros, que en muchos ca-
S0S No son objeto de proteccion bajo el derecho de autor.

También se da en ocasiones una superposicion frente a ciertos ele-
mentos de la proteccion otorgada por el derecho de autor y por estos otros
derechos de propiedad intelectual, tales como la tutela del software, el nom-
bre del videojuego, las caracteristicas de 10s personajes, 10s aspectos funcio-
nales y estéticos, etc.

Por ltimo, encontramos algunas discusiones debatidas a nivel mun-
dial sobre la mejor forma de tutelar los videojuegos (por ejemplo, la interfaz
gréfica del usuario y 10s iconos en un videojuego).

Respecto al reconocimiento v la cesion de derechos, casi todas las
legislaciones sobre derechos de autor contemplan los derechos morales y
patrimoniales y estos pueden tutelarse en 10s videojuegos. Estos Ultimos de-
rechos son objeto de diferentes tipos de licencias. Sin embargo, el alcance
y ejercicio de los derechos de autor variaran segun el sistema adoptado, el
régimen de creacion de que se trate, el tipo de obra presente, la cantidad y
calidad de autores intervinientes, la relacion contractual existente y las pre-
sunciones legales, entre otras.

También estaran directamente vinculados con las regulaciones sobre
los limites o excepciones, 10s sistemas de remuneracion compensatoria, las
obras derivadas, los posibles derechos conexos a favor de los usuarios y la
gestion colectiva de los derechos de los autores v titulares de videojuegos.

Reiteramos que un régimen especial para los videojuegos resolveria
todas aquellas problematicas que encuentran diferentes soluciones en las le-
gislaciones y que en muchos casos ni siquiera se encuentran contempladas,
como por ejemplo el régimen de licencias para la organizacion de torneos,
competencias y concursos, y otros.
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La proteccion adyacente de los videojuegos se da en la mayoria de
los paises por medio del reconocimiento de la imagen privada de las per-
sonas, ya sea en su vertiente de proteccion de la intimidad, el honor vy la
reputacion (privacy rights), 0 en su vertiente de la explotacion comercial de la
imagen de las personas (publicty rights).

Sin embargo, este Ultimo derecho no se encuentra regulado en mu-
chas de las legislaciones analizadas, por 1o que Se requiere un reconocimien-
to expreso para su diferenciacion del privacy right, que si posee un reconoci-
miento constitucional y legislativo en relacion con la intimidad y la proteccion
de datos personales, asi como la regulacion de diferentes acciones o garan-
tias para hacerla valer, resaltando la figura del habeas data, reconocida en
muchos paises.

Entre otros temas vinculados a los videojuegos, encontramos que
en algunos paises existen de manera aislada normativas especiales sobre
el funcionamiento de determinados aspectos. Se pueden mencionar al res-
pecto los incentivos a la industria del software, requisitos puntuales para 10s
establecimientos que ofrecen servicios de videojuegos, regulaciones sobre
representaciones falsas o0 engafiosas en la venta de videojuegos, venta de
videojuegos violentos o con contenido sexual explicito —de dudoso alcance
constitucional- y normativas referidas al derecho de autor en general, pero
con efectos directos en los videojuegos, como la elusion de medidas técni-
cas de seguridad.

Creemos que en la medida en que la industria del videojuego adquie-
ra mas relevancia en los diferentes paises, surgiran nuevas normativas que
contemplen aspectos mas especificos. Asf, cabe mencionar la existencia de
anteproyectos de ley en diferentes paises sobre incentivos y premios al de-
sarrollo de la industria nacional de videojuegos.

Finalmente, nos ha llamado la atencion que, a excepcion de los Esta-
dos Unidos y Canada, no existen fallos vinculados a los videojuegos en las
legislaciones americanas. De esto se deduce la importancia de la industria
del videojuego en aquellos paises, a tal punto que en los mismos la industria
del videojuego ya ha superado en facturacion a la industria de la musica y la
del audiovisual en conjunto.

66



Proteccion de los videojuegos en las Américas

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin la valiosa colaboracion de las
siguientes personas: Marcelo Garcia Sellart (Argentina); Rodolfo Tamanaha y
Claudio Vasconcelos (Brasil), Martha Landivar (Bolivia); Susan Abramovitch y
Sean Gill M. (Canadé); Juan Puga (Chile); José Herrera, Juan Sebastian Rengifo,
Juliana Echeverri y Juanita Acosta (Colombia); Monserrat Alfaro (Costa Rica);
Jorge Luis Ordelin (Cubay); Johana Aguirre y Francisco Pérez (Ecuador); Diana
Muller, Mitchell Feller y Annan Kahari (Estados Unidos); Julio Vargas y Pao-
la Lamber (EI Salvador); Maria Olga Contreras Mérida (Guatemala); Christian
De Lespinasse (Haiti); Graciela Cruz (Honduras); Eduardo Kleinberg (México);
Alvaro Malespin y Mayra Navarrete (Nicaragua); Julissa Farah de la Ossa (Pa-
nama); Aldo Fabrizio Modica (Paraguay); Carlos Auza y Juli Gutiérrez (Peru);
Maristella Collazo (Puerto Rico); Maxiell Herrera (RepUblica Dominicana); Fe-
derico Fischer y Mercedes Castells (Uruguay); Rafael Ortin (Venezuela).

ASIPI

67



Derechos Intelectuales -23 - ASIPI

Patentes esenciales y libre competencia

Gustavo Leon y Leon Duran*

Introduccion

I. Proceso de normalizacion y surgimiento de las patentes esenciales
Il. Condiciones FRAND

lll. Patentes esenciales y efectos sobre la libre competencia

IV. Casuistica

V. Emboscada de patentes

VI. Consorcio de patentes

Consideraciones finales

Bibliografia

* Gustavo Ledn y Ledn Duran. Abogado de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru.
Estudios de Postgrado en la Pontificia Universidad Catélica de Lovaina, Bélgica. Miem-
bro de la Comisién Consultiva de Propiedad Intelectual y Derecho de Marcas del Co-
legio de Abogados de Lima. Miembro de la Comision de Derechos de Autor de ASIPI.
Asociado del Estudio Barreda Moller (Lima, Pert) www.barredamoller.com. gleonyleon@
barredamoller.com.

68



Patentes esenciales y libre competencia

Resumen

Las patentes esenciales, a través de los llamados consorcios de pa-
tentes, pueden constituir una alternativa atractiva para ofrecer el li-
cenciamiento de tecnologia esencial o estandar de forma mas simple
para los licenciantes, pero a su turno pueden conllevar diversos efec-
tos contrarios a la libre competencia. En el presente articulo se anali-
zan los conceptos basicos v la problematica de las patentes esencia-
les, a la luz de la casuistica sobre el particular.

Palabras clave: Patentes esenciales, consorcio de patentes, condi-
ciones FRAND, emboscada de patentes, licencias cruzadas, libre com-
petencia

Abstract

Essential Patents, throughout the so called patent pools, can consti-
tute an attractive alternative to offer licensing of standard technology
in a simpler way to licensees, but in turn can lead to adverse effects
contrary to free competition. In this article we pretend to analyze es-
sential patents issues, some basic concepts of this field and case law
on the subject.

Keywords: £ssential patents, patent pool, FRAND conditions, patent
ambush, cross license, free competition.
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Introduccion

La propiedad intelectual otorga un monopolio sobre la creacion que,
en el caso de una patente de invencion, es conferido sobre un producto o
proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo o brinda una nueva
solucion técnica a un problema.

Ello genera un valor intangible sobre dicha creacion que luego puede
traducirse en un valor econémico en virtud del derecho exclusivo conferido a
su titular para impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento,
realizar la explotacion de la patente sea con fines de investigacion y desarro-
llo 0 su explotacion directa 0 mediante la concesion de licencias.

Usualmente se cree que el valor econdmico de una patente de in-
vencion esta dado por el derecho exclusivo concedido a su titular para
explotar la invencion, representado por cualquiera de los siguientes actos:
a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno
de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i)
emplear el procedimiento; o i) ejecutar cualquiera de los actos indicados
en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el
procedimiento.

Lo cierto es que el valor econdmico de una patente también esta en
funcion de la estimacion que terceras personas puedan efectuar de las posi-
bilidades efectivas de explotar econdmicamente la patente, esto es, también
esta sujeto a la mera regla elemental imperante en el mercado del razona-
miento logico del “costo-beneficio”.

Es decir, la asignacion de un valor econémico a la patente de inven-
cion se encuentra relacionado con la evaluacion que el inversionista realice
de los posibles costos que la explotacion de la patente demandara versus 10s
beneficios que obtendra en este proceso.

Si el beneficio econdmico a obtenerse por su explotacion no es
superior a la inversion destinada para ello la patente de invencion tendr
escaso valor. De ahi que, en la estimacion del valor econdmico de la paten-
te, independientemente de los beneficios que para la humanidad pueda
generar la creacion en su salud, bienestar, confort y progreso, dependeré
también de factores externos a la propia patente de invencion, particular-
mente el nivel de proteccion juridica, la capacidad de ejercer este derecho
exclusivo en forma efectiva y si la explotacion de la invencion resultard
rentable o provechosa.
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Factores tales como una buena legislacion que pueda ser eficazmen-
te aplicada también incidiran en el valor de una patente. En conclusion, poco
0 nada valdria econdmicamente un gran invento si su explotacion no puede
ser eficazmente controlada y si los beneficios econdmicos no seran mayores
a la inversion destinada a su obtencion y explotacion.

En el amplisimo campo de la creacion intelectual se permite patentar
las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos
de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacion industrial.

Sin embargo por razones de orden moral, ético v juridico se excluye
del ambito de proteccion legal, como norma de caracter universal, el todo o
parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
bioldgicos naturales, el material biologico existente en la naturaleza o aquel
que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser
Vivo natural; las ideas abstractas, las leyes de la naturaleza o de la fisica, los
descubrimientos, las teorias cientificas y 10s métodos matematicos asf como
los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
juegos o actividades economico-comerciales; y 1as obras literarias y artisticas
0 cualquier otra obra intelectual protegida por el Derecho de Autor.

I. Proceso de normalizacion y surgimiento de las patentes
esenciales

Desde luego, muchos inventos que inicialmente son novedosos y Uni-
€os, con el correr del tiempo se van mejorando y eventualmente el desarrollo
tecnologico 10s convierte en un patron de uso para determinadas categorias
de bienes 0 servicios.

El propio desarrollo tecnoldgico tiende hacia la normalizacion, esto
es, hacia el “proceso de formular y aplicar reglas con el proposito de realizar
en orden una actividad especifica para el beneficio y con la obtencion de una
economia de conjunto 6ptimo teniendo en cuenta las caracteristicas funcio-
nales y los requisitos de seguridad. Se basa en los resultados consolidados
de la ciencia, la técnica y la experiencia. Determina no solamente la base
para el presente sino también para el desarrollo futuro y debe mantener su
paso acorde con el progreso™.

1. Definicion elaborada por el Organismo Internacional de Normalizacion o International Organization for Standardi-
Zzation (1SO), [en linea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://www.iso.org/home.html>,
que constituye un organismo no gubernamental internacional integrado por 162 paises que reline expertos con
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Este proceso de normalizacion busca posibilitar la generacion de una
economia de escala dentro de un proceso de igualdad de los agentes que
concurren en el mercado y facilitar el comercio internacional?, pero también
hay un interés social de ofrecer una garantia minima de calidad y confiabili-
dad respecto de los productos o servicios ofertados en el mercado en temas
tan diversos como la salud, alimentacion, gestion del medio ambiente, segu-
ridad de diversas actividades industriales o de construccion y operaciones de
transporte, entre otros.

Es en este escenario que surgen las llamadas “patentes esenciales”
0 "patentes de tecnologia estandar”, esto es, aquellas patentes que son
necesarias para uso de los estandares resultantes del proceso de norma-
lizacion y que permiten la interoperatibilidad e intercambiabilidad de los

el objeto de desarrollar conjuntamente y sobre la base del consenso, estandares internacionales en el mercado
en apoyo de la innovacion con el objeto de determinar especificaciones minimas para los productos, servicios y
sistemas que aseguren su calidad, seguridad y eficiencia. Se debe anotar que no es la Unica entidad dedicada al
proceso de normalizacion. Por el contrario, hay muchas tanto de caracter privado como gubernamental, interna-
cionales, regionales y nacionales, y en distintas esferas o0 &mbitos, como, por ejemplo, la American Society of the
International Association for Testing and Materials (ASTM International) [en linea]. [fecha de consulta: 19 de enero
de 2018]. Disponible en: <https://www.astm.org/>; el Comité Europeo de Normalizacion o European Committe for
Standardization (CEN), [en linea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://www.cen.eu/
Pages/default.aspx>; el Comité Europeo de Normalizacion Electrotécnica o European Committe for Electrotechni-
cal Standardization (CENELEC), [en lineal. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://www.
cenelec.eu/>; el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones o European Telecommunications Standards
Institute (ETSI), [en lineal. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.minetad.gob.es/
telecomunicaciones/es ES/Servicios/Normalizacion/Seguimiento/Paginas/seguimiento-etsi.aspx>; el Instituto de
Ingenieria Eléctrica y Electronica o Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) [en linea]. [fecha de
consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://www.ieee.org/index.html>; la Comision Electronica Inter-
nacional (CEI) [en linea]. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.iec.ch/about/bro-
chures/pdf/about_iec/welcome_to_the_iec-s.pdf>; la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) [en lineal.
[fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.itu.int/es/pages/default.aspx>; la World
Standards Cooperation (WSC) [en lineal. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.
worldstandardscooperation.org/>, la National Science Fundation (NSF) [en lineal. [fecha de consulta: 19 de enero
de 2018]. Disponible en: <https://www.nsf.gov/>; la Asociacién Nacional de Proteccion contra el Fuego o National
Fire Protection Association (NFPA) [en lineal. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en:<http://
www.nfpa.org/>; la Red Andina de Normalizacion (RAN) de la Comunidad Andina ) [en linea]. [fecha de consulta:
19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=101&tipo=TE&title=no
rmalizacion-tecnica>; la Asociacion MERCOSUR de Normalizacion (AMN) [en linea]. [fecha de consulta: 19 de ene-
ro de 2018]. Disponible en:<https://www.amn.org.br/>, etc. El proceso de normalizacién va pues de la mano con
el desarrollo tecnoldgico. en Puerto Rico, titulado “La Propiedad Intelectual en la Industria del Entretenimiento”.
También fue publicado el articulo “Proteccion Juridica de los videojuegos en el Paraguay”. En afios anteriores,
el Comité trabajo en el tema “Incentivos a la industria cinematogréfica en las Américas”, y actualmente se esta
trabajando en forma conjunta con los comités de Antipirateria y Derecho de Autor de ASIPI en el tema: “Pirateria
streaming del audiovisual en las Américas”.

2. Cabe indicar que el Acuerdo sobre Obstaculos Técnicos al Comercio (OTC) suscrito en el marco del Acuerdo que
establece la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), establece que los reglamentos técnicos, las normasy los
procedimientos de evaluacion de la conformidad no sean discriminatorios ni creen obstaculos innecesarios al
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diferentes productos inventados y desarrollados, particularmente los de
indole tecnologica.

Usualmente se considera, desde una perspectiva netamente técnica,
que los implementadores y fabricantes de productos tecnologicos pueden
eludir la utilizacion de tecnologias no esenciales sin sacrificar una funcionali-
dad clave del aparato o dispositivo, mientras que en el caso de la tecnologia
protegida por una “patente esencial” no es posible prescindir de utilizar dicha
tecnologia esencial al fabricar un producto conforme con una norma técnica
reconocida como estandar, por ejemplo, para dispositivos tales como un te-
|éfono inteligente o una tableta.

Cabe anotar que 10s titulares de patentes de invencion, en determi-
nadas circunstancias, procuran que su patente se constituya en un estandar
tecnologico por el hecho de que una tecnologia usualmente adquiere un ma-
yor valor cuando la misma se adopta masivamente por sus usuarios en lugar
de ser una alternativa mas entre las que se pueden adoptar en el mercado.

En ese sentido, si una determinada tecnologia es reconocida como
un estandar tecnologico por parte de los organismos de normalizacion co-
rrespondientes 0 por auto-declaracion efectuada por un consorcio de titula-
res de patentes sobre determinada tecnologia esencial que es masivamente
reconocida por el publico como tal, ello inmediatamente confiere un valor
intrinseco a la patente de invencion convertida en “esencial”.

En contrapartida, organismos de normalizacion competentes general-
mente requieren que los titulares de las patentes de invencion reconocidas
como esenciales, asuman el compromiso de que la tecnologia convertida
en estandar sea puesta a disposicion de todos los agentes del mercado vo-
luntariamente concediendo una licencia para su uso en condiciones justas,
razonables y no discriminatorias cuya expresion en idioma inglés se conoce
como condiciones FRAND (Fair, Reasonable and Non-discriminatory terms) o
RAND (Reasonable and Non-discriminatory terms)°.

comercio. Al mismo tiempo, el Acuerdo reconoce el derecho de los Miembros de la OMC a aplicar medidas para
alcanzar objetivos normativos legitimos, tales como la proteccion de la salud y la seguridad de las personas o la
proteccion del medio ambiente. El Acuerdo OTC recomienda firmemente a los Miembros que basen sus medidas
en normas internacionales como medio de facilitar el comercio. Las disposiciones sobre transparencia del Acuer-
do tienen por objeto crear un entorno comercial previsible bajo los principios de imparcialidad, apertura, transpa-
rencia y coherencia bajo los cuales se ha aprobado el Codigo de Buena Conducta para la elaboracion, adopcion
y aplicacién de normas. Organizacion Mundial de Comercio (OMC) [en lineal. [fecha de consulta: 6 de febrero de
2018]. Disponible en: <https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm#ann3>.

Los organismos de normalizacion o estandarizacion establecen politicas de Propiedad Intelectual para las tec-
nologias que sean reconocidas como estandares para determinada industria. Por ejemplo el Instituto Europeo
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En el caso que la norma técnica sea reconocida como tal por auto-de-
claracion efectuada por un consorcio de titulares de patentes* sobre deter-
minada tecnologia esencial, aceptada masivamente como tal por el publico,
los integrantes del consorcio generalmente procuran licenciar esta tecnolo-
gla en las mismas condiciones FRAND 0 RAND para evitar verse involucrados
en procesos legales por violacion de la libre competencia.

Il. Condiciones FRAND

Cabe aqui delimitar los alcances de las llamadas condiciones FRAND
(Fair, Reasonable and Non-discriminatory terms) 0 RAND (Reasonable and
Non-discriminatory terms).

El término “justo” (Fair) de las condiciones FRAND en este caso se
aplica a los términos contractuales bajo 10s cuales se licencia la tecnologia
estandar patentada, las mismas que no deben ser restrictivas de la libre com-
petencia considerando el hecho que el licenciante ostenta una posicion de
dominio en el mercado.

Ello apunta a que el licenciante de la tecnologia esencial no pueda
imponer, como condicidon obligatoria para licenciar dicha tecnologia esen-
cial, clausulas que podrian considerarse abusivas que pudieran alterar el libre
mercado.

En ese sentido se podria estimar violatorio de las normas de Ia libre
competencia, entre otras, clausulas tales como (i) obligar al licenciatario el li-
cenciamiento de otras patentes de invencion que no son necesarias o desea-
das para el uso de la tecnologia esencial licenciada; (ii) obligar al licenciatario
la adquisicion de productos que no desea 0 NO Son necesarios para el uso
de la tecnologia esencial licenciada (las llamadas ventas atadas); (iii) obligar
al licenciatario a que a su turno licencie sus propias tecnologias patentadas

de Normas de Telecomunicaciones o European Telecommunications Standards Intitute (ETSI) ha incluido en sus
reglamentos su politica en materia de Propiedad Intelectual y ha aprobado una Guia para contribuir a su correcta
implementacion en la cual se aclaran conceptos y procedimientos de aplicacion [en lineal. [fecha de consulta: 6
de febrero de 2018]. Disponible en: <http://www.etsi.org/WebSite/AboUtETSI/IPRSINETSI/IPRSINETSI.aspx>.

4. Entiéndase por “consorcio de titulares de patentes”, al acuerdo adoptado por o menos dos empresas titulares de
patentes que deciden licenciar en forma conjunta su respectiva tecnologia patentada (licencias cruzadas) usual-
mente con el objeto de evitar incurrir en abuso de posicion de dominio o alguna infraccion de las normas que
protegen la libre competencia. En inglés se les denomina “Patent pool” 0 més coloquialmente “one-stop shop”.
Uno de los primeros casos de “consorcio de titulares de patentes” fue el que tuvo lugar en 1856 en los Estados
Unidos de América entre los fabricantes de maquinas de coser Singer Sewing Machine Company, Wheeler & Wil-
son Manufacturing Company y Grover & Baker Company, quienes luego de denunciarse mutuamente por infringir
Sus respectivas patentes, decidieron poner fin a los litigios y combinar sus patentes a fin de cruzar sus licencias
y ofrecerlas en blogue a fin de no perder sus utilidades en procesos judiciales.
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gratuitamente o con compensaciones minimas; o en fin, (iv) imponer al licen-
Ciatario clausulas restrictivas a sus contrataciones con terceros competido-
res del licenciante de la tecnologia esencial.

En cuanto al término “razonable” (Reasonable) de las condiciones
FRAND, este apunta a que el pago de regalias por el uso de la tecnologia
considerada esencial protegida por la patente debe ser equitativo conforme
alalogicay al sentido comun; pero como quiera que el sentido comuin es el
menos comun de los sentidos el punto de equilibrio es siempre dificil de lo-
grary por ello la cantidad de procesos judiciales que controvierten el monto
sefialado para €l pago de regalias por las patentes esenciales.

Sin lugar a dudas las regalias por el uso de la patentes esenciales
deben considerar montos que compensen adecuadamente al titular del
derecho por la inversion destinada a desarrollar la tecnologia considerada
esencial y le permitan continuar investigando y mejorando la misma pero,
a su vez, dichos montos no puede resultar tan elevados que incrementen
irracionalmente 10s costos a 10s usuarios de la tecnologia esencial al punto
de que se vuelvan anticompetitivos en el mercado.

El tema de la fijacion de la regalia “razonable” es uno de los mas con-
troversiales en el campo de la propiedad intelectual. Usualmente quienes se
dedican a la valorizacion de intangibles de propiedad intelectual reconocen
tres métodos primarios para realizar esta dificil tarea, aunque 10s tres presen-
tan sus propios escollos:

() EI Método del Costo que parte de la idea que existe una relacion entre el
costo y el valor y se basa en calcular los costos incurridos en el desarrollo 0
adquisicion de la tecnologia respectiva a efectos de fijar el valor de la regalia;
sin embargo este valor es estatico y omite tomar en cuenta que el mercado
es cambiante asi como los costos de mantenimiento de la tecnologia y puede
resultar que la rentabilidad sea menor a los costos incurridos con lo cual no
habria una equitativa retribucion para el titular de la patente.

(i) El Método del Mercado o de Comparacion, en virtud del cual se compara las
regalias pagadas por el uso de tecnologias similares que hayan sido licencia-
das recientemente; ello entrafa las dificultades de establecer qué transaccio-
nes para el pago de regalias pueden ser comparables y por otro lado obtener
data confiable y actual.

(i) El Método de los Ingresos, por el cual el valor de la regalias es establecido
en relacion a la utilidad y ahorros que pueda generar el uso de la tecnologia
licenciada, esto es, calcular los beneficios economicos aproximados tanto
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presentes como futuros que la utilizacion de esta tecnologia puede generar.

Obviamente tales calculos son dificiles de obtener.

Usualmente, de la aplicacion conjunta de estos tres métodos, puede
determinarse un monto que puede ajustarse segln las particularidades de
cada caso; mas, en principio, se estima como razonable que el monto de la
regalia fijada sea similar para todos los licenciatarios aungue puede haber
diferencias en las cantidades en funcion a determinadas circunstancias tales
como el volumen y crédito de aquellos o condiciones de pago (por ejemplo,
el pago por adelantado).

El término “no discriminatorias” (Non-discriminatory) de las condicio-
nes FRAND se dirige a que tanto los términos y condiciones contractuales
bajo los cuales se licencia la tecnologia estandar patentada como el pago
de regalias por el uso de la tecnologia considerada esencial protegida por la
patente sea similar y equitativa para todos los licenciatarios sin que exista
mayor diferencia entre uno y otro, para lo cual deben sujetarse a las reglas
de la libre competencia. Ello no implica que las regalias a pagar v la forma de
pago puedan cambiar en consideracion al volumen y crédito comercial del
licenciatario pero si que todos los competidores deben ser tratados en forma
igualitaria en casos similares.

A este respecto es importante anotar que la libre competencia se fun-
damenta en la posibilidad de que los agentes que participan en el mercado
puedan decidir libremente sus opciones de consumo en un escenario donde
las reglas de juego son claras para todos y se cumplen efectivamente.

La libre competencia supone cierta libertad para el consumidor y para
el productor. Para el consumidor, pues éste no debe verse privado de las di-
ferentes opciones para adoptar libremente su decision de consumo fundada
en la posibilidad de escoger la alternativa que mejor se ajuste a sus intereses
y para el productor, quien no debe verse privado de adoptar libremente sus
decisiones empresariales en funcion de lo gue considere mas conveniente a
SUS respectivos intereses.

lll. Patentes esenciales y efectos sobre la libre competencia
Ahora bien, esta interaccion entre el desarrollo de las invenciones pa-
tentables y el proceso de normalizacidn no esta exento de fricciones aunque,
en teorfa, tanto el sistema de proteccion a las patentes de invencion como
el proceso de normalizacion procuran fomentar la innovacion y el desarrollo
tecnologico.
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En efecto, el punto de conflicto se da particularmente en las denomi-
nadas “Patentes Esenciales” o “Patentes de Tecnologia Estandar”. Estas “Pa-
tentes Esenciales” colisionan con el proceso de normalizacion en la medida
gue fomentan replantear la vieja discusion de la busqueda del equilibrio justo
entre el derecho del titular de la patente de obtener un beneficio econémico
por la explotacion de la invenciony por otro lado los derechos de la sociedad
tanto de acceder a las invenciones asi como de impedir que la concesion
de una patente pudiera bloguear o de cualguier modo impedir el proceso
de normalizacion que es de interés general de 10s consumidores y que se
relaciona con el abuso de posicion de dominio en el mercado de los titulares
de estas patentes esenciales.

A este respecto, se considera que el ejercicio del derecho exclusivo
sobre algunas patentes de invencion, especialmente las de tecnologia “esen-
cial”, que son indispensables para el proceso de normalizacion y estandari-
zZacion, puede incurrir en practicas restrictivas de la libre competencia y/o
constituirse en posiciones de dominio.

Por précticas restrictivas de la libre competencia se entiende, en for-
ma general, los acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones parale-
las 0 practicas concertadas entre empresas que produzcan o puedan produ-
cir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.

En cuanto al ejercicio abusivo de posiciones de dominio, se entiende
gue una o varias empresas gozan de una posicion de dominio en el mercado,
cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus
competidores, compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales
como la participacion significativa de las empresas en los mercados respecti-
VOs, las caracteristicas de la oferta y la demanda de los bienes o servicios, el
desarrollo tecnoldgico o servicios involucrados, el acceso de competidores
a fuentes de financiamiento y suministros, asi como a redes de distribucion.

Ello se produce especialmente cuando una 0 mas empresas, que se
encuentran en la situacion de posicion de dominio, actlan de manera in-
debida con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no
hubieran sido posibles de no existir la posicion de dominio.

Particularmente se considera que existe ya sea practicas restrictivas
de la libre competencia y/o abuso de posicion de dominio en el mercado,
cuando se produce la negativa concertada e injustificada de satisfacer las
demandas de compra 0 adquisicion, o las ofertas de venta o prestacion, de
productos o servicios, la limitacion o el control concertados de la produc-
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cion, la distribucion, el desarrollo técnico o las inversiones vy la aplicacion
en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, gue cologuen a unos competidores en situacion desventajosa
frente a otros.

Sin embargo cabe hacer la salvedad que no constituye practica res-
trictiva de la libre competencia el otorgamiento de descuentos y bonificacio-
nes que correspondan a practicas comerciales generalmente aceptadas, que
se concedan u otorguen por determinadas circunstancias compensatorias,
tales como pago anticipado, el monto o volumen apreciable de la compra,
U otras 0 que Sse otorguen con caracter general en todos los casos en que
existan iguales condiciones.

De acuerdo a lo expuesto, puede ocurrir que en el ejercicio de los
derechos sobre la patente de una invencion “esencial” para el proceso de
normalizacion y estandarizacion, se pretenda otorgar la licencia para usar
dicha tecnologia estandar en condiciones excesivamente onerosas o en re-
lacion de desigualdad injustificada impidiendo o dificultando excesivamente
el acceso a dicha tecnologia y distorsionando el funcionamiento normal del
mercado.

Generalmente, es legitimo que el titular de una patente ejercite sus
derechos exclusivos sobre la invencion en forma irrestricta mientras que la
patente Se encuentre vigente.

Sin embargo, la situacion es diferente cuando se trata de “patentes
esenciales” en las que el titular del derecho asume un compromiso volun-
tario de conceder una licencia en condiciones FRAND 0 RAND durante el
proceso de gestionar que su patente sea considerada como un estandar tec-
noldgico por los organismos de normalizacion correspondientes y con mayor
razon si tal tecnologia queda normativamente consagrada por estos como
un estandar.

La esencia del compromiso voluntario de conceder una licencia en
condiciones FRAND 0 RAND es un reconocimiento por parte del titular de una
“patente esencial” de que, dada la finalidad del proceso de normalizacion, se
concedera una licencia de sus patentes esenciales a cambio de una remu-
neracion FRAND 0 RAND, a diferencia de aquellas patentes que no se aplican
sobre una norma y con respecto a las cuales su titular no haya ofrecido un
compromiso FRAND 0 RAND.

En este contexto, el comportamiento del titular de una “patente esen-
cial” podria tener los siguientes efectos contrarios a la competencia: (i) una

78



Patentes esenciales y libre competencia

prohibicion temporal en la venta en linea de productos de un determinado
agente en el mercado respecto de otros que también tienen accesos a la
tecnologia de la patente esencial; (ii) la inclusion en los términos negociados
para la concesion de la licencia, de condiciones especialmente onerosas y/o
desiguales para el uso de la tecnologia esencial, en detrimento de un deter-
minado licenciatario frente a otros en el mercado; y (iii) un impacto negativo
sobre la elaboracion de normas de estandarizacion, entre otras conductas
que podrian considerarse incursas en ilicitud con relacion a la libre compe-
tencia.

También puede ocurrir que el titular de la “patente esencial” incurra
en ejercicio abusivo de su derecho cuando, no obstante tener en tramite
alguin procedimiento para gue su tecnologia sea considerada como estandar
ante los organismos competentes respectivos, no revela oportunamente que
tiene solicitudes de patente en tramite sobre la misma tecnologia esencial o
parte relevante de aquella, para luego iniciar acciones legales de infraccion
de sus patentes fundadas en estas Ultimas cuando terceros utilizan la refe-
rida tecnologia esencial, lo que suele recibir el apelativo de “emboscada de
patentes”.

0 simplemente también puede suceder que el que el titular de la “pa-
tente esencial” incurra en ejercicio abusivo de su derecho cuando, no obs-
tante no haber participado en procedimiento alguno para gue su tecnologia
sea considerada como estandar ante 10s organismos competentes respecti-
VoS, pretenda ejercer derechos exclusivos sobre la referida tecnologia esen-
cial patentada asi reconocida publicamente que se encuentran “cautivos” de
forma tal que injustificadamente impida, obstaculice o desaliente el uso de la
tecnologia considerada esencial.

En fin, puede acontecer que, una tecnologia considerada esencial
pueda estar simultdneamente patentada en partes por diferentes titulares
consorciados 0 no, blogueando la accesibilidad a la tecnologia esencial por
el hecho de que, en conjunto y acumulativamente, el pago de regalias por el
uso de tal tecnologia esencial pudiera resultar excesivamente alto, aunque
cada respectivo titular de las patentes sobre aquella tengan la disposicion de
conceder la licencia para el uso de la referida tecnologia.

Se produce una “emboscada de patentes” cuando el titular de una patente, que pretende ser reconocida como
esencial por alglin organismo de normalizacion competente en la materia, oculta informacién que dicha tecno-
logia o parte relevante de aquella se encuentra pendiente de registro y una vez reconocida la tecnologia como
esencial o estandar, pretende ejercer derechos exclusivos sobre ella en condiciones que podrian afectar las
normas de la libre competencia. En inglés se les denomina “Ambush patent”.
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A criterio de la Comision de la Union Europea un titular de una “pa-
tente esencial” que se ha comprometido a conceder una licencia en condi-
ciones FRAND tiene derecho a tomar medidas razonables para proteger sus
intereses, solicitando y ejecutando medidas cautelares contra un potencial
licenciatario que utilice su tecnologia esencial patentada, por ejemplo, en 10s

siguientes supuestos:
()  Cuando el potencial licenciatario esté en dificultades financieras y no pueda
pagar sus deudas;

(i) Cuando los activos del potencial licenciatario estén situados en jurisdicciones
que no prevean los medios adecuados de ejecucion de una indemnizacion
por dafios y perjuicios, o

(i) Cuando el potencial licenciatario sea reticente a firmar un acuerdo de licencia
en condiciones FRAND Y, como resultado, el titular de la “Patente Esencial”
no reciba una remuneracion adecuada por la utilizacion de su “Patente Esen-
cial”. El corolario del compromiso de un titular de una patente, en el contexto
de la elaboracion de normas, de conceder licencias de su “Patente Esencial”
en condiciones FRAND es que un potencial licenciatario no debe negarse a
firmar un acuerdo de licencia en condiciones FRAND por la “Patente Esencial”
en cuestion.

IV. Casuistica

Casos emblematicos de patentes esenciales que han motivado sen-
dos procesos judiciales han sido por ejemplo los de la llamada “guerra de las
patentes de los smartphones” iniciada en octubre del afno 2009 cuando Nokia
Oyj enjuicia a Apple, Inc., por la violacion de 24 de sus patentes para tecnolo-
glas moviles de su IPhone lanzado al mercado en el afio 2007. Apple se habia
negado a pagar regalias por considerar que eran excesivas en comparacion
con lo que otras compafias pagaban por el mismo concepto.

Tal accion trajo como represalia una contrademanda interpuesta
ese mismo afno por Apple, Inc. contra Nokia por violacion de 13 de sus pa-
tentes. Finalmente, tras dos afios de litigios, el asunto concluye con una
transaccion extrajudicial en virtud de la cual Apple se comprometi a abo-
nar regalias por las patentes de Nokia fijadas de comun acuerdo y ambas

6. El criterio esta contenido en el numeral 23 de la Decision de la Union Europea de fecha 29 de abril de 2014, re-
caida en el proceso relativa a un procedimiento en virtud del articulo 102 del Tratado de Funcionamiento de la
Unién Europea v el articulo 54 del Acuerdo EEE, en el Asunto AT.39985 — Motorola — Explotacion de patentes
esenciales sobre normas GPRS; publicada en el Diario Oficial de la Union Europea con fecha 2 de octubre de
2014, C 344/6 ES.
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partes suscribieron un acuerdo de licencias cruzadas’ para el uso de sus
respectivas tecnologias®.

La guerra de las patentes de los smartphones continud con el pro-
ceso judicial iniciado en el 2010 por Apple Inc., contra High Tech Computer
Corporation (HTC), compafia taiwanesa de fabricacion de teléfonos inteligen-
tes basados en los sistemas Windows y Android, por infraccion de 20 de sus
patentes del IPhone. A su turno HTC demando a Apple Inc. por violacion de 5
de sus patentes. Tras casi tres afios de litigio y medida cautelar concedida por
la International Trade Commission de los Estados Unidos de América en favor
de Apple Inc., las partes llegaron en el afio 2012 a un acuerdo de licencias
cruzadas por el término de diez afnos’.

En el afio 2010 también tuvo lugar la demanda judicial interpuesta por
Oracle Inc. contra Google Inc. por violacion de 7 de sus patentes relacionadas
con el uso de la plataforma Java en el sistema Operativo Android de Google
especialmente del método y sistema de realizacion estatica de inicializacion
del programa y del método y aparato para resolver la data de referencias en

Se entiende por “licencias cruzadas” o “licencias reciprocas” la concesion que otorga un titular del derecho sobre
una patente a favor de otro titular de una patente distinta para que pueda usar la invencion, a cambio de que
este Ultimo a su vez otorgue al primero licencia para usar la invencion que el segundo patento. El concepto busca
que los titulares de derechos sobre distintos inventos patentados, que pueden ser similares, complementarios
o diversos, puedan llevar a cabo, de manera reciproca, investigaciones y desarrollar nuevos inventos a partir
del uso conjunto de los respectivos inventos patentados y puedan comercializar los resultados de tales nuevos
inventos, sin preocuparse de infringir los derechos patentados y permitiendo una sinergia de creaciones que
fomenta la creatividad y surgimiento de nuevas tecnologias e inventos. Como sefiala Esteban Burrone, Consultor
de la Division de Pequefas y Medianas Empresas de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
en el documento de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual titulado “Antes de lanzar un producto:
evallle su libertad de accion”, este tipo de licenciamiento “ha llegado a ser una practica comun en ciertos sec-
tores porque las empresas quieren asegurarse de que sus productos, sus procedimientos y sus Servicios no
infringen derechos de terceros. Las controversias con relacion a las patentes suelen ser muy costosas, aleatorias
y arriesgadas, y, como dice el proverbio, mas vale prevenir que curar”. BURRONE, Esteban. Antes de lanzar un
producto: evaltie su libertad de accion. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [en linea]. 3 sep-
tiembre 2003. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en <http://www.wipo.int/sme/es/documents/
freedom_to_operate.htm>.

CELLAN-JONES, Rory. Nokia and Apple settle patent dispute, BBC News. [en linea]. 14 junio 2011. [fecha de consul-
ta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/business-13759612>. También: Daily Mail.
Mail online. Nokia finally claims muilti-million dollar victory over Apple for breaching up to 46 patents, [en lineal.
15 junio 2011. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-2003456/Nokia-finally-claims-multi-million-dollar-victory-Apple-breaching-46-patents.html>.

THOMAS, Manju A. Apple vs HTC. Patent violation case. LinkedIn SlideShare [en linea]. 2 marzo 2013. [fecha de
consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://es.slideshare.net/ManjuThomas3/apple-vs-htc>. Igualmen-
te DILGER, Daniel Eran. IPhone IP Wars: Nokia vs Apple vs HTC, Motorola & Samsung. Appleinsider [en linea]. 27
marzo 2014. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://appleinsider.com/articles/14/03/27/
iphone-ip-wars-nokia-vs-apple-vs-htc-motorola-samsungs>. También CLABURN, Thomas. HTC settles Apple Law-
suit. Informationweek IT Network [en linea]. 11 diciembre 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponi-
ble en: <http://www.informationweek.com/mobile/mobile-devices/htc-settles-apple-lawsuit/d/d-id/11073387>.
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el codigo generado y por violacion de derechos de autor. Aungue judicial-
mente se desestimé la demanda, las partes acordaron no pagar dafios pre-
determinados por derechos de autor de una copia minima de la secuencia,
estructura y organizacion del programa™.

Sucesivamente a partir de indicado afio 2010, se presentaron diver-
sas demandas judiciales involucrando discusiones relacionadas al ejercicio
de los derechos sobre patentes esenciales. Ese afio, Microsoft Corporation
demand6 en los Estados Unidos de América a Motorola Inc., por no ofrecer
condiciones FRAND sobre la tecnologia esencial patentada IEEE 802.11 (Uso
de dos niveles de arquitectura —capa fisica y capa de enlace- en una red de
area local inalambrica WLAN con sus velocidades de transmision de 1y 2
megabytes por segundo gue se transmiten por sefiales infrarrojas evitando
colisiones) y H.264 0 MPEG-4 parte 10 (codex de video de alta compresion
para crear una buena calidad de imagen con tasas binarias muy inferiores a
previos estandares sin incrementar la complejidad del disefio).

Dichas tecnologias habian sido consideradas como estandar por el Insti-
tuto de Ingenieros Eléctricos y Electronicos (IEEE) y por la Joint Video Team (JVT)
y la Microsoft Corporation las utilizaba en su Xbox 360 y en sus computado-
ras personales con el sistema operativo Windows. Se sostenia en la demanda
que Motorola Inc. se habia comprometido tanto con el Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electronicos (IEEE) como con la Unidn Internacional de Telecomuni-
caciones (UIT) a licenciar dichas tecnologias consideradas como esenciales en
condiciones FRAND a nivel mundial pero la regalia de US $ 2.25% sobre el precio
de todo producto final de Microsoft fue considerada como excesiva e irracional
y violatoria de los compromisos contraidos con la IEEE y la UIT,

En represalia, Motorola Inc., demandd en Alemania a Microsoft Corpo-
ration por violacion de sus patentes sobre la misma tecnologia esencial y ale-
g0 que Microsoft Corporation era un tercero ajeno a 1os compromisos FRAND
asumidos frente a la IEEE y la UIT y el 2 de mayo de 2012 logr6 obtener una
medida cautelar para impedir la comercializacion de productos de Microsoft
gue incluian la tecnologia esencial patentada; sin embargo la ejecucion de la
medida cautelar estaba sujeta al ofrecimiento de una caucion para resarcir
los potenciales dafios que la medida cautelar podia ocasionar en caso de

10. BORT, Julie. Business Insider: Tech Insider. Google won its lawsuit against Oracle [en linea]. 2 marzo 2013. [fecha de
consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.businessinsider.com/google-won-its-lawsuit-against-
oracle-2016-5>. Igualmente Wikipedia, The Free Encyclopedia. Oracle America, Inc. v. Google, Inc. [en linea). 4
enero 2018. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Ame-
rica,_Inc._v._Google,_Inc>.
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ser revertida por la superior instancia, lo que desalent6 a la demandante de
gjecutar la medida cautelar concedida.

PoCo antes, Microsoft habia obtenido sentencia favorable a su recla-
mo en decision expedida el 27 de febrero de 2012 por la Corte del Distrito
Oeste de Washington que determin que los compromisos FRAND asumidos
por Motorola a nivel mundial eran también aplicables a Microsoft sin necesi-
dad que sea precalificada como beneficiaria del goce de condiciones FRAND
y el 14 de mayo de 2012 obtuvo a su turno una medida cautelar para suspen-
der el proceso judicial y medida cautelar adoptada en Alemania y finalmente,
el 4 de septiembre de 2013 se ordend a Motorola pagar US $ 14,5 millones
por concepto de darios y perjuicios™.

Los procesos judiciales referidos al ejercicio de los derechos sobre
patentes esenciales continuaron con el caso de Motorola Inc., contra Apple,
Inc. y viceversa que motivo cerca de veinte procesos judiciales en diversas
jurisdicciones, principalmente en los Estados Unidos de América y Alemania
y con distintos resultados, en los que cada parte se acusaba mutuamente de
haber infringido las patentes de la otra.

Finalmente, en el 2014, las partes arribaron a un acuerdo mediante el
cual ambas se desistieron de los procesos legales iniciados una contra la otra
Y ViCeversa aungue no convinieron otorgarse licencias cruzadas pero si tra-
bajarian de manera conjunta en algunas areas para reformar sus respectivas
patentes sobre sus teléfonos inteligentes'’. Y en los afios subsiguientes, de
Microsoft Corporation contra Barnes & Noble, concluido con un arreglo en-
tre las partes cuyas cifras no fueron reveladas'; Apple Inc. contra Samsung

11.

Essential PatenT LLC, Essential Patent Block, [en linea]. 31 julio 2015. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018].
Disponible en: <http://www.essentialpatentblog.com/2015/07/ninth-circuit-affirms-judge-robarts-rand-decision-
microsoft-v-motorola/>. También ROSE, Mike. The Microsoft vs Motorola Lawsuit finally comes to an end. Ga-
masutra, The Art & Business of making Games, [en linea]. 6 setiembre 2013. [fecha de consulta: 19 de enero de
2018]. Disponible en:  <http://www.gamasutra.com/view/news/199743/The_Microsoft_vs_Motorola_lawsuit_fi-
nally_comes_to_an_end.php>. Igualmente Wikipedia, The Free Encyclopedia. Microsoft Corp. v. Motorola Inc. [en
lineal. 29 diciembre 2017. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Microsoft_Corp._v._Motorola_Inc>.

12. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Motorola Mobility v. Apple Inc. [en linea]. 29 diciembre 2017. [fecha de con-

sulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_Mobility_v._Apple_Inc>.
También LOWENSOHN, Josh. Apple and Google’s Motorola Mobility settles long-running patent lawsuit. The Ver-
ge [en linea). 16 mayo 2014. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.theverge.
com/2014/5/16/5725154/apple-and-motorola-mobility-settle-long-running-patent-lawsuit>.

13. FRANKEL, Allison, Who won Microsoft v. Barnes é Noble patent litigation? Reuters Blog [en linea]. 1 mayo 2012.

[fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://blogs.reuters.com/alison-frankel/2012/05/01/
who-won-microsoft-v-barnes-noble-patent-litigation/>. También JOHNSON, James. Microsoft settles Android law-
suit with Barns & Noble. Inquisitr [en linea]. 30 abril 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en:
<http://www.inquisitr.com/227573/microsoft-settles-android-lawsuit-with-barnes-noble/>.
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Electronics Co. Ltd. y viceversa, concluido el 20 de febrero de 2016 mediante
sentencia expedida por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, desesti-
mando el reclamo de dafos y perjuicios por US $ 120 millones solicitado por
Apple obtenido en inferior instancia vy, por el contrario, fijando dafios y per-
juicios en favor de Samsung Electronics por un monto de US $ 158 millones
por infraccion a las patentes de esta Ultima sobre la manera como las fotos y
videos son organizados en el directorio de los smartphones™:; y asimismo el
€aso Ericsson contra Samsung Electronics Co. Ltd. y viceversa, que involucrd
denuncias de una contra la otra por infraccion de mas cuarenta patentes
relacionadas a la telefonia movil tanto en los Estados Unidos de América
como en Europa, concluidos en el afio 2014 con un arreglo en virtud del cual
ambas partes firman un acuerdo global de licencias cruzadas cuyos terminos
puntuales se mantuvieron confidenciales'.

En la demanda judicial interpuesta por Apple, Inc. en Alemania, contra
Motorola Mobility LLC., la Comision de la Union Europea, en su fallo del 29
de abril de 2014, concluye que Motorola tiene una posicion dominante en el
mercado de concesion de licencias de tecnologias, precisadas en las espe-
cificaciones técnicas de la norma GPRS, en la que se basa la Patente Esen-
cial GPRS Cudak de Motorola; sin embargo decidio no imponer una multa a
Motorola teniendo en cuenta el hecho de que no existia jurisprudencia de
los tribunales de la Union Europea relativa a la legalidad de medidas cau-
telares sobre Patentes Esenciales con arreglo al articulo 102 del Tratado de
Funcionamiento de la Unién Europea (TFUE) y de que, hasta dicha fecha, los
tribunales nacionales de los miembros de la Unidn Europea habian llegado a
conclusiones divergentes sobre esta cuestion.

14. SUTTON, Paul J. Rotten patent result for Apple. World Intellectual Property Review, March/April 2016, p. 61. También

15.

ver Wikipedia, The Free Encyclopedia. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. [en linea). 22 enero 2018. [fecha de
consulta: 29 de enero de 2018]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._v._Samsung_Electro-
nics_Co.>. Igualmente REISINGER, Don. Samsung wins appeal in $120M patent fight with Apple. Fortune.com [en
lineal. 26 enero 2016. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://fortune.com/2016/02/26/
apple-samsung-patent-appeal/>. Asimismo DAILY MAIL, Mail online, by Reuters. Samsung agrees to hand over
$ 548 million to Apple after losing patent lawsuit - but it says it won't pay up until the iphone maker sends an invoi-
ce. [en linea]. 4 diciembre 2015. [fecha de consulta: 29 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.dailymail.
co.uk/sciencetech/article-3346644/Samsung-agrees-hand-548-million-Apple-losing-patent-lawsuit-says-won-t-
pay-iPhone-maker-sends-invoice.html>.

MUELLER, Florian. New Ericssons lawsuits against Samsung indirectly help Apple in fight against FRAND abuse.
Foss Patents Blog, [en linea]. 27 noviembre 2012. [fecha de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://
www.fosspatents.com/2012/11/new-ericsson-lawsuits-against-samsung.html>. También ESSERS, Loek. Ericsson
sues Samsung in the U.S. for patent infringement. Computer World from IDG, [en linea]. 27 noviembre 2012. [fecha
de consulta: 19 de enero de 2018]. Disponible en: <http://www.computerworld.com/article/2493417/technology-
law-regulation/ericsson-sues-samsung-in-u-s--for-patent-infringement.html>.
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El caso se habia iniciado €l 14 de febrero de 2012, con la denuncia
que Apple, Inc. presentd de conformidad con el articulo 7 del Reglamento
(CE) N° 1/2003 contra Motorola Mobility LLC con respecto a la explotacion de
Motorola en Alemania de dos patentes que Motorola habia declarado esen-
ciales para normas de telecomunicaciones, incluida una patente declarada
esencial para la norma GSM/GPRS del European Telecommunications Stan-
dards Intitute (ETSI), cuya licencia Motorola se comprometio a conceder en
condiciones FRAND.

En el proceso en cuestion, Motorola habia declarado en abril de 2003,
Su patente EP 1010336 («Patente Esencial GPRS Cudak») como “esencial”
para la norma GPRS y se comprometio con el Instituto Europeo de Normas
de Telecomunicaciones o European Telecommunications Standards Intitute
(ETSI) a conceder su licencia en condiciones FRAND. Posteriormente, en el
afo 2007, Apple entrd en el sector de las telecomunicaciones moviles cuan-
do lanzd al mercado su primer teléfono inteligente, el IPhone, que aplicaba
las normas de telecomunicaciones relevantes, incluida la norma GPRS.

En abril de 2011, Motorola solicit6 medidas cautelares contra Apple
en Alemania sobre la base, entre otras cosas, de su Patente Esencial GPRS
Cudak. En el transcurso del proceso de adopcion de medidas cautelares,
Apple hizo a Motorola seis ofertas sucesivas por las licencias, gue también
presentd ante los tribunales alemanes. Apple hizo estas ofertas con vistas
a acogerse a la defensa del Derecho de la Competencia establecida por el
Bundesgerichtshof (Corte Federal de Justicia de Alemania) en su sentencia
Orange Book™.

16. El Orange Book Standard (KZR 39/06) se refiere a la sentencia expedida con fecha 6 de mayo de 2009 por la Corte
Federal de Justicia de Alemania (equivalente a la Corte Suprema o méxima instancia judicial), por la que se decidié
que el demandado por infraccion de una patente sobre una tecnologia considerada como esencial o estandar,
que no habia podido obtener una licencia para el uso de esa tecnologia otorgada por el titular de la patente en
condiciones FRAND, podia esgrimir como argumento de defensa -sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones-
que el titular de la patente estaba violando las normas de la libre competencia por abuso de posicion de dominio.
Se origin6 en la demanda interpuesta por la compafiia Philips contra diversas compafiias fabricantes de Discos
Compactos Grabables (CD-Rs) por violacion de patente sobre tecnologia de los mencionados CD-Rs considerada
como esencial para especificaciones técnicas desarrolladas por la Philips y la Sony, incluida en un documento
conocido como el “Orange Book”. En su defensa, los infractores alegaron que la Philips estaba infringiendo el ar-
ticulo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea al ejercer una posicion de dominio en el mercado
que alteraba la libre competencia. La Corte Suprema Federal de Alemania consider6 que los demandados podian
alegar la infraccion a las normas de libre competencia si hubieran propuesto una oferta incondicional al titular de
la patente y hubieran actuado como si una licencia hubiera sido otorgada para usar la patente, lo que implicaba
también que el presunto infractor debia asegurar que no cuestionaria la validez de la patente. Aunque el caso no
involucrd propiamente una Patente de Tecnologia Esencial que debia licenciarse en términos FRAND, de todos
modos los criterios esbozados en el fallo fueron aplicados subsecuentemente a otros casos que si involucraban
Patentes de Tecnologia Esencial.
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En su segunda oferta, Apple propuso celebrar un acuerdo de licencia
que habria dado a Motorola el derecho a fijar l0s canones con arreglo a su fa-
cultad de apreciacion y segln los principios FRAND, sin limitaciones (que no
sean las FRAND y el articulo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unién
Europea -TFUE-) por lo que respecta a 1os canones y al método de calculo del
importe final de los mismos.

La oferta también contemplaba el pleno control judicial de la cuantia
de los canones FRAND, pudiendo Motorola y Apple someter sus propias eva-
luaciones, calculos y razonamientos a la consideracion del tribunal. Motorola,
sin embargo, rechaz6 esa oferta y siguié adelante con el procedimiento de
medidas cautelares. En diciembre de 2011, los tribunales inferiores alemanes
concedieron a Motorola medidas cautelares contra Apple.

En enero de 2012, cuando Motorola decidio ejecutar las medidas cau-
telares, Apple hizo su sexta oferta por la licencia. En dicha oferta, Apple: i)
aceptaba una clausula por la que Motorola tendrfa derecho a rescindir el
acuerdo en caso de que Apple cuestionara la validez de cualquier Patente
Esencial objeto de licencia (la denominada «clausula de rescision), y i) reco-
nocia explicitamente la infraccion de las Patente Esencial objeto de licencia
en la totalidad de sus dispositivos, incluido un dispositivo de Apple que la
empresa alegd que no infringfa dichas Patente Esencial. Sobre la base de
las seis ofertas de Apple, los drganos jurisdiccionales alemanes suspendie-
ron temporalmente la ejecucion de las medidas cautelares™. Finalmente, en
mayo de 2014, Motorola y Apple firmaron un acuerdo transaccional que puso
finallitigio y a otros seguidos por las mismas partes en distintos paises y aun-
gue no acordaron otorgarse licencias cruzadas, si convinieron en desistirse
ambas partes de todos 10s litigios seguidos contra la otra.

El caso mas reciente y sonado en gue no se llegod a un acuerdo entre
las partes y en el que el Tribunal de Justicia de la Union Europea emitié un
fallo, fue el caso Huawei Technologies Co. Limited contra la Zhong Xing Tele-
communications Equipment Company Limited (ZTE) y su filial alemana ZTE
Deutschland GmbH, entre otros.

En este Ultimo, Huawei, empresa privada multinacional china de alta
tecnologia fabricante de equipos de comunicaciones y proveedora de solu-

17. El criterio esta contenido en el numeral 23 de la Decision de la Union Europea de fecha 29 de abril de 2014, re-
caida en el proceso relativo a un procedimiento en virtud del articulo 102 del Tratado de Funcionamiento de la
Unién Europea v el articulo 54 del Acuerdo EEE, en el Asunto AT.39985 — Motorola — Explotacion de patentes
esenciales sobre normas GPRS; publicada en el Diario Oficial de la Union Europea con fecha 2 de octubre de
2014, C 344/6 ES.
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ciones de redes personalizadas para operadores de la industria de telecomu-
nicaciones, demando en Alemania ante la Corte Distrital de Dusseldorf (Land-
geritch DUsseldorf) por infraccidon de patentes, a la también empresa china
ZTE y a su filial alemana, proveedoras globales de equipamiento de teleco-
municaciones y soluciones de redes, luego de que fracasaran los intentos de
ZTE de obtener un licenciamiento FRAND por el uso de la tecnologia esencial
para la norma LTE (Long Term Evolution) 3GPP (Third Generation Partnership
Project) y su sustitutoria 4G, reconocido como estandar para la telefonia mo-
vil por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones o European
Telecommunications Standards Institute (ETSI) conforme a la notificacion que
Huawei realizd para estos efectos el 4 de marzo de 2009 y que Huawei tenia
patentada bajo patente europea N° EP 2 090 050 B 1 titulada “Procedimiento
y aparato de establecimiento de una sefial de sincronizacion en un sistema
de comunicacion” concedida en la Republica Federal de Alemania.

Entre noviembre de 2010 v finales de marzo de 2011, Huawei Tech-
nologies y ZTE Corp., llevaron a cabo discusiones relativas, en particular, a
la violacion de la patente EP 2 090 050 B 1 a la posibilidad de acordar una
licencia en condiciones FRAND con respecto a estos productos. A este res-
pecto, Huawei Technologies propuso el importe del canon que consideraba
razonable por el uso de la patente. Por su parte, ZTE Corp. deseaba una con-
cesion reciproca de licencias. No obstante, no se concretd ninguna oferta
relativa a un contrato de licencia.

Sin embargo, ZTE comercializa productos que funcionan sobre la base
de la norma «Long Term Evolution», explotando asi la patente EP 2 090 050 B
1, sinabonar un canon a Huawei Technologies y sin informar a ésta exhausti-
vamente de 10s actos de explotacion ya realizados; 10 que determind que el
28 de abril de 2011, sobre la base del articulo 64 del Convenio de Concesion
de patentes Europeas (CPE) y de los articulos 139 y siguientes de la Ley de
patentes, en su version modificada en Gltimo lugar por el articulo 13 de la Ley
de 24 de noviembre de 2011, Huawei Technologies formule una demanda
ante la Corte Distrital de Dusseldorf (Landgeritch Dusseldorf) por violacion
de patente contra ZTE reclamando el cese de la violacion, la presentacion de
datos contables, la retirada de los productos y la concesion de una indemni-
Zacion por dafios y perjuicios.

La controversia fue remitida al Tribunal de Justicia de la Union Europea
en consulta prejudicial. En su opinidn previa al fallo, el Abogado General de la
Unidn Europea recomienda considerar que el titular de una patente de una
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tecnologia esencial calificada como estandar para determinada industria, no
contraviene su compromiso de licenciar dicha tecnologia en condiciones
FRAND si antes de accionar legalmente contra el usuario de dichas tecnolo-
gla patentada, ha cumplido con:
() Notificar al presunto infractor que esta infringiendo una tecnologia esencial
patentada
(i) Ofrecer al presunto infractor licenciarle su tecnologia esencial patentada en
condiciones FRAND, expresando todos los términos y condiciones que ordi-
nariamente integran los contratos de licencia de patentes en el sector de que
se trate, incluyendo el monto de las regalias a ser aplicadas y el modo de
calcularlas.

A su vez, el potencial licenciatario debe responder dicha oferta de
una manera seria, de forma tal que no sea considerada como que no existie-
ra voluntad real de llegar a un acuerdo y diligentemente debe responder con
una contrapropuesta razonable de acuerdo a los usos y costumbres mer-
cantiles reconocidos en la materia y de buena fe, 1o que debe determinarse
sobre la base de elementos objetivos e implica, en concreto, la inexistencia
de cualquier tactica dilatoria.

Asi mismo, en el caso que no se llegue a algun acuerdo, la conduc-
ta del presunto infractor no debe ser dilatoria y el presunto infractor debe
mostrar su deseo de aceptar un acuerdo en condiciones FRAND que sea
determinado por una autoridad judicial o tribunal arbitral.

Finalmente, el Abogado General de la Union Europea estimo que no
debe considerarse la conducta del presunto infractor como dilatoria 0 poco
seria solo por el hecho de que se reserve el derecho de accionar contra
la validez de la patente. Las recomendaciones del Abogado General de la
Unidn Europea fueron recogidas en el fallo dictado en el caso por la Sala
Quinta del Tribunal de Justicia de la Union Europea su fecha 16 de julio de
20158,

18. Tribunal de Justicia de la Union Europea, Sentencia de la Sala Quinta de fecha 16 de julio de 2015, dictada en
el proceso seguido por Huawei Technologies Co. Limited contra la Zhong Xing Telecommunications Equipment
Company Limited (ZTE) y su filial alemana ZTE Deutschland GmbH, Asunto C-170/13, sobre «Competencia — Ar-
ticulo 102 TFUE — Empresa que es titular de una patente esencial para una norma con respecto a la cual se ha
comprometido, ante un organismo de normalizacion, a conceder a terceros licencias en condiciones equitativas,
razonables y no discriminatorias, denominadas “condiciones FRAND" (“fair, reasonable and non-discriminatory”)
— Abuso de posicién dominante — Acciones por violacion de patente — Accion de cesacion — Accion de
retirada de productos — Accion con el fin de que se presenten datos contables — Accion de reparacion —
Obligaciones del titular de una patente esencial para una normaw; [en lineal, [fecha de consulta: 6 de febrero
de 2018]. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:0J.C_.2015.302.01.0002.01.
SPA&toc=0]J:C:2015:302:TOC.>.
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La influencia de lo decidido por el Tribunal de Justicia de la Union
Europea en el caso Huawei Technologies Co. Limited contra la Zhong Xing
Telecommunications Equipment Company Limited (ZTE) ha sido tal a nivel
internacional que 10s criterios esbozados en la sentencia sirvieron en parte
para cambiar el borrador de la Guia en materia de Propiedad Intelectual con
relacion ala Ley Anti-Monopolios del Japon originalmente publicada en el ano
2007 y modificadas el 21 de julio de 2016 por la Comision de Comercio Leal
del Japon, para considerar que toda decision relacionada con reclamos de
infraccion de patentes de tecnologia esencial debe ser evaluada en funcion a
las particularidades de cada caso y tomando en consideracion las actitudes
adoptadas tanto por el titular de la patente esencial como por el infractor en
las negociaciones, siendo que en principio se considerara como conducta
infractora de la libre competencia cuando el titular de una patente esencial
se niegue a licenciar la referida tecnologia o interponga una demanda solici-
tando suspender el uso de la patente esencial contra quien haya expresado
formalmente su deseo de pagar por la licencia en términos FRAND y que la
regla se aplicara a las patentes declaradas como esenciales ante 10s orga-
nismos de normalizacion competentes bien como a aquellas ofrecidas en
términos FRAND entre las partes involucradas™.

V. Emboscada de patentes

En el campo de las “patentes esenciales” 10s litigios son mas comu-
nes que en otros casos de patentes de invencion. Un caso de “patentes
esenciales” que involucrd una “emboscada de patentes” fue el llamado caso
Rambus.

El 30 de julio de 2007 la Comision de la Union Europea emplazd a
la empresa Rambus, Inc. con una declaracion de objeciones imputandole
haber infringido al articulo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Union
Europea (TFUE) por abuso de posicion de dominio en el licenciamiento de
su tecnologia patentada de interfaces DRAM (Dynamic Ramdom Access Me-
mory — Memoria Dinamica de Acceso Aleatorio) de los chips para almacenar
data temporalmente usados en practicamente todas las computadoras, ser-

19. JAPAN PATENT OFFICE. Guidelines for the use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act (Guia en ma-
teria de Propiedad Intelectual con relacion a la Ley Anti-Monopolios) originalmente publicada el 21 de julio de
2016, [en linea], [fecha de consulta: 7 junio 2017], disponible en: <http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imono-
poly_guidelines.files/IPGL_Frand.pdf>. Informacion adicional en HIRAYAMA, Kentaro. Japan's new FRAND policy
may point towards more active enforcement, Revista Intellectual Asset Management (IAM), London-Hong Kong
May/June 2016, Column IP Lawyer, p. 88.
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vidores, estaciones de trabajo e impresoras, PDAS (Personal Digital Assistant
- Asistente Personal Digital 0 computadora de bolsillo) y camaras digitales,
acusandola de cobrar regalias consideradas excesivas para el uso de una
tecnologia considerada como “estandar” por la Joint Electron Device Engi-
neering Council (JEDEC), una organizacion de normalizacion norteamericana,
considerada lider en el desarrollo de estandares para la industria microelec-
tronica integrada por las principales compafias del rubro, entre ellas, a la
propia Rambus, Inc. En este caso Rambus Inc. habia ocultado informar sobre
qué parte de la tecnologia DRAM era objeto de patentes y solicitudes de
patentes de invencion de la tecnologia que la JEDEC, a su pedido, habia con-
siderado como “estandar”.

Al contestar la imputacion, Rambus, Inc., ofrecié poner un limite al
monto de sus regalias a ser cobradas por el uso de su tecnologia esencial
patentada para los productos que cumplieran con los estandares estableci-
dos por la JEDEC por el término de cinco afhos y ademas, se comprometio
a no cobrar regalias por 10s productos que incluyeran sus tecnologias SDR
(Software-defined Radio) y DDR (Double Data Rate) adoptadas como estandar
por la JEDEC, en combinacion con una regalia maxima de 1.5% por tecnolo-
glas posteriores desarrolladas a partir de aquellas que también sean conside-
radas como estandar por la JEDEC, tales como las tecnologias DDR2 y DDR3,
regalia que era substancialmente inferior a la tasa del 3.5% que Rambus, Inc.
venia cobrando al licenciar su tecnologia DDR.

Finalmente, la Comision de la Unidn Europea decidio retirar sus im-
putaciones de abuso de posicion de dominio tomando en consideracion 10s
compromisos asumidos por la emplazada Rambus, Inc.%.

Otro caso de “patentes esenciales” que implicd una “emboscada de
patentes” fue el llamado caso Qualcomm Inc. versus Broadcom Corp., que
comprendid sendos procesos judiciales entre ambas empresas sometidos a
la competencia de las cortes norteamericanas.

En l0s procesos en cuestion, Qualcomm Inc. acusd a Broadcom Corp.
por infringir sus patentes de su tecnologia 3G en 10s chips procesadores 0
microprocesadores encargados de ejecutar los programas de los teléfonos
celulares o dispositivos moviles de telefonia; y a su turno Broadcom Corp.

20. Comision Europea. Decision de la Comision de fecha 9 de diciembre de 2009 en el proceso seguido contra
RAMBUS, INC., bajo el articulo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unidén Europea (TFUE) y el articulo 54
del European Economic Agreement (EEA) — en espafiol Espacio Econdmico Europeo EEE-, Caso COMP/38. 636 —
RAMBUS-, [en linea], [fecha de consulta: 6 junio 2017]. Disponible en: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/
cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf.>.
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se defendio sindicando a Qualcomm Inc. de haber ocultado informacion a
la Joint Video Team (JVT), entidad encargada de reconocer normas técnicas
para el estandar internacional de las tecnologias para compresion de video,
que resultaban esenciales para la produccion de dispositivos de telefonia
movil y de este modo induciendo a sus competidores a cometer infraccion a
sus patentes de invencion para luego obtener el pago de dafios y perjuicios
por la infraccion cometida.

Las cortes norteamericanas, en sus distintas instancias y tribunales,
decidieron que Qualcomm Inc. habia perdido la facultad de ejercer derechos
exclusivos sobre sus patentes consideradas como esenciales y sobre aque-
llas patentes sobre tecnologias que derivaran de estas por no haber cumpli-
do con relevar oportunamente qué parte de la tecnologia considerada como
estandar era materia de patentes registradas y solicitadas con anterioridad a
este reconocimiento como norma técnica por parte de la VT2,

VI. Consorcio de patentes

Los casos referentes a “patentes esenciales” se presentan en otros
ambitos de la industria ofreciendo una distinta perspectiva de la forma de
evitar la colision entre los derechos de propiedad intelectual sobre las pa-
tentes de invencion de tecnologias esenciales y las normas que protegen
la libre competencia. Por ejemplo, en el relacionado con la tecnologia de 1os
DVD donde surge una modalidad diferente de licenciamiento de la tecnologia
esencial: el consorcio de patentes.

La tecnologia DVD (Digital Versartil Disc) en sus distintos formatos
para videos, DVD-ROM, decodificadores y reproductores crea un estan-
dar para el almacenamiento de toda clase de datos y no sélo peliculas,
realizado por un disco optico que puede ser leido por varios tipos de
reproductores. En este caso las principales compafiias que controlan la
concesion de licencias relacionadas a esta tecnologia, que integran a Tos-
hiba Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Hitachi Consumer Elec-
tronics Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (Panasonic), JVC Ken-
wood Corporation, Warner Bros. Home Entertainment Inc., Sanyo Electric
Co., Ltd., Sharp Corporation y Samsung Electronics Co., Limited se unieron
y crearon el programa de licenciamiento DVD6C para licenciar esta tec-

21. MCNEAL, Kristen. Note, Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.. 9,259,985 Reasons to Comply with Discovery Requests,
15 RICH. J.L. & TECH. 10; University of Richmond School of Law, [en linea], [fecha de consulta: 6 junio 2017]. Dis-
ponible en: http://law.richmond.edu/jolt/v15i3/article10.pdf. (Qualcomm 1), No. 05¢cv1958-B (BLM), 2008 WL 66932
(S.D. Cal. Jan. 7, 2008).
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nologia en condiciones FRAND (Fair, Reasonable and Non-discriminatory
terms?.

Se considera que dichas tecnologias son esenciales para 10s produc-
tos que cumplan con las especificaciones de DVD de formato definidas por el
DVD Forum. El programa mundial de otorgamiento de licencias ofrecido por
este Consorcio de Patentes se inici0 a partir del 1 de enero de 2010 e incluyo6
la oferta de tasas de regalias reducidas sobre ciertos productos tales como
grabadores de DVD (es decir, las categorias de productos de DVD con licen-
cia: unidad de DVD-RAM, unidad de DVD-RW, unidad de DVD-R y grabador de
video DVD) y para reproductores de DVD (es decir, las categorias de produc-
tos de DVD con licencia: reproductor de video DVD, unidad de DVD-ROM y
reproductor de audio DVD).

Es importante anotar que las empresas integrantes del consorcio
de patentes se reservaron el derecho de negociar contratos de licencias
individuales con las compafiias miembros de programa de licenciamiento
DVD6C, en lugar de obtener una Unica cartera de licencias o la licencia
de una categoria de productos. Asi mismo, las compafiias integrantes del
Consorcio de Patentes asumieron el compromiso de ofrecer sus licencias
conforme a términos y condiciones justas, razonables y no discriminatorias
(FRAND).

La creacion de este “consorcio de patentes” motivo que la Union Eu-
ropea, a través de su Direccion de Competencia, abriera una investigacion
para determinar si tal consorcio generaba un abuso de posicion de dominio
0 violaba las normas de la libre competencia.

Pero luego del analisis respectivo se concluyd que, por el contrario,
la creacion del consorcio contribuia a promover el desarrollo tecnolégico y
economico al permitir una rapida vy eficiente introduccion de la tecnologia
de los DVDs. Igualmente se considerd que, todos 10s licenciantes interesa-
dos podian licenciar su tecnologia estandar o esencial para la produccion
de DVDs, reduciendo costos administrativos y de transaccion que finalmente
beneficiaban al consumidor?.

22. El"consorcio de patentes” para la tecnologia estandar del DVD fue creado inicialmente en 1999 por seis compa-

23.

fifas: Hitachi Consumer Electronics Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Mitsubishi Electric Corporation,
Time Warner, Inc., Toshiba Corporation y Victor Company of Japan, Limited. A estas se les unieron otras luego.
Comision de la Union Europea. Comfort Letter o Carta de Patrocinio de la Comision de la Union Europea por la que
se aprueba el programa de licenciamiento para implementar el estandar de los DVDs (ver EUROPA Press Release,
IP/00/1135, Brussels, 9 October 2000, [en linea], [fecha de consulta: 6 febrero 2018], disponible en: <http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-00-1135_en.htm>.También Official Journal of the European Communities, en 27 August
1999 -0J C 242,27.8. 1999, p. 5-).
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La explicacion es simple: al ofrecerse al mercado la tecnologia esen-
cial bajo la modalidad de “one stop shopping” 0 un Unico puesto de venta, ya
no hay necesidad de negociar el licenciamiento de la tecnologia esencial por
separado con todos y cada uno de 1os titulares de las patentes que han con-
formado el “estandar” evitando la “marafia de patentes” o “patent thicked"**
y la “acumulacion de regalias” o el “royalty stacking"® y reduciendo, por tan-
to, los riesgos de verse involucrados en litigios por infraccion a patentes de
invencion. Igualmente resulta mas costo efectivo una transaccion tratar con
un solo titular de los derechos sobre la patente que con varios en cuyo ¢aso
puede haber sobrecostos.

A pesar de las ventajas ofrecidas por el “consorcio de patentes” con-
formado por el DVD6C Licensing Group, el rubro no ha estado exento de pro-
cesos judiciales de esta tecnologia esencial. En efecto, el 19 de diciembre de
2005 ante Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva
York, Citron Electronics Co., Ltd., proveedor de CyberHome Entertainment,
Inc. demandd a la Toshiba Corporation por siy en representacion de todas las
demés empresas conformantes del consorcio de patentes DVD6C Licensing
Group, acusandole de haber puesto indebido fin al contrato de licencia que
suscribieron el 22 de julio de 2004 para el uso de la tecnologia estandar en el
marco del programa de licenciamiento DVD6C, al atribuirle la falta de pago de
regalias que, segin la demandante, no eran correctos (Caso 1:05-cv-10626-
LMM-HBP)?.

Previamente, la Toshiba Corporation habia demandado a CyberHome
Entertainment, Inc., cliente afiliado de Citron Electronics Co., Ltd., por infrac-
cion a la patente esencial del DVD6C 10 que, a juicio de la demandante, era
violatorio del contrato de licencia. En octubre de 2006 el juez Lawrence Mc-
Kenna del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva
York dict6 sentencia desestimando la demanda declarando que el contrato

24. La"marafia de patentes” se presenta cuando varias patentes de invencion se superponen para la produccion de

25.

26.

determinado producto, lo que obliga al fabricante a recurrir a varias negociaciones con cada uno de los titulares
de aquellas patentes para poder obtener las licencias necesarias para producirlo sin incurrir en violacion a los
derechos de Propiedad Industrial.

La "acumulacion de regalias” apunta a aquellos casos en que un Unico producto infringe a la vez muchas paten-
tes de invencion dado que en su elaboracion se requieren diferentes tecnologias patentadas por distintas compa-
fifas y por tanto debe asumir el pago de regalias acumuladas por cada una de dichas tecnologias para cada titular
de la patente utilizada. Se considera que el “royal stacking” incrementa los costos de transaccion y administracion
que redundan en el precio final del producto, perjudicando finalmente al consumidor.

UNITED STATES COURT ARCHIVE SERVICES LLC, Citron Electronics Co., Ltd. vs Toshiba Corporation, Case 1:05-Cv-
10626-LMM-HBP, [en linea], [fecha de consulta: 6 junio 2017], disponible en: <https://www.unitedstatescourts.
org/federal/nysd/278073/.>.
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de licencia de patente DVD6C suscrito con Citron Electronics Co., Ltd. que-
daba resuelto y dispuso el pago de US $9,5 millones a favor de Toshiba por
concepto de regalias no abonadas.

En un fallo posterior del mismo juez, fechado el 24 abril de 2007, se
ratificd la sentencia anterior y se ordend a Citron Electronics Co., Ltd. pagar
a favor de Toshiba Corporation, por concepto de regalias no abonadas, la
cantidad adicional de US $ 26,1 millones por violacion del contrato de licencia
de patente DVD6C.

La creacion de un “consorcio de patentes” es una alternativa que
va en direccion a evitar los litigios en casos de patentes esenciales, brindar
transparencia a los mecanismos de licenciamiento de aquella y ahorrar cos-
tos transaccionales.

Por ejemplo, en noviembre de 2015, se constituyd la Fair Standards
Alliance (FSA) como una organizacion sin fines de lucro cuyo objeto social
es promover globalmente, pero principalmente en la Unidn Europea y Sus
miembros, una serie de principios claves relativos al licenciamiento de pa-
tentes esenciales que voluntariamente se establecen con miras a otorgar
licencias en condiciones FRAND. La Fair Standards Alliance (FSA) ha sido
conformada por importantes compafiias transnacionales, entre ellas, 1as
compafiias BMW GRUP, VOLSWAGEN, CISCO, INTEL, HEWLETT PACKARD, LE-
NOVO, IP ACCESS, DELL, GOOGLE, AIRTIES, FAIRPHONE, JUNIPER NERTWORKS,
N&M CONSULTANCY, CROMAX, PEIKER, RHA LEGAL, SIERRA WIRELESS, TELIT y
UBLOX. Al redactarse los principios orientadores de su actividad se conside-
ra que los licenciamientos FRAND deben tener claridad con el proposito de
promover la innovacion, el crecimiento econdmico, la competencia y abrir las
posibilidades del consumidor de optar por una opcion de compra. Para ello
se establecen los siguientes principios claves:

(i)  Toda licencia para una patente esencial debe estar disponible en cualquier
momento de la cadena de valor en que el estandar esencial ha sido imple-
mentado y las condiciones relevantes del licenciamiento deberan ser trans-
parentes para otras compafias que quieran adoptar el mismo estandar con-
siderado esencial.

(il Laregalia FRAND debera reflejar el valor de la invencion. En la mayoria de los
€asos esto significa que debera basarse en el dispositivo mas pequefio que
implementa la patente esencial y adicionalmente debera tomar en cuenta la
regalia global que pudiera ser razonablemente fijada para todas las patentes
que son esenciales para ese estandar.
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(i) Las medidas cautelares de cese de uso otras medidas legales deben conside-
rarse siempre como la Ultima alternativa, luego de haber agotado las posibili-

dades de una negociacion razonable; y

(iv) El compromiso de ofertar la patente de la tecnologia estandar en condiciones

FRAND no debe quedar sin efecto simplemente porque la titularidad de los

derechos sobre la patente esencial es transferida a otra compafiia®’.

NO obstante que, en el ambito de las patentes esenciales, la creacion
de un “consorcio de patentes” aparenta ser una alternativa atractiva para
ofrecer su licenciamiento de forma mas simple para 1os licenciantes de la
tecnologia esencial estandar, ello por las ventajas que brinda el “one-stop
shop"?, todavia no se puede afirmar que haya calado como una opcion ha-
bitual en el mercado.

Un estudio que analizd cerca de doscientas mil patentes declaradas
esenciales por 1os 19 mayores Organismos Internacional de Normalizacion
arrojo como resultado que el 91% de dichas patentes esenciales era licen-
ciado de manera individual por el titular de la patente y no a través de un
“consorcio de patentes”.

El estudio atribuye este hecho a dos razones fundamentales: primero,
a que los titulares de los derechos gue entregan a un consorcio de patentes
la facultad de licenciar sus patentes esenciales se obligan a ofrecer la licen-
Cia a un precio maximo por concepto de las regalias, mientras que, de hacer-
lo individualmente, tienen la opcidn de poder ofrecer precios menores que
los del consorcio a cambio de poder obtener a su turno ventajas en la nego-
ciacion de licencias cruzadas para adquirir otras tecnologias que les pudieran
ser Utiles para el desarrollo de sus negocios; en segundo lugar, se sefiala que
generalmente un “consorcio de patentes” debe integrar diversos intereses
de una multiplicidad de titulares de derechos (fabricantes, proveedores de
servicios de internet y comunicaciones, organizaciones de investigacion y
desarrollo, universidades, troles de patentes, entidades privadas, etc.) que no
siempre coinciden por lo que llegar a un concierto de todos estos agentes en
un compromiso Unico ofrece evidentes dificultades practicas®.

27. Fair Standards Alliance (FSA), [en linea], [fecha de consulta: 6 junio 2017], disponible en la siguiente direccién

28.

29.

electronica: <http://www.fair-standards.org/key-principles/.>.

“One stop shop” 0 “Ventanilla Unica” es el modo coloquial de referirse al “Patent Pool” o “Consorcio de patentes”y
se refiere a la posibilidad de adquirir la licencia de una tecnologia esencial estandar combinada de varios titulares
distintos en un unico lugar.

POHLMANN, Tim. Landscaping Standard-essential patents. Revista Intellectual Asset Management Issue 75, Lon-
don-Hong Kong, January/February 2016, p. 67 y sS.
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Consideraciones finales

Sintetizando todo lo expuesto podemos sefialar que es dificil encon-
trar el justo equilibrio entre, por un lado, los derechos de propiedad intelec-
tual, y por otro, los derechos de la sociedad a acceder a las invenciones asi
como a impedir que la concesion de una patente genere el abuso de una
posicion de dominio, practicas colusorias en el mercado o que impida el pro-
ceso de normalizacion que es de interés general de los consumidores.

Precisamente es en el marco de esta permanente interaccion que se
van encontrando los caminos méas adecuados para dar solucion a las contro-
versias suscitadas a este respecto como, por ejemplo, el establecimiento de
licencias obligatorias.

En este escenario, el surgimiento de los llamados “consorcios de pa-
tentes” para ofrecer tecnologias consideradas como esenciales o estandares
para ciertas industrias en condiciones FRAND 0 RAND, puede constituirse
en una alternativa de un monopolio que, “per se”, no implicara una violacion
a las normas de la libre competencia ni un abuso de posicion de dominio;
por el contrario, pueden beneficiar a los sectores industriales que requieren
dicha tecnologia esencial al facilitarles el acceso a ella evitando la marafia
de patentes y el pago de regalias acumuladas que encarecen el producto y
favorecer a los consumidores, quienes podran adquirir los productos a un
menor precio.

No obstante, debe reconocerse que la constitucion de un consorcio
de patentes enfrenta ciertas dificultades practicas al momento de tener que
concertar los términos en que la tecnologia esencial estandar sera licencia-
da. Ello debido a la problemética que entrafia ponerse de acuerdo respecto
del valor de cada patente individual aportada para conformar el consorcio,
un plan de fijacion de precios y un sistema de distribucion de regalias, en
particular, cuando los intereses de cada titular aportante de una parte de la
tecnologia esencial reconocida como estandar, son diversos.
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Resumen

El presente articulo trata la cuestion de la prohibicion de la protec-
cion de caracteristicas funcionales en el ambito del disefo. La fun-
cionalidad y su prohibicion pueden afectar a la eventual validez de
un disefio, asi como también a su alcance de proteccion. Es evidente
que la mayoria de los disefios integran aspectos funcionales y orna-
mentales, por 10 que es esencial determinar el tratamiento de las ca-
racteristicas funcionales. En este ambito, la tesis de la multiplicidad
de formas ha sido la mas recurrente, pero de un tiempo a esta parte,
otras tesis han ido ganando terreno. Hoy la situacion en Europa dibuja
un mapa en el que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unidn Eu-
ropea (EUIPO o La Oficina) parece estar mas del lado de entender que
el analisis debe descansar en el disefio analizado y sus caracteristicas
concretas siendo indiferente la existencia de formas alternativas para
solventar la misma funcion, mientras que algunos tribunales parecen
estar anclados en la tesis de la multiplicidad de formas.

El 8 de marzo de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unidn Europea
(TJUE) dictd una respuesta a una cuestion prejudicial en el asunto DO-
CERAM GmbH v. CeramTec GmbH C-395/16 (en adelante, caso DOCE-
RAM), que clarifica el criterio a seguir en el seno de la Union Europea.
Palabras clave: Disefo industrial, caracteristicas técnicas, funciona-
lidad.

Abstract

The present article deals with the issue of the prohibition of the pro-
tection of functional features in the context of design rights. Both
functionality and its prohibition may impact on the eventual validity
of a design, as well as on its scope of protection. Obviously, most
designs include functional and ornamental elements, reason why it is
of the highest importance to determine how functional features are
addressed. In this context, the multiplicity of forms thesis has been
the most recurring one. However, other theses have recently gained
ground. Today, the situation in Europe draws the map of the European
Union Intellectual Property Office (EUIPO or The Office) appearing to
be more on the side of understanding that the analysis shall focus
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on the examined design and its particular features, regardless the
existence of alternative forms which may serve to Solve the same
function, whilst some courts seem to be anchored in the multiplicity
of forms thesis. On 8th, March, 2018, the European Union Court of
Justice (EUCJ) issued a preliminary ruling in Case DOCERAM GmbH
v. CeramTec GmbH C-395/16 (DOCERAM) clarifying the criteria to be
followed within the EU in this regard.

Keywords: industrial Design, technical Features, functionality.

I. Preliminar; el fundamento de la prohibicién de proteccion
relativa a la “funcionalidad”

El objeto del presente estudio es tratar la cuestion de la funcionalidad
en el marco de la proteccion del disefio industrial, centrando el analisis en la
prohibicion de proteccion referida a “las caracteristicas dictadas exclusiva-
mente por una funcion técnica” que establece el articulo 8.1 del Reglamento
(CE) del Consejo sobre los Modelos y Dibujos Comunitarios 6/2002 (RDC).
Queda fuera del objeto de este articulo otros aspectos relacionados con la
funcion técnica derivada de las interconexiones de productos o de 10s pro-
ductos modulares.

Como se sabe, la propiedad industrial es una herramienta fundamen-
tal para la competitividad empresarial que tiene su fundamento en el fomen-
to del desarrollo tecnoldgico y creativo en beneficio de la sociedad (creacio-
nes materiales) al tiempo que en el mantenimiento del orden concurrencial
(signos distintivos).

Mas concretamente, las patentes y/o modelos de utilidad son dere-
chos de monopolio que se justifican por incentivar la actividad inventiva del
ser humano, lo que incrementa nuestra calidad de vida. Ahora bien, la regla
esencial s que solo se otorguen patentes a soluciones técnicas que resuel-
ven problemas técnicos (inventos), siempre que dichos inventos cumplan
con 1os requisitos de novedad y actividad inventiva exigidos, ademas de que
resulten aplicables en la industria.

Esas exigencias para la proteccion de las invenciones son mas eleva-
das y diferentes a los requisitos de proteccion en marcas o disefios.

Asi las cosas, la proteccion por propiedad industrial de 10s aspectos
funcionales 0 -mas concretamente- de caracteristicas dictadas exclusiva-
mente por su funcion técnica, esta reservada al mundo de las patentes o
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los modelos de utilidad y vetada al ambito del disefio industrial y los signos
distintivos, entre otras figuras de propiedad industrial.

No puede, por tanto, pretenderse la proteccion de una caracteristica
técnica ni de conceptos funcionales a través de los signos distintivos (mar-
cas) o del disefio. De ahi, el limite comun de la funcionalidad que se predica
en ambos escenarios normativos (marcas y disefios)”.

ASi, proteger una caracteristica técnica por marca o disefio causaria
un efecto claramente obstruccionista de 10s avances técnicos y/o tecnologi-
COS sin pasar por el examen que las patentes imponen, 10 que resulta ser el
efecto opuesto al pretendido con la propiedad industrial referida a las crea-
ciones materiales. Y no solo porgue el examen y 10s requisitos son diversos,
sino también porque el contenido del derecho es diferente en cuanto a sus
aspectos sustantivos y temporales.

En el ambito de las marcas esa circunstancia (la monopolizacion de
un aspecto funcional) tendria especial gravedad por cuanto ese derecho tie-
ne una evidente vocacion de permanencia. El debate se suscitd en los asun-
tos PHILIPS y LEGO? en los que el TIUE interpreto la prohibicion de registrar
marcas constituidas exclusivamente por la forma de un producto necesaria
para obtener un resultado técnico®,

Articulo 7.1 e ii) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 so-
bre la Marca de la Unién Europea (RMUE) / Articulo 5.1 e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas (LM) / Ar-
ticulo 8.1 del RDC y articulo 11.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial (LDI).
Asunto PHILIPS: Union Europea. Tribunal de Justicia de la Unidn Europea. Sentencia C-299-99 de 18 de junio de
2002. Asunto LEGO: Unién Europea. Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Sentencia C-48-09 de 14 de sep-
tiembre de 2010.

Articulo 4.1 e) i de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre
la proteccion juridica de los dibujos y modelos (La Directiva) / Articulo 7.1 e) i del RMUE/ Articulo 5.1 e) de la LM.
El problema se planted inicialmente en sede marcaria en relacion con la interpretacion establecida en el articulo
7.1 e i) del RMUE que pretende evitar monopolios ilimitados de formas materiales que deben estar a disposicion
de los competidores y en beneficio del interés general.
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En estos casos, el TIUE fue tajante al determinar que la prohibicion
aplica frente a cualquier forma que cumpla una funcion técnica, incluso y a
pesar de la eventual existencia de formas alternativas para desempeniar esa
misma funcion. El término “exclusividad” 1o asemeja a “esencialidad” en el
sentido de entender que, si esa forma es esencialmente técnica, entonces
deber4 aplicar la prohibicion®.

Segun el Tribunal, otorgar un derecho de marca sobre una forma fun-
cional significaria que el titular de la marca podria prohibir, no solo esa for-
ma, sino formas similares, bloqueando artificialmente las soluciones técnicas
idénticas y similares en grado de confusion, lo gue supone una obstaculiza-
cion artificial -con vocacion de perpetuidad- de soluciones técnicas desde el
derecho de marcas.

Centrandonos en el ambito del disefo industrial, la intencion o funda-
mento subyacente de este veto estd -como se ha dicho- en no obstaculizar
la innovacion tecnologica mediante la concesion de derechos sobre disefio
industrial a disefios con caracteristicas Unicamente dictadas por la funcion
técnica® y que, por tanto, deberfan pasar por las exigencias de examen pro-
pias de las invenciones para alcanzar un derecho exclusivo (patente 0 mo-
delo de utilidad).

Con la intencion de prohibir la proteccion de caracteristicas funciona-
les a través del disefio industrial se expresan los articulos 7.1 de la Directiva
y 8.1 del RDC. Por ambos, el texto es esencialmente el mismo:

“No podra reconocerse un derecho sobre un dibujo o modelo a las

caracteristicas de apariencia de un producto que estén dictadas ex-

clusivamente por su funcion técnica.”

Aunqgue aparentemente el texto nos lleva a una relativamente sencilla
interpretacion, la realidad es bien distinta. En efecto, del sentido literal de la
frase podemos afirmar que:

* |as caracteristicas de un disefo
e (ue vengan dictadas exclusivamente por su funcion técnica
¢ 10 deben ser protegidas por disefio

4. Parrafos 81 a 83 de la decision PHILIPS C-299-99.

5. Considerando 14 de La Directiva. “(14) Considerando que no se debe obstaculizar la innovacion tecnologica me-
diante la concesion de la proteccion que se otorga a dibujos o modelos a caracteristicas dictadas tnicamente
por una funcion técnica, que se sobreentiende que este hecho no implica que un dibujo o0 modelo haya de po-
seer una cualidad estética; que, del mismo modo, no debe obstaculizarse la interoperabilidad de productos de
fabricaciones diferentes haciendo extensiva la proteccion a dibujos o modelos de ajustes mecanicos, que las ca-
racteristicas del dibujo o modelo que queden excluidas de la proteccion por estos motivos no deben tenerse en
cuenta al objeto de determinar si otras caracteristicas del dibujo o modelo cumplen los requisitos de proteccion;”
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A la vista de lo anterior, parece claro que la prohibicion no va dirigida
directamente al disefio en su totalidad, sino a las caracteristicas de éste. Y no
a cualquier caracteristica, sino Unicamente a las gue “vengan exclusivamen-
te dictadas por una funcion técnica”.

Asi, comprender y delimitar qué se entiende por caracteristicas “ex-
clusivamente dictadas por su funcion técnica” es un hito esencial para ana-
lizar esta cuestion.

En la Directiva no hay una definicion de “funcion técnica” ni tampoco
hay referencia alguna acerca de qué debe entenderse por “dictada exclusiva-
mente”. La "funcion técnica” parece referirse a la “funcionalidad”, es decir; a
lo que se disefia pensando en la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo
[Real Academia Espariola (RAE): funcionalidad]; mientras que “dictada exclu-
sivamente” nos lleva a entender que la funcionalidad era lo Unico que guio la
creacion o incorporacion de esa caracteristica, es decir; ninguna otra inten-
cion estética u ornamental se tuvo en consideracion a la hora de disenar. El
RDC tampoco aclara la cuestion.

El debate resulta huérfano para casos extremos donde un objeto es
puramente funcional (piénsese en una canica metéalica) o Unicamente orna-
mental (Una escultura de LLADRO®), pero no asi para la gran inmensidad de
los casos en los que 10s productos integran aspectos funcionales y ornamen-
tales buscando desempefiar la funcion para la que fueron creados al tiempo
que ser atractivos a 0s ojos del publico.

Si hacemos referencia al softlaw de las Directrices de la EUIPO refe-
ridas a esta cuestion, se observa que la practica de la Oficina se inclina por
determinar;

(i) En primer lugar, cual es la funcion técnica del producto aten-
diendo a su propia descripcion o a la ilustracion del disefio en si
mismo. En esa apreciacion, que debe ser objetiva, la Division de
Anulacion puede usar documentos técnicos referidos al producto
-patentes- e incluso designar expertos atendiendo a la compleji-
dad del asunto.

(i) Afirman las Directrices que para la aplicacion del articulo 8.1
del RDC no se exige que esa forma sea la Unica para lograr un
determinado resultado técnico o funcion, sino que debe aplicar
en aquellos casos en 10s que la necesidad de lograr una funcion
técnica del producto fuera el Unico factor relevante o pertinente
para elegir la caracteristica. El examen del articulo 8.1 del RDC
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debe realizarse, segun esas Directrices, analizando el dibujo o
modelo comunitario y no los dibujos 0 modelos que estén com-
puestos por otras formas.

Sin embargo, la interpretacion no es unanime y los criterios diversos

como luego se expondra. Lo que si parece claro es que, en nuestro marco
legislativo®:

(i

La prohibicion afecta a caracteristicas, no al disefio: En ese sentido,
la primera conclusion que debe alcanzarse es que la prohibicion solo
alcanzara o afectard totalmente a un disefo en el caso en el que to-
das sus caracteristicas sean exclusivamente funcionales. De ahi que,
la nulidad de un disefio por esta via solo procedera en €s0S €asos.
Este caso es -sin duda- excepcional, considerando que la practica to-
talidad de los disefios albergan aspectos funcionales y estéticos u
ornamentales. Es decir, la inmensa mayoria de 10s productos se crean
para cumplir una funcion al tiempo que cuidando su aspecto para
llamar la atencion dentro de su categoria y propiciar la eleccion de
los consumidores. Se antoja complicado imaginar un disefio dictado
0 creado Unicamente con criterios funcionales prescindiendo de todo
togue estético. Hasta los disefios mas minimalistas o 10s que en su dia
siguieron criterios puramente funcionales 0 mecanicos han ganado o
gozan de cierta atraccion formal’.

Se trata de una excepcion, por lo que debera ser interpretada res-
trictivamente. En ese sentido y como se ha dicho, el que un disefio
comprenda caracteristicas técnicas, no significa que quede excluido
de proteccion, sino que éstas no encontraran proteccion por disefio
industrial®.

Con todo, la cuestion no es sencilla y actualmente es uno de los te-

mas mas debatidos en el ambito del disefio industrial. La realidad es que la
practica totalidad de los disefios integran caracteristicas funcionales y orna-
mentales; que los criterios interpretativos acerca de la “funcionalidad” y su

En la Unién Europea (Directiva y RDC) y en Espafia la LDI.
El comienzo de la Bauhaus fue en 1919 y su foco era de combinar disefio con industria, otorgando buenos pro-

ductos de disefio para la mayoria. La Bauhaus no so6lo impacté en el disefio y arquitectura en un nivel interna-
cional, sino también revolucion6 la forma en que las escuelas de disefio conceptualizaron la educacion como un
significado de impartir un acercamiento integral al disefio, donde la forma sigue a la funcion. La forma sigue a
la funcioén (en inglés, form follows function), es un principio de disefio funcionalista asociado a la arquitectura y
disefio moderno del siglo XX.

Cuestion distinta sera el que las caracteristicas afectadas por la prohibicion sean las Unicas o las esencialmente

maés protagonistas en el disefo, ya que, en esos casos, el disefo no deberia ser protegido.
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papel en el ambito del disefo son diversos y, en ocasiones, complementarios,
por lo que la preocupacion por unificar estos criterios y clarificar la cuestion
es un deseo unanime no solo en nuestro ambito europeo, sino también en
otras jurisdicciones’.

Ademas, la discusion afecta diversos terrenos que son fundamentales
en el marco del derecho de disefio industrial, a saber; a la validez del disefio,
ya que en ocasiones habra que analizar si un disefio €s nulo 0 no en funcion
de si todas sus caracteristicas estan dictadas exclusivamente por su funcion
técnica; y al ambito 0 alcance de proteccion en el marco de una demanda de
infraccion o para la valoracion del requisito de novedad y/o caracter singular,
por cuanto hay que considerar si esas caracteristicas técnicas deben ser
tomadas en consideracion para delimitar la impresion general del disefio o,
por el contrario, deben ser excluidas de toda consideracion a esos efectos.

Il. Criterios interpretativos

Como se ha dicho, la cuestion interpretativa del limite a la proteccion
de la funcionalidad se planted inicialmente en sede marcaria para interpretar
el alcance de la prohibicion contenida en el articulo 7.1 e i) del RMUE™ a
los efectos de evitar monopolios ilimitados de formas materiales que debian
estar a disposicion de los competidores y en beneficio del interés general.

En ese terreno, el TIUE fue claro al determinar que la prohibicion apli-
ca independientemente de que existan otras formas de obtener el mismo
resultado técnico.

En efecto, en los meritados asuntos de PHILIPS y LEGO el Tribunal en-
tendio que un derecho de marca no podia monopolizar una funcion técnica'

10.

1.

La reciente Resolucion sobre los “requisitos de proteccion del disefio industrial con particular foco en la cuestion
de la funcionalidad” de la Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (AIPPI) adoptada
en el Congreso de Milan de septiembre de 2016, se ha podido evidenciar la preocupacion unanime por identificar
los criterios mas idoneos para el test de la funcionalidad, asf como su papel en el &mbito de la validez y alcance
de proteccién del derecho.

7.1 e i) RMUE “se denegara el registro de los signos constituidos exclusivamente por: la forma del producto
necesaria para obtener un resultado técnico”.

Apartado 48 de la Sentencia “LEGO": “ Por otra parte, al limitar el motivo de denegacion establecido en el articulo
7, apartado 1, letra e), inciso i), del Reglamento ndm. 40/94(LCEur 1994\25)a los signos constituidos «exclusiva-
mente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consider¢ debida-
mente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta, en principio,
inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente
caracteristicas de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», dicha disposicion garantiza que
Unicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solucion técnica
y cuyo registro como marca obstaculizaria realmente, por ello, la utilizacion de esa solucion técnica por otras
empresas”.
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e interpret6 el adjetivo “exclusivamente” en el sentido de que la forma no
ha de tener otra finalidad que la de conseguir el resultado técnico deseado,
independientemente de la existencia de formas alternativas para alcanzar el
mismo resultado™.

Si bien el efecto interpretativo y el alcance de la cuestion debe Ii-
mitarse a marcas, deben destacarse las conclusiones del Abogado general
RUIZ-JARABO COLOMER en el caso PHILIPS porgue en ellas hizo referencia
al disefo industrial asf, el Abogado General afirmo que el nivel de funcionali-
dad exigido para que opere la prohibicion en disefio debe ser superior al de
marcas. Es decir, en diseno solo operaré la prohibicion si no hay otra forma
de cumplir la funcion. En cuanto existan formas alternativas, la prohibicion
no operara. No obstante que estas opiniones fueron ofrecidas en un asunto
marcario, el Abogado General ya apuntaba que el criterio de la MULTIPLICI-
DAD DE FORMAS es el que procede aplicar en disefio™.

En el &mbito del disefo y atendiendo a la legislacion especial que le
es propia, resulta evidente que pueden protegerse disefios que comprendan
caracteristicas técnicas y no técnicas (ornamentales), del mismo modo que
las funcionales no estan amparadas por la proteccion™.

La aplicacion de la prohibicion es clara si la apariencia de un disefio
Unicamente esta integrada por caracteristicas que resultan ser las Unicas
para desarrollar su funcion. Pero ¢y si hay mas de una forma para realizar
una misma funcion?; ;Qué se entiende por caracteristicas funcionales y
quién debe determinar ese aspecto; un usuario informado o un técnico ex-
perto?; un disefio eminentemente técnico, Ppuede tener alguna carga este-
tica?; Y ¢Como influyen esas caracteristicas en el ambito de proteccion del

12.

13.

14.

Apartado 84 de la Sentencia “PHILIPS": “A la vista de estas consideraciones, procede responder a la cuarta cues-
tion que el articulo 3, apartado 1, letra e), segundo guion, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que
un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto no puede registrarse en virtud de dicha dispo-
sicion si se demuestra que sus caracteristicas funcionales esenciales sélo son atribuibles a un resultado técnico.
Asimismo, la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico no puede
evitar la aplicacion de la causa de denegacion o de nulidad del registro contemplada en dicha disposicion.”
Conclusiones del Abogado General Sr. DAmaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 23 de enero de 2001 en el
asunto PHILIPS, apartado (34) “I...] el nivel de «funcionalidad» debe Ser superior para poder apreciar la causa de
exclusion en el marco de modelos y dibujos, el elemento considerado debe ser no sélo necesario, sino indispen-
sable para la consecucion de un resultado técnico determinado: la funcion dicta la forma (form follows function).
(8) Quiere esto decir que un modelo funcional puede, no obstante, ser digno de proteccion si cabe demostrar que
la misma funcion técnica podria ser realizada por otra forma distinta.”

Considerando 10 del RDC y Considerando 14 de la Directiva. Caso “Balizas": Union Europea. Tribunal de Marca
de la Unién Europea (antes Tribunal de Marca Comunitaria). Sentencia nim. 418/2012, de 18 de octubre de 2012
y Juzgado de Marca de La Union Europea (antes Juzgado de Marca Comunitaria). Sentencia nim. 93/12 de 5 de
abril de 2012.
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disefio protegido? ¢Deben tenerse en cuenta para conformar la impresion
general 0 debemos ignorarlas?

Como se vera, los diferentes criterios que a continuacion se apuntan
nos ofrecen algunas respuestas a estas cuestiones, pero su recurso no es
unanime ni uniforme, siendo que en ocasiones se traen varios criterios al
tiempo para dilucidar un mismo asunto.

1. La multiplicidad de formas

El criterio de la multiplicidad de formas defiende la aplicacion de la
prohibicion (articulo 11.1 de la LDI / articulo 8.1 del RDC) Unicamente si no
existen formas alternativas de desarrollar esa funcion. Es decir, la existencia
de formas alternativas evita la aplicacion de la prohibicion, por lo que el di-
seflo es protegido en su totalidad desde el punto de vista de su apariencia
externa -no su funcionalidad-.

Este criterio tiene origen en la doctrina alemana (Schramm) y ha sido
aplicado por los tribunales de algunos paises de la Union Europea (UE), como
Espafa, Reino Unido (RU), Suecia (SE), Georgia (GE) 0 Francia (FR). También
citado por el Abogado General RUIZ JARABO en el &mbito marcario antes
referido.

Las criticas a este criterio son diversas, debiendo destacar fundamen-
talmente las que siguen:

e Laintencion y fin fundamental de la prohibicion es no otorgar pro-
teccion a caracteristicas funcionales. El criterio de la multiplicidad de
formas deja esa intencion vacia de contenido v la frustra, por cuanto
rara vez sera de aplicacion.

e Por otro lado, indican que "multiplicidad” puede darse cuando son 2
las formas de hacer algo, lo que equivaldria a permitir la proteccion
por disefio de dos variantes técnicas escapando a la prohibicion™.
Sefalan los criticos, ademas, que podria ser una misma persona o
empresa, lo que significaria que se alcanza una proteccion material
sobre aspectos técnicos sin pasar por 10S examenes previstos en la
legislacion de patentes para valorar el cumplimiento de los requisitos
de proteccion. Un mero depdsito basta para tener proteccion por un

15. Multiplicidad hace alusion a abundancia (RAE), por lo que resulta forzado entender que con 2 formas pueda ha-
blarse de multiplicidad. Ahora bien, si es cierto que el criterio -més alld de su tftulo- sigue la aplicacion préactica
de entenderse como la no existencia o la existencia de formas alternativas y, en ese escenario, la existencia de
una sola forma méas cumpliria con el test. De hecho, en otras jurisdicciones se habla de que “no existan formas
alternativas” de alcanzar el mismo resultado.
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periodo mayor que el previsto para las patentes (25 afos frente 20 en

Europa).

Algunas de las decisiones mas relevantes en las que se ha aplicado
este criterio son las que siguen:

e Caso “Balizas"”. Sentencias del Juzgado de Marca Comunita-
ria niim. 93/12 de 5 de abril de 2012 y del Tribunal de Marca
Comunitaria niim. 418/2012 de 18 de octubre de 2012". En
este asunto, se rechazo6 la demanda reconvencional planteada por la
demandada solicitando la cancelacion del disefio de la actora por ser
una forma dictada exclusivamente por su funcion técnica. El Juzgador
de instancia primero y el Tribunal de apelacion luego, subrayaron que
la existencia de formas alternativas evidencia que el disefo registrado
no comprende Unicamente caracteristicas dictadas exclusivamente
por la funcion técnica. Descartada la nulidad del disefio, el Tribunal
interpretd que, para determinar el alcance de la proteccion del disefio
de la actora, 10 determinante es la impresion general del mismo, sin
perjuicio de ponderar que caracteristicas son las que dotan de singu-
laridad al disefo protegido.

* Decision num. R 998/2013, de 15 de febrero de 2015, “Aus-
trotherm vs Termo Organika” de la Tercera Sala de Recurso de
EUIPO". Aunque la EUIPO inicio su criterio decisorio pegado al crite-

16.  Actualmente la denominacion de estos 6rganos judiciales es Tribunal de Marcas de la Unidn Europea.

17.  Union Europea. Tercera Sala de Recurso de EUIPO. Asunto R 998/2013, de 15 de febrero de 2015. En el presente
asunto, la ratio decidendi de la Sala comienza explicando, en el parrafo 44 de la decision, que el articulo 8.1 del
RDC niega la proteccion a las apariencias de las caracteristicas de un producto que fueron elegidas Unicamente
con la intencién de que el producto cumpliera su funcién, al contrario que las caracteristicas elegidas, al menos
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rio de la multiplicidad de formas', pronto se separ6 de él. No obs-
tante, recientemente ha vuelto a usarlo timidamente en este asunto
relativo a una accion de nulidad planteada en el marco del articulo 8.1
del RDC contra el registro de un disefio de un blogue de construccion.
En efecto, la practica actual de la EUIPO no es recurrir a la teorfa de la
multiplicidad de formas para determinar si una forma es o no funcio-
nal. Sin embargo, en esta decision se utiliza este criterio. En efecto, en
los parrafos 48 y 49, la Sala introduce el hecho de que existan formas
alternativas para rechazar la accion de nulidad y confirmar el registro
del disefio. Ahora bien, no es menos cierto que la decision incorpora
otros razonamientos mas uniformes y coherentes con la practica ac-
tual y mayoritaria de la EUIPO en la interpretacion de la aplicacion del
articulo 8.1. del RDC.
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18.

minimamente, con la intencion de mejorar la apariencia visual del producto. En la mayoria de los casos, el disefia-
dor busca ambas cosas, la funcionalidad y la buena apariencia. Unicamente cuando las consideraciones estéticas
sean absolutamente irrelevantes se entendera que el disefio esta dictado exclusivamente por su funcién técnica
(44). En los parrafos sucesivos (45, 46, 47 y 48) indica que el hecho de que un disefio incorpore una caracteristica
funcional no implica que la totalidad del disefio sea declarado nulo (25.1 b) del RDC), lo que solo sucederé si todas
las caracteristicas del disefio son funcionales (45). Para determinar si las caracteristicas son funcionales o no,
debe determinarse primero cual es la funcion del producto: la descripcion del disefio en la solicitud o su represen-
tacion deberia bastar para completar esa interpretacion (46). La apreciacion de la prohibicion debe ser objetiva,
no la del usuario informado (47); finalmente, en los siguientes parrafos 47 y 48 la Sala toma en consideracion la
existencia de formas alternativas en los bloques y en su configuracion visual, de modo que alcanza la conclusion
de que esas formas no son las Unicas ni las técnicamente necesarias para desempenar la funcion, por lo que
rechaza la apelacion y declara vélido el disefio.

Caso 867 Ampel: Unidn Europea. Division de Anulacion de EUIPO. Decision nim. 867 de fecha 1 de diciembre de
2005.
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2. La intencion del disenador

La intencion que tuvo el disefiador en el momento de crear o configu-
rar el disefio es quizas el criterio que mejor encaja con la letra'y sentido de la
prohibicion: “Caracteristicas exclusivamente dictadas por una funcion técni-
ca". Ahora bien, exige aplicar un juicio subjetivo sobre la intencion -también
subjetiva- del creador, lo que dificulta enormemente su aplicacion siguiendo
criterios objetivos.

3. La intencion del disenador desde el punto de vista

del observador razonable

Esta aproximacion tiene su origen en la decision de la EUIPO cono-
cida como “Lindner vs Fransson”. Admitiendo que todo disefo incorpora
0 comprende caracteristicas funcionales y ornamentales, y siempre que o
funcional no sea lo Unico presente en el disefo, éste podra ser protegido.
Unicamente cuando las caracteristicas ornamentales sean absolutamente
irrelevantes se entendera que el disefio ha sido elegido exclusivamente por
su funcion técnica.

NO obstante, la prohibicion deniega proteccion a caracteristicas visi-
bles que fueron elegidas Unicamente con el propdsito de cumplir una funcion
técnica, al contrario que otras caracteristicas que 1o fueron -al menos mini-
mamente- para mejorar la apariencia de un producto.

La novedad de este criterio es que la perspectiva de andlisis pretende
ser objetiva desde el punto de vista de un “observador razonable" y las deci-
siones méas destacadas son las que a continuacion se citan:

¢ Decision de la Tercera Sala de Recurso de EUIPO de fecha
22 de octubre de 2009. Caso num. R 690/2007 “Lindner Re-
cyclingtech vs Lars Franssson” La Sala, en el parrafo (36) de la
decision referida a un dispositivo cortador (chaff cutters), alega que
la apreciacion acerca de Si una caracteristica es 0 no funcional, debe
ser objetiva. En ese ejercicio, contintia alegando la Sala, no es preciso
entrar en la mente del disefiador para adivinar que pensaba en el mo-
mento de crear el disefio, sino que basta un juicio desde la perspecti-
va de un “observador razonable” que observa el disefio y se pregunta
si en el momento de elegir las caracteristicas existieron consideracio-
nes diferentes de las puramente funcionales. En el caso concreto, la

decision subraya que a nadie le importa si el producto parece mas o

menos honito porque nadie invierte su tiempo en eso. Lo Unico rele-
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vante es si el producto cumple su funcion adecuadamente. Todas las
circunstancias esenciales del disefio han sido escogidas para desem-
pefar la funcion técnica de la mejor manera (42). Con todo, la Sala
decreta la nulidad del disefio.

Decision de la Tercera Sala de Recurso de EUIPO de fecha 6
de junio de 2016. Caso num. R 1341/2015-3 “2WF vs Benmore
Venture”. En el presente asunto referido a la nulidad de un dispositi-
vo de iluminacion, se insiste en descartar la teoria de la multiplicidad
de formas como aplicable alegando que si aceptamos que una carac-
teristica o forma esta solo dictada por su funcion técnica Unicamente
por la existencia de formas adicionales que puedan alcanzar la misma
funcion, el articulo 8.1 del RDC solo aplicaria en circunstancias muy
excepcionales y el sentido y fundamento de esa prohibicion quedaria
frustrado. El objeto de la prohibicion es evitar que la ley de disefio sea
usada para monopolizar soluciones técnicas, porque esa proteccion
solo puede ser alcanzada por procesos y bajo condiciones mucho
mas exigentes previstas en las leyes de patentes. La multiplicidad
existe desde que una solucion técnica puede ser alcanzada por dos
formas. Conforme esta teoria, ambas podrian ser protegidas por la
misma persona, lo que generaria el efecto no deseado y el vaciamien-
to del contenido del 8.1. del RDC. Entendiendo que todas las carac-
teristicas del producto eran funcionales (caracteristicas que ademas
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coincidian con una solicitud de patente que recogia exactamente 10s
mismos elementos), se declard la nulidad del disefio.

Decisiones de la Tercera Sala de Recurso de EUIPO de fecha
27 de enero de 2016. Casos R 1517/2014 y R 2114/2014 “HO-
SES” “International Edge Inc vs Blue Gentian LLC". Siguien-
do el criterio de la EUIPO, la Sala determino en el parrafo (51) de
esta decision, referida a la nulidad instada contra el disefio de una
manguera con aspecto rugoso, que el producto tiene dos funciones,
hacer pasar el fluido (gaseoso o liquido) (i); y expenderse cuando
Se usa y contraerse cuando no (lo que coincide esencialmente con
la descripcion de la EP 2520840 del mismo titular) ()-. El aspecto
rugoso de una caracteristica de apariencia, afirma la Sala en el pa-
rrafo (60), es dictada Unicamente por la funcion técnica del producto
porque representa la necesidad de esa manguera de crecer en su
tamano cuando se expande por la presion interna que ejerce el li-
quido en el tubo, &mbito de proteccion que coincide con lo descrito
en la patente europea antes citada. Solo el color gris es una carac-
teristica que no cae en la prohibicion del 8.1 del RDC, por o que
sujeto al examen de novedad y singularidad pertinente es la Unica
caracteristica protegible. La solicitud de nulidad es admitida no obs-
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tante atendiendo a las otras causas alegadas por el solicitante de la
nulidad y referidas a la existencia previa de disefios que afectaban a
los requisitos de proteccion del disefio cuestionado.

Con todo, tras analizar el contenido de las decisiones mencionadas,
Se aprecia como la EUIPO sigue el siguiente razonamiento:

(i) el articulo 8.1 del RDC niega la proteccion a las apariencias de las
caracteristicas de un producto que fueron elegidas Unicamente con
la intencion de que el producto cumpliera su funcion, al contrario que
las caracteristicas elegidas, al menos minimamente, con la intencion
de mejorar la apariencia visual del producto.

(i) en la mayoria de los casos, el disefiador busca ambas cosas, la fun-
cionalidad y la buena apariencia.

(iii) Unicamente cuando las consideraciones estéticas sean absoluta-
mente irrelevantes se entendera que el disefio esta dictado exclusi-
vamente por su funcion técnica. El hecho de que un disefo incorpore
una caracteristica funcional no implica que la totalidad del disefo sea
declarado nulo, lo que solo sucedera si todas las caracteristicas del
diseno son funcionales.

(iv) para determinar si las caracteristicas son funcionales o no, debe de-
terminarse primero cual es la funcion del producto: la descripcion del
diseno en la solicitud o su representacion deberfa bastar para com-
pletar esa interpretacion.

(v) la apreciacion de la prohibicion debe ser objetiva, no la del usuario
informado. Puede ser la posicion de un “observador razonable” aten-
diendo a las pruebas obrantes en cada caso.
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4. La libertad del disefiador para crear

Una forma no estara dictada exclusivamente por su funcion técnica
si el disefiador tiene cierto grado de libertad para la creacion del disefio. Si
existe un espacio creativo para la generacion de otras formas que puedan
desarrollar la misma funcion, entonces no aplicara la prohibicion.

Es similar al criterio de la multiplicidad de formas, pero con un juicio
proyectado: mientras que la multiplicidad de formas implica la prueba de
que existen otras formas, este criterio debe referirse a la posibilidad de que
existan otras formas.

Debe tomarse nota de que en la tramitacion de la directiva se supri-
mio la referencia al espacio creativo del disefiador, por o que se cuestiona
la procedencia de este criterio por su dudoso encaje con la intencion del
legislador.

lll. Una mirada a la practica en los EEUU

La norma americana desarrolla la prohibicion de la funcionalidad des-
de su concepto genérico de disefio (patent designs), a saber;

“quien invente un disefo nuevo, original y.ornamental para un producto, pue-

de obtener un disefio, considerando el cumplimiento de las condiciones y

requisitos de este titulo” [35 del Codigo de Estados Unidos (U.S.C.) § 171].

Asi, los disenos que no rednan el requisito positivo de la “ornamen-
tabilidad” no deben ser protegidos. De ahi, que los Unicamente funcionales
no pueden encontrar proteccion por la via del disefio (patent design). Por
ello, el requisito de la “ornamentabilidad” resulta necesario para valorar la
proteccion del disefio, 10 que no significa que un diseno no pueda contener
-ademas- aspectos funcionales.

Es en la interpretacion de lo que significa “ornamental” donde la ju-
risprudencia americana se ha inclinado por entender que “el requisito de la
ornamentabilidad significa que el disefio no debe estar dictado tnicamente
por la funcion” a los efectos de distinguir el campo de las patentes del de los
disefios™.

En el &mbito de la validez de un disefio, la practica judicial americana
suele decantarse por entender que un disefio es invalido en tanto en cuan-
to su apariencia general esté dictada Unicamente (solely) por su funcion, es
decir, sea esencialmente funcional. Si la apariencia general del disefio rei-

19. Best Lock corp vs. lico Unican Corp. federal Circuit 1996. Blade key. En definitiva, recurren a las mismas razones
que administramos en sede de la Unién Europea para reservar la proteccion de la funcionalidad a las patentes.
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vindicado no es esencialmente funcional, el disefio debe ser valido, aunque
algunas de sus caracteristicas o elementos son puramente funcionales (Ethi-
con vs Covidien, el Fed Circuit, 2015). Para verificar el caracter funcional o
no de un diseno, recurren a la teorfa de la multiplicidad de formas en la que
entienden la existencia de un “disefio “alternativo” cuando existen otros que
pueden alcanzar la misma o similar “capacidad funcional”; es decir, al ex-
tender el concepto al cumplimiento de funciones similares disponen de una
mayor flexibilidad en la aplicacion de la teoria de la multiplicidad de formas®.

Siguiendo la opinion de V. Carani Christopher?”, por la mayoria de la
doctrina norteamericana, la funcionalidad es una cuestion de hecho que
debe ser traida desde la objetividad y la aplicacion de la teoria de la multipli-
cidad de formas es un ejercicio puramente objetivo.

Cuestion diferente es el alcance de la proteccion. En este campo, el
autor defiende que todas las partes (funcionales 0 no) deben tomarse en
consideracion para dibujar el ambito de proteccion del disefio, no cabiendo
Su ignorancia por parte del juzgador. Y ello, reiterando la no proteccion fun-
cional de esas partes funcionales. Seguin CARANI, la posicion, proporcion y
forma de esos elementos deben considerarse para dibujar el alcance de la
proteccion. Sin embargo, hay posiciones diversas. Mientras en unos €asos
se afirma que las caracteristicas funcionales deben ser descontadas o eli-
minadas (“facored out") de la comparacion?, otras decisiones y parte de la
doctrina de esa jurisdiccion nadan en otra direccion.

En el asunto “Richardson vs Stanley Works", 2010, el tribunal Fe-
deral entendio que las funciones puramente funcionales no debian ser teni-
das en cuenta para configurar el alcance de la proteccion del disefo, por lo
que determind que no existia infraccion del disefio cuestionado en relacion
al registrado.

Como se ha dicho, esta eliminacion de las caracteristicas funcionales
en la comparativa entre disefios registrados y cuestionados no es, sin embar-

20. Para analizar si un disefio es funcional y, por tanto, debe quedar excluido de proteccién, consideran fundamental

21.

22.

la prueba acerca de la existencia de disefios alternativos para desempenfar la misma funcion. Aungue suelen re-
ferirse a otras pruebas complementarias (p.e. si el producto se promociona solo poniendo en valor sus aspectos
funcionales), si una misma funcién puede ser alcanzada por diversos medios o formas, resulta muy dificil tratar
de blindar una funcion técnica a través del disefo industrial (patent design). De hecho, solo hay una decision de
cancelacién de un disefio por carecer absolutamente de aspectos ornamentales, a saber: Best Lock corp vs. lico
Unican Corp. federal Circuit 1996. Blade key. Nulidad conforme al precepto 35 U.S.C. § 171.

Design Rights. Functionality and Scope of Protection, 3, 1- 632 (editado por V.Carani Christopher, publicado por
Kluwer Law International B.V. en Paises Bajps en 2017)

Richardson vs Stanley Works, 2010: la comparacion debe limitarse a las caracteristicas 0 aspectos ornamentales;
no a los funcionales.
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g0, compartida en todas las decisiones ni tampoco seguida por toda la doc-
trina. Antes al contrario, la doctrina mayoritaria?® sostiene que su legislacion
habla de disefo en su globalidad y que el &mbito de proteccion lo dibuja la
apariencia general del disefio, por lo que no puede disgregarse esa aparien-
Cia general extrayendo los componentes (portions) funcionales.

Finalmente, es de destacar gue en otro caso (Lee vs. Dayton-Hudson,
1988) el Tribunal Federal indicd que el disefio no protegia conceptos, sino
Unicamente la expresion concreta de dichos conceptos, aunque fueran fun-
cionales. Asf entendid que no existia infraccion por cuanto la expresion o
configuracion de los disefios era diferente.

IV. Consideraciones finales

Centrando la atencion en la jurisdiccion de la Union Europea (Directi-
va y RDC), debe resaltarse que la norma referida a la funcionalidad (8.1 RDC)
se refiere a caracteristicas, no al disefio en su totalidad. Asi, parece razonable
pensar que aquellos disefios integrados por caracteristicas Unicamente fun-
cionales no pueden encontrar proteccion, mientras que aquellos que com-
prendan también caracteristicas no funcionales, podran protegerse. Ahora
bien, la cuestion fundamental radica en la identificacion y el tratamiento de
esas caracteristicas técnicas, es decir, en como deben considerarse y tra-
tarse en el marco de una accion de invalidez (nulidad) o para determinar el
ambito de proteccion del disefo (infraccion).

En relacion a la identificacion o apreciacion de la funcionalidad, pare-
ce razonable entender que esa apreciacion debe descansar en datos objeti-
vos. Es decir, una caracteristica es funcional porque desempefia una funcion
técnica. Si la caracteristica ha sido incorporada en el disefio con esa Unica
finalidad, sera exclusivamente funcional.

En ese marco, el criterio deberia ser necesariamente técnico. Ese cri-
terio técnico es razonable pensar que no sera el de un consumidor medio
ni tampoco el de un usuario informado, por 1o que se antoja acertado que el
juzgador deba apoyar su decision en un dictamen técnico o0 -cuanto menos-
en un entendimiento técnico de la cuestion por su parte.

La EUIPQ, sugiere en sus Directrices la posibilidad de acudir a exper-
tos independientes para entender mejor los casos. En sus decisiones, la
Oficina frecuentemente nos recuerda que la apreciacion de la funcionalidad
€S Un requisito objetivo que exige entender -primero- cual es la funcion del

23. Por todos, V Carani, Landslide, Vol 7. n°2 2014.
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producto para luego determinar si las caracteristicas reivindicadas son 0 no
funcionales. En ese ejercicio, la Oficina introduce un nuevo actor, a saber;
el observador razonable?* . Aun siendo muy criticada la introduccién de un
nuevo concepto diferente del usuario informado, 10 que parece es que las
Salas de Recurso de la EUIPO vienen usando esté término para referirse a
alguien que razonablemente (con las pruebas y razonamientos pertinentes)
puede entender que estd ante un aspecto puramente funcional. Sea como
fuere, la apreciacion de si una caracteristica es técnica 0 no debe ser, en todo
caso, objetiva.

Realizado el ejercicio anterior hay que diferenciar los campos del de-
bate y los efectos de aplicar unos u otros criterios.

(i) validez

Parece razonable aceptar que la inmensa mayoria de los disefios in-
tegran aspectos funcionales y ornamentales. ES por €so por lo que la Resolu-
cion de la AIPPI sobre los requisitos de proteccion del disefio que se ha cen-
trado en el aspecto de funcionalidad y que ha sido adoptada en el Congreso
de Milan de septiembre de 2016 indica que:

(4) No se deberia otorgar proteccidn como Disefio Registrado a la Apariencia

de un Producto dictada exclusivamente por las caracteristicas funcionales o

los atributos funcionales del Producto (“Funcion Técnica”). Se deberfa otorgar

proteccion como Diseno Registrado a la Apariencia de un Producto aungue
una parte de esa Apariencia esté dictada exclusivamente por la Funcion Téc-
nica del Producto.

Asi, cuando se cuestiona la validez de un disefio y mas alla de la
posibilidad de la nulidad parcial cuando sea viable?®, es claro que solo se
cancelara un disefo si todas sus caracteristicas esenciales son funcionales,
es decir; si dichas caracteristicas estan dictadas Unicamente por la funcion
técnica. Igual resultado se antoja cuando, a pesar de existir ciertos aspectos
no funcionales, estos sean absolutamente irrelevantes.

(ii) El alcance de la proteccion
En el marco de la comparativa entre disefios registrados o anticipados
Con otros cuestionados, se precisa determinar el ambito 0 alcance de protec-

24. Asunto “Lindner Recyclingtech vs Lars Franssson”. Union Europea. Tercera Sala de Recurso de EUIPO. Decision
nim. R 690/2007-3 de 22 de octubre de 2009.
25. Articulo 25.6 del RDC
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cion de un disefo y la funcionalidad juega un papel mas complejo. Si bien hay
coincidencia doctrinal en el hecho de que las caracteristicas funcionales no
deben ser protegidas por disefio industrial, no existe unanimidad en cuanto a
cual es su papel para dibujar el dmbito de proteccion del disefio.

Las posturas suelen gravitar en torno a dos posiciones encontradas,
a saber.

a. Una primera en la que solo Se tienen en cuenta las caracteristicas
no funcionales a los efectos comparativos (disefio protegido vs dise-
fio cuestionado). En ese terreno, aquellas caracteristicas funcionales
no pueden entrar en la comparacion. Esta interpretacion —-se alega
por sus defensores- es coherente con la negativa a proteger dichas
caracteristicas. Si la norma indica que no seran protegidas, tampoco
pueden dibujar el dmbito de proteccion.

b. La proteccion del disefio es a su generalidad (impresion general), por
lo que las caracteristicas funcionales también forman parte de esa
apreciacion global del disefio, lo que no implica que se proteja su fun-
cionalidad. Unicamente se toman en cuenta formalmente como parte
de un todo a fin de dibujar el &mbito de proteccion del disefio en su
generalidad. La defensa de esta posicion viene dada por el entendi-
miento de que la proteccion del disefio se extiende a la “apariencia
general” del producto protegido, lo que supone entender el disefio
como un todo sin “descontar” o “disgregar” sus componentes o ca-
racteristicas funcionales®.

Lo cierto es que entre una y otra posicion pueden existir soluciones
intermedias. De seguir la opcion primera (a) nos llevaria a un escenario en
el que la comparacion de los disefos enfrentados puede ser algo compleja
por la descomposicion de estos al “descontar” las formas puramente fun-
cionales. La aplicacion de ese criterio implica ser muy rigurosos a la hora de
calificar una forma como exclusivamente funcional, ya que si aplicamos un
criterio muy laxo puede llevarnos a entender que muchas caracteristicas o
componentes deben salir de la comparacion, dejando vacia de contenido la
necesaria comparacion general entre los disefos enfrentados. Considerando
gue la inmensa mayoria de los disefos integran aspectos funcionales y or-
namentales, la mayoria de los disefios estarian afectados por esta descom-
posicion formal.

26. Asuntos R 1517/2014 y R 2114/2014 "HOSES” “International Edge Inc vs Blue Gentian LLC": (81) “the crumpled
efect and the so-called striated and cellular pattern must be discounted from the comparison since they are not
protected features”.
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Por otra parte, la critica dirigida contra la segunda tesis (b) es que de
ese modo se estan protegiendo —de facto- esas caracteristicas funcionales
en contra de la prohibicion. Aunque se afirme que no se otorgan derechos
sobre la funcionalidad de la caracteristica, si esas caracteristicas pueden di-
bujar el ambito de proteccion, es evidente que indirectamente se estan pro-
tegiendo (especialmente si esas partes funcionales son muy protagonistas
en la impresion general del disefio).

En efecto, si resulta que el peso de la citada caracteristica funcional
es muy elevado en la impresion general que ofrece el disefno y esta es to-
mada en consideracion, entonces se esta protegiendo esa caracteristica en
contra de la prohibicion. Si imaginamos un disefio realmente novedoso en un
campo cuya forma viene marcada por un aspecto esencialmente funcional,
pero donde hay otros elementos adicionales de naturaleza no estrictamente
funcional, el disefio seria valido.

En ese escenario la caracteristica funcional deberia -segln esta tesis-
ser tenida en cuenta para determinar el alcance de la proteccion. Pues bien,
lo que se critica es que el efecto practico es el de proteger esa caracteristica
cuando la prohibicion deberia implicar el que no se otorgara derecho alguno
sobre esa caracteristica funcional.

Desde mi punto de vista, una opcion intermedia podria estar en ma-
tizar la b, a saber; considerando que la proteccion por disefio se extiende a
la impresion general que causa el disefo en el usuario informado, es 16gico
pensar que todas las caracteristicas que integran del disefio deben participar
en el dibujo del alcance de la proteccion. Ahora bien, el matiz estaria en dos
variables a aplicar por el juzgador;

(i) En caso de que la caracteristica afectada tenga un papel muy pro-
tagonista en la impresion general del disefio, debiéramos acudir al
criterio sefialado en a). No podria considerarse esa caracteristica a los
efectos comparativos.

(i) En el caso en que la influencia fuera mas equilibrada en relacion con
las demas caracteristicas integrantes en el disefio, entonces deberia
tomarse en consideracion, pero de un modo atenuado 0 con un peso
menor atendiendo a su caracter funcional.

En la Resolucion de la AIPPI antes citada esta cuestion ha sido amplia-
mente discutida y, propuesta del grupo aleman y del espafiol, se introdujo el
aspecto de graduar la consideracion de los aspectos funcionales en el senti-
do de otorgarles un menor peso para determinar el alcance de proteccion del
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diseno. El parrafo de la Resolucion que se refiere al alcance de la proteccion
indica que:

(7) "Para determinar el alcance de proteccion de un Disefio Registrado, no de-
berfa quedar excluida de consideracion ninguna parte visible de la Aparien-
cia del Producto, incluso si la apariencia de dicha parte esta dictada exclusi-
vamente por las caracteristicas o los atributos funcionales de esa parte. En
cambio, mientras que las caracteristicas o atributos funcionales de la citada
parte no deberian ser protegidas, todos los aspectos visibles de esa parte,
incluyendo el tamafio, la posicion y su relacion espacial con respecto a la Apa-
riencia del Producto, deben ser tenidos en cuenta para determinar el alcance
de proteccion del Diseno Registrado.”

En los debates acerca de la conveniencia 0 no de incluir este texto,
se alcanzo el consenso de que la clave no estaba ya en considerar todas las
caracteristicas del disefio para determinar el alcance de la proteccion (im-
presion general), Sino en que en ese ejercicio se ponderara el juicio de valor
otorgando menos peso a las caracteristicas exclusivamente dictadas por la
funcion técnica.

En fin, sea como fuere, 1o que es evidente es la gran controversia
existente en la interpretacion de la prohibicion y que todos los usuarios del
sistema anhelamos una guia interpretativa. En sede de la Union Europea,
debe tomarse en cuenta la cuestion prejudicial C 395/16 DOCERAM que sin
duda es clarificadora en cuanto a qué criterios aplican para determinar el
caracter funcional de una caracteristica (i) y cual es el punto de vista desde el
que debe realizarse ese analisis (i)?’. Ya el 19 de octubre de 2017, el abogado
general Sr. Henric SAUGMANDSGAARD sostuvo en sus conclusiones sobre
este asunto que:

27. Peticion de decision prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Dusseldorf (Alemania) el 15 de julio de 2016
— DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH (Asunto C-395/16). DOCERAM demand6 a una empresa que vendia com-
ponentes ceramicos que consideraba que infringian sus disefios registrados RCD 242730- 0001 A 0.017. Este
reconvino solicitando la nulidad de los mismos por considerar que cumplian una funcién exclusivamente técnica.
En primera instancia se declararon nulos los disefios de DOCERAM. Dicha sentencia fue apelada ante el Oberlan-
desgericht DUSSELDORF. Y éste pregunto al TJUE:

1.

¢Una funcion técnica que se opone a la proteccion en el sentido del articulo 8 (1) del Reglamento (CE)
n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, ¢L
3, p. 1) ¢También existen si el disefio efecto no es de importancia para el disefio de productos, pero la
funcionalidad (técnico) es el Unico factor que determina el disefio?

Si el Tribunal de Justicia responde la pregunta 1 en sentido afirmativo:

¢Desde qué punto de vista es que hay que apreciar si las caracteristicas de disefio individuales de un
producto se han elegido Gnicamente sobre la base de consideraciones de funcionalidad? Es un “obser-
vador objetivo ‘requiere y, de ser asi, ;como es ese observador que se define?”
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“1) El articulo 8, apartado 1, del RDC, debe interpretarse en el sentido

de que la proteccion que confiere dicho Reglamento queda exclui-
da cuando las caracteristicas de apariencia del producto de que se
trate hayan sido adoptadas Unicamente con el objetivo de permitirle
cumplir una funcion técnica determinada y, por tanto, sin que su autor
haya llevado a cabo ninguna accion creativa. El hecho de que existan
otras formas que permitan alcanzar el mismo resultado técnico no es
por si solo determinante a este respecto.

Para determinar si las caracteristicas de apariencia de un producto
se han adoptado a partir de consideraciones relacionadas exclusiva-
mente con la funcion técnica de un producto, en el sentido de dicho
articulo 8, apartado 1, incumbe al 6rgano jurisdiccional que conoce
del asunto pronunciarse de manera objetiva, en ejercicio de su propia
facultad de apreciacion, y teniendo en cuenta todas las circunstan-
cias pertinentes del caso concreto”.

El 8 de marzo de 2018, el TJUE ha emitido su respuesta a la cuestion

prejudicial planteada en el sentido que ya apuntaba el abogado general, con-
cluyendo que:

1)

2)

El articulo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.° 6/2002 del Consejo,
de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comuni-
tarios, debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si las
caracteristicas de apariencia de un producto estan dictadas exclu-
sivamente por su funcion técnica, es preciso demostrar que dicha
funcion técnica es el Unico factor que determin esas caracteristicas,
para lo cual resulta irrelevante la existencia de dibujos 0 modelos al-
ternativos.

Elarticulo 8, apartado 1, del Reglamento n.° 6/2002 debe interpretarse
en el sentido de que, para determinar si las caracteristicas de apa-
riencia concretas de un producto estan dictadas exclusivamente por
la funcion técnica de este, en el sentido de esta disposicion, el juez
nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias objetivas per-
tinentes de cada caso de autos. No procede basarse, a este respecto,
en la percepcion de un «observador objetivos.

Asi las cosas, resulta obvio que el Tribunal “ordena” a la EUIPO v 10S

Tribunales Europeos seguir la senda de las tesis sostenidas por la EUIPO, ce-
rrando -de una vez por todas- la bicefalia interpretativa en este campo y
descartando -como test definitorio- el de la multiplicidad de formas. Mas bien
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al contrario, la teorfa de la multiplicidad de formas es explicitamente descar-
tada en las mas recientes decisiones de la EUIPO (véase, p.e. la recientisima
decision ICD 10672, de 30 de mayo de 2018 Raf-Stal sp. vs. Dongguan Wehong
Harware and Plastic Products Co. Ltd; o la ICD 10305, de 16 de abril de 2018,
en el asunto Orben Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG vs. Unger Marketing
International LLC).
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Resumen

El presente trabajo analiza las diferentes modalidades de transmision
de derechos de autor a partir de las nuevas disposiciones contenidas
en la Ley 26.994 de Argentina, por la cual se aprueba el nuevo Codigo
Civily Comercial. Se comienza por presentar las nuevas disposiciones
del Codigo de manera comparativa para determinar cuales fueron 10s
cambios introducidos y cuales son las implicaciones practicas de 10s
mismos.

Adicionalmente, en este ensayo se presenta un estudio detallado de
las diferentes formas de transmision de derechos -tanto por actos
entre vivos como mortis causae- haciendo un énfasis especial en la
transmision por disolucion de la sociedad conyugal, debido a la nueva
clasificacion que se hace en el CCC de los derechos derivados de
la propiedad intelectual como gananciales. Por Ultimo, se muestra el
conflicto que puede surgir entre los titulares de derechos de autor —
en especial los titulares derivados que adquieren los derechos mortis
causae-y la comunidad, resaltando la importancia de los llamados
bienes de incidencia colectiva.

Palabras clave: Derechos de autor, derechos patrimoniales de au-
tor, derechos morales de autor, transmision de derechos, socidad
conyugal.

Abstract

The objective of this article is to analyze the different ways in which
authors’ rights can be transferred in the light of the new regulations
included in the Law 26.994 of Argentina, which approved the new Civil
and Commercial Code. To do So, the text studies the new regulations
and compares them with former ones.

Additionally, it shows the forms in which rights can be assigned
-both through “inter vivos” and ‘mortis causea”- focusing on the
transfer through the dissolution of the conjugal partnership, due
to the new classification of authors rights as acquisitions. Final-
ly, the article analyzes the conflict that can emerge between the
holders of the moral rights of @ work —especially, derivative hold-
ers, who obtain those rights “mortis causae”- and the communi-
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ty, highlighting the importance of the so-called goods of collective
incidence.

Keywords: authors’ rights, economic rights, moral rights, assignment
of right, conjugal partnership.

Introduccion

El derecho de autor no ha sido ajeno a la reforma y unificacion del
Cabdigo Civil y Comercial (CCC), aprobada por la Ley 26.994. Aungue se
mantuvo vigente la normativa anterior en materia de propiedad intelectual,
incluida la Ley 11.723 que regula los derechos de autor, la nueva norma
ratificd algunos principios basicos, hizo mencion expresa de los derechos
intelectuales en relacion con algunos institutos juridicos (contratos, evic-
cion, etc.), representd un cambio de paradigma en relacion a la calificacion
de los derechos intelectuales dentro del régimen matrimonial y fortalecio
la defensa del patrimonio cultural incorporandolo dentro de 10s llamados
bienes de incidencia colectiva que constituyen un limite al ejercicio de 10s
derechos individuales.

El objeto del presente trabajo es analizar las diferentes modalidades
de transmision de los derechos de autor y sSus consecuencias practicas, a
partir de las nuevas disposiciones contenidas en la Ley 26.994.

I. Aclaraciones preliminares

Antes de iniciar este analisis debemos mencionar que el derecho de
autor esta compuesto por facultades de indole patrimonial y facultades mo-
rales. Ambas nacen en cabeza del autor con el acto mismo de la creacion,
pero tienen una naturaleza esencialmente distinta.

Para la teoria monista (en la que se enrolan autores como Ulmer,
Dietz, Gierke y Borda), ambos tipos de facultades forman parte de un
Unico derecho, mientras que para las teorias dualistas (a las que se adhie-
ren Desbois, Roubier, Ascarelli, Picard, Dabin, Franceschelli, entre otros),
constituyen derechos distintos, independientes entre si'y que, por tanto,
pueden ser objeto de regulaciones diferentes’. Esta Ultima teoria es la
que ha predominado en las legislaciones y la que adopta el Codigo Civil
y Comercial.

1.

BAYLOS CORROZA, Tratado de Derecho Industrial, p. 509 y S
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Los derechos patrimoniales del autor son 10s que le permiten explotar
economicamente la obra y comprenden el derecho de reproduccion, el de
comunicacion publica y el de transformacion. Estos tienen un caracter tem-
poral —es decir, su duracion es limitada-y son transmisibles, embargables y

renunciables.

Los derechos morales, por su lado, se vinculan con la proteccion de la
personalidad del autor puesta en la obra e incluyen los derechos de divulga-
cion, de respeto a la paternidad e integridad de la obra 'y de retracto. El con-
tenido de estos derechos es extrapatrimonial, por 1o que son, en principio, de
duracion ilimitada, asi como intransferibles, inembargables, imprescriptibles

e insubrogables.

En vista de lo anterior, solo es posible transferir las facultades patri-
moniales del autor. Es decir, se tranfiere la titularidad de la obray no la calidad
de autor. Para esto, existen diversas formas de transmision de los derechos
patrimoniales de autor, ya sea por actos entre vivos y mortis causae, que

analizaremos a continuacion a la luz de la normativa vigente.
Il. Transmisiones por actos entre vivos

1. Transmision via convencional

El articulo 2° de la Ley 11.723 menciona algunas de las modalidades
bajo las cuales el autor puede explotar los derechos patrimoniales que de-
tenta sobre su creacion. Asi, es posible que el autor se desprenda completa-
mente de su obra, al disponer de ella mediante una cesion total de derechos,
0 bien que la retenga en su patrimonio y la explote licenciando distintas for-
mas de utilizacion de la misma (como su traduccion, adaptacion o edicion),

entre otros.

En cualquiera de estos casos, el autor ocupa una posicion de debili-
dad a la hora de entablar relaciones contractuales. Las empresas que posibi-
litan la divulgacion de las obras —editoriales, sellos discograficos, canales de
television, etc.—, de las que el autor depende para difundir su obra y vivir de
su trabajo, suelen imponer su fuerza en la negociacion, y mas en un mercado

donde la oferta de obras es altisima.

Esta situacion ha generado la necesidad de elaborar ciertos princi-
pios generales que rijan la transmision de los derechos de autor. Estos re-
presentan limites a la autonomia de la voluntad, encaminados a proteger al

autor y nivelar el desequilibrio negocial.
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En la Ley 11.723 no se encuentran estos principios organizados de
manera sistematica, como si lo hacen las leyes de Francia?, Esparia®, Vene-
zuela'y Colombia®, entre otras, pero pueden encontrarse dispersos en su ar-
ticulado. Ademas, todos ellos han sido agrupados y difundidos por la doctrina
autoralista® y recogidos por la jurisprudencia en la materia.

Esos principios generales, que también encontraron cabida en el Co-
digo Civil y Comercial, pueden ser sintetizados de la siguiente manera:

¢ Los derechos morales nunca pueden ser transmitidos ni renunciados
contractualmente, siendo nula cualquier clausula contractual gue vio-
le este principio (véase arts. 39, 51y 52 de la Ley 11.723 y art. 1617
CCC, vinculado a los derechos personalisimos).

e (Cada derecho es independiente de los otros y puede ser fraccio-
nado espacial y temporalmente. Se necesita una autorizacion ex-
presa para cada facultad que se transfiera. La transmision de un
derecho de explotacion no supone la de otras modalidades (véase
art. 38 de la Ley 11.723, en relacion al contrato de edicion, pero
aplicable analoégicamente a otras modalidades de contratos). Lo
mismo ocurre con el tiempo vy el lugar donde se explotaran las
obras. Es facultad del autor establecer estas condiciones y es muy
usual en materia de derechos de autor que la obra llegue al publico
en distintos formatos, tiempos v territorios. Por ejemplo, las obras
cinematogréficas son estrenadas en el cine primero en determi-
nados paises, luego en otros; posteriormente son distribuidas a
través de canales codificados de TV 0 puestas a disposicion del pd-
blico a través de alguna plataforma de Streaming, para finalmente
pasar a la television abierta.

2. Cadigo de Propiedad Intelectual de Francia (version codificada el 17 de marzo de 2017), Titulo Ill. Articulos L 131-1

&

4.
5.

y 131-4.

Ley espariola refundida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1996. TITULO V. Transmision de los derechos. Ca-
pitulo I. Articulo 43. Transmision «inter vivos». 1. Los derechos de explotacion de la obra pueden transmitirse por
actos «inter vivos», quedando limitada la cesion al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotacion
expresamente previstas y al tiempo y ambito territorial que se determinen. 2. La falta de mencién del tiempo
limita la transmision a cinco afios y la del ambito territorial al pais en el que se realice la cesion. Si no se expresan
especificamente y de modo concreto las modalidades de explotacion de la obra, la cesion quedara limitada a
aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del
mismo. 3. Sera nula la cesion de derechos de explotacion respecto del conjunto de las obras que pueda crear el
autor en el futuro. 4. Seran nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en
el futuro. 5. La transmision de los derechos de explotacion no alcanza a las modalidades de utilizacion o medios
de difusion inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesion.

Colombia, Ley 23 de 1982, art. 185.

LIPSYC- VILLALBA, El Derecho de Autor en la Argentina, p. 148
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Cuando el contrato celebrado entre las partes no contenga especifi-

caciones relativas a tiempo y lugar, debera interpretarse restrictiva-

mente vy limitarla a las facultades, territorio y plazo que sean nece-
sarios para cumplir la finalidad del contrato (véase arts. 958 y 964 del

CCC). De este principio tuitivo se desprende que cualquier transmi-

sibn autorizada no incluird las formas de explotacion desconocidas

al momento de la contratacion ni tampoco se presumira su gratuidad

(art. 40 Ley 11.1723) ni la exclusividad en el uso, modalidades que

deberan pactarse expresamente.

e La transmision global de obras futuras es inadmisible, toda vez que
significaria un condicionamiento de la libertad de creacion y de ex-
presion que violarian los derechos humanos del autor. Por ello, debe
entenderse nula cualquier estipulacion que comprometa al autor a no
crear alguna obra en el futuro o a entregar la totalidad de las obras
gue cree durante su vida (véase arts. 958 y 1004 del CCC). El contrato
si puede versar sobre una obra futura puntual, en cuyo caso habra
que determinar sus alcances, y estara siempre condicionado a la exis-
tencia de la obra y al ejercicio del derecho moral de divulgacion. La
ley espanola, al reglar el contrato de edicion, dispone en su articulo
59, que “el encargo de una obra no es objeto del contrato de edicion,
pero la remuneracion que pudiera convenirse sera considerada como
anticipo de los derechos que al autor le correspondiesen por la edi-
cion, si ésta se realizase”.

En cuanto a las figuras contractuales que el autor puede utilizar para
transferir sus derechos, el CCC ha agregado al elenco de contratos tipifica-
dos en la Ley 11.723 (edicion, cesion y representacion pablica) el contrato de
leasing (Art. 1227 CCC) —que ya estaba regulado por la Ley 25.248-y el de
franquicia (Art. 1512 CCC).

Respecto al contrato de leasing, al igual que en la Ley 25.348, solo se
menciona el software, entre todas las obras protegidas por el derecho de
autor, como posible objeto de este tipo de contrato. A pesar de lo anterior, en
nuestro criterio nada obstaculizaria que un leasing se celebrara, por aplica-
cion analogica, sobre cualquier otro tipo de obra protegible, como una obra
de arte 0 una obra cinematografica.

Otra modificacion importante consiste en la exigencia del asentimien-
to conyugal para disponer del derecho de autor cuando este tenga el carac-

6.

Ley espafiola refundida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1996
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ter de ganancial. El CCC modifico el caracter de los derechos patrimoniales
de autor, disponiendo que seran considerados gananciales cuando las obras
hubieren sido publicadas, interpretadas o concluidas durante la vigencia del
régimen de comunidad de bienes. Nos explayaremos sobre este tema en el
punto siguiente.

Con base en esta nueva calificacion legal, y sin perjuicio de tratarse
de derechos de administracion exclusiva del autor, si este Ultimo decide ce-
der o gravar los derechos que detenta sobre obras que la ley califica como
gananciales, debera contar con el asentimiento conyugal. Asi lo dispone el
articulo 470 inciso a) en 10s siguientes términos: “[...J es necesario el asenti-
miento del otro (conyuge) para enajenar o gravar: a) los bienes registrables”.

A diferencia del art. 1.277 del derogado Codigo Civil, que exigia el con-
sentimiento de ambos conyuges para disponer o gravar 10s bienes ganancia-
les en los casos de inmuebles, derechos o bienes muebles cuyo registro han
impuesto las leyes en forma obligatoria, la actual redaccion del art. 470 sdlo
alude a bienes (en sentido amplio) “registrables”, sin precisar si hace referen-
Cia exclusivamente 0 no al registro obligatorio. Ya que el derecho de autor es
registrable —aunque el registro no sea obligatorio ni constitutivo- pues debe
considerarse incluido en la drbita de esta exigencia legal.

En este sentido la Direccion Nacional de Derecho de Autor dicté la
Disposicion 2 — £/2016 modificando el formulario tipo de inscripcion de obra
publicada vy el formulario tipo de cesion de derecho de autor, para que el
titular de los derechos declare su estado civil y el régimen patrimonial del
matrimonio por el cual ha optado, para dar correcta publicidad a terceros en
relacion a la calificacion de los derechos sobre la obra inscrita.

Aclaramos, a todo evento, que el asentimiento conyugal solo sera
requerido en caso de cesion del derecho patrimonial, ya que implica una
verdadera disposicion de la obra, que sale del patrimonio del cedente para
ingresar al del cesionario. No se requiere, por el contrario, en los casos
de licencias o autorizaciones de uso, dado que estas acciones configuran
meros actos de administracion que pueden ser ejercidos libremente por el
conyuge creador.

2. Transmision por disolucion de la sociedad conyugal

Esta nueva forma de transmision de los derechos intelectuales es re-
sultado del cambio de paradigma que se advierte en el CCC frente a la con-
cepcion personalista de los derechos. Con este se modifico el régimen hasta
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entonces vigente y se clasifico como bienes gananciales aquellos derechos
intelectuales “desarrollados” durante la comunidad.

Al revisar la historia de estas disposiciones, encontramos que el codi-
g0 de Vélez no contenia disposiciones expresas en cuanto a la clasificacion
de estos derechos en el régimen patrimonial del matrimonio. Los mismos
eran encuadrados dentro de la presuncion de ganancialidad que establecia
el art. 1271. Este criterio fue modificado con la reforma del ano 1968 (Ley
17.711), que afiladid un parrafo al art. 1272 que disponia expresamente: “Los
derechos intelectuales, patentes de invencion o disefios industriales son bie-
nes propios del autor o inventor, pero el producido de ellos durante la vigen-
cia de la sociedad conyugal es ganancial”.

Lo anterior se debe a que Borda, quien es considerado uno de 10s
principales artifices de la reforma, era un monista y consideraba que las fa-
cultades patrimoniales eran un desprendimiento del derecho moral de autor
y, como tal, debian seguir la suerte del principal.

También se tuvo en cuenta el Unico antecedente jurisprudencial que
abrio el debate sobre este conflicto a causa de la problemética sucesion de
Roberto Arlt (1900-1942). El Unico bien que conformaba el acervo heredita-
rio del famoso escritor era su obra intelectual y concurrieron en la sucesion
suU viuda —su segunda esposa, de apellido Shine-, el hijo péstumo —Roberto
Shine-y la hija de su primer matrimonio Electra, cuya madre habia fallecido
anteriormente. La viuda de Roberto Arlt alegd que las creaciones intelectua-
les eran bienes propios del autor y que debian repartirse entre 10s herederos
en tres partes iguales. Para su hija Electra, en cambio, la obra de su padre
era ganancial y a ella le correspondia el 50% por ser sucesora de su madre,
mientras que el 50% restante deberia ser dividido en tres partes iguales —para
la viuda, el hijo postumo 'y Electra—. En primera instancia, el tribunal considero
que la obra era un bien propio, pero la Camara’ reviso el pronunciamiento, y
la consider6 como ganancial.

Existen posturas doctrinarias diversas en relacion a la adopcion de
UNo U otro régimen. Autores como Fassi'y Bossert sostienen que el derecho
de autor supone un monopolio de explotacion que otorga al titular un poder
soberano sobre su obra, lo que no permite que esta sea considerada como
ganancial.

Por su parte, Llambias, Alterini, Guastavino, entre otros, defienden la
clasificacion de las obras como gananciales, ya que consideran injusto que

7. CNCiv,, sala B, septiembre 7-967, “Arlt Cristophersen, Roberto y otra”, LA LEY, 128-905.
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se les dé a estas un tratamiento diferenciado frente a otras actividades pro-
ductivas que requieren desarrollos intelectuales como, por ejemplo, la de un
ingeniero o un abogado.

El nuevo CCC hace eco de esta Ultima postura y retoma la concepcion
originaria del Codigo Civil, como se puede ver en el articulo 464, inc. 0), que
sostiene: “son bienes propios de cada uno de los conyuges: [...] la propiedad
intelectual, artistica o industrial, si la obra intelectual ha sido publicada o in-
terpretada por primera vez, la obra artistica ha sido concluida, o el invento,
la marca o el disefio industrial han sido patentados o registrados antes del
comienzo de la comunidad. El derecho moral Sobre la obra intelectual es
siempre personal del autor”.

Este articulo debe interpretarse en armonia con otras modificaciones
sustanciales que se introdujeron en la nueva legislacion. En la actualidad se
permite que los conyuges opten por un régimen de comunidad (arts. 463 a
504) 0 de separacion de bienes (art. 505 a 508). Lo anterior corresponde con
las tendencias del siglo XXI que reconocen un mayor margen de autonomia
de la voluntad a las personas casadas quienes, ademés de elegir el régi-
men patrimonial que nacera con el matrimonio, pueden también modificarlo
siempre que transcurra al menos un afio entre cada eleccion. Silas partes no
sefialan uno de estos regimenes, regira la comunidad de bienes.

Asi las cosas, la calificacion de la propiedad intelectual como ganan-
cial y el analisis que realizaremos a continuacion, solo es relevante cuando
los conyuges adoptan expresamente el régimen de comunidad de bienes o
bien cuando no disponen nada al respecto. Si, por el contrario, se optase por
la separacion de bienes, el autor tendra la libre administracion y disposicion
de toda su obra, sin ninguna limitacion mas que las impuestas por el orden
publico.

En aquellos casos de divorcio cuando exista una comunidad de bie-
nes, el conyuge no autor se convertira en titular de la mitad de los derechos
patrimoniales sobre aquellas obras del conyuge autor “publicadas”, “inter-
pretadas” o “concluidas” durante la vigencia del matrimonio. Vale la pena re-
cordar que los derechos morales son intransferibles y son considerados por
la norma de manera expresa como personales del autor.

Si bien es cierto que resulta frecuente que el autor transmita parte
de sus derechos a un tercero, en el caso de la transmision por disolucion
de la sociedad conyugal 1o novedoso es que la cesion sera total, amplia y
comprensiva de todo el abanico de facultades patrimoniales conocidas, ale-
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jandose de 1os principios tuitivos del autor que rigen la transmision y que

mencionamos en el punto anterior.

Asi, el autor debe dejar en manos del ex conyuge no autor la explota-
cion comercial de parte de su obra, perdiendo todo control sobre la misma.

Ahora bien, esta explotacion a manos del ex conyuge no autor tam-
bién puede ser puesta en jaque por el ejercicio por parte del conyuge autor
de los derechos morales que quedan a su cabeza. Imaginemos que la auto-
rizacion para la adaptacion de una obra literaria a guion cinematogréfico la
otorgue a través de un contrato oneroso el conyuge no autor, a quien le fue
adjudicada esa obra en virtud de la disolucion de la sociedad conyugal. En
este caso, el autor podria, en primer lugar, alegar la violacion de su derecho
moral de integridad y con esta decision desbaratar el contenido econdmico
de las facultades patrimoniales adquiridas. En segundo lugar, el autor tam-
bién podria ejercer su derecho de retracto y retirar la obra del mercado. En
este punto corresponde preguntarnos si el ejercicio del derecho moral de au-
tor, en su naturaleza personalisima, es absolutamente discrecional o si puede
caer dentro de los limites del abuso de derecho, tema que sera tratado mas

adelante, por ser comun a otras formas de transmision.

Hasta los mas acérrimos defensores de la ganancialidad de las obras
intelectuales entienden que no es justo que el autor deje en la division de la
sociedad conyugal “un pedazo de si”. Este disvalor se intentd corregir con la

disposicion incorporada en el art. 499 que reza:

Atribucion preferencial. Uno de los conyuges puede solicitar la atribucion
preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artistica,
de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, del estable-
cimiento comercial, industrial 0 agropecuario por €l adquirido o formado que
constituya una unidad economica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo
de la extincion de la comunidad, aunque excedan de su parte en ésta, con
cargo de pagar en dinero la diferencia al otro conyuge o a sus herederos.
Habida cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el

pago si ofrece garantias suficientes.

Aunque es importante que el Codigo reconozca la conexion intima
que puede existir entre un autor y su obra, y le dé preferencia en la adjudica-
cion de esta, la solucion no resulta practica por distintos motivos: en primer
lugar, por la imposibilidad de utilizar esta opcion cuando el patrimonio a di-
vidir se compone exclusivamente de obras intelectuales. En segundo lugar,
por la dificultad de determinar el valor de los derechos intelectuales. ; COmo
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valorar econdmicamente la obra literaria de Borges o la de Roberto Arlt al
tiempo de su divorcio? ;Como determinar cuanto vale uno de sus libros en
relacion con el total de la obra?

La cesion, que es la figura prevista en el art. 499 del Codigo para la
atribucion preferencial, requiere de una asignacion de valor estatico al mo-
mento de la disolucion de la sociedad conyugal. Sin embargo, no siempre es
posible encontrar un valor de mercado real para este tipo de derechos inte-
lectuales ya que la forma usual en la que estos circulan casi nunca involucra
transmisiones plenas de derechos que obliguen a asignar un valor total a la
obra.

La ubicuidad de las obras y la posibilidad de estas de ser disfrutadas
en distintos ambitos espaciales y temporales, por mas de una persona a la
vez, lleva a que estas sean explotadas a través de diversos mecanismos muy
diferentes a la cesion. Por ejemplo, la forma ordinaria de explotar una obra
cinematografica es distribuyéndola en distintas plataformas de manera dife-
rida, mas no transfiriéndola.

Algo similar ocurre con las obras literarias, cuyo mercado natural es
el de edicion, donde se generan regalias a medida que aumenta la difusion y
venta del libro. Asi mismo, pueden aparecer negocios alternativos, como son
las diferentes adaptaciones que se pueden hacer de la obra o la realizacion
de merchandising sobre sus personajes, por sélo mostrar algunos ejemplos.
El software también se explota generalmente a través de licencias de uso y
no de cesiones.

Cualquier avallio que deba asignar un “precio” a estos derechos debe
ser proporcional a la capacidad de los mismos de generar beneficios o flujo
de fondos de una forma estable y continuada. Sin embargo, el mercado de los
bienes culturales se caracteriza por su alto grado de incertidumbre, ya que la
continuidad de la utilizacion de una obra en el transcurso del tiempo es muy
relativa e impredecible.

En la sociedad de la informacion, las modalidades de comercializa-
cion de los bienes culturales han cambiado drasticamente y se espera que lo
sigan haciendo en el futuro.

Por un lado, en el mercado del arte la logica de los precios escapa a
las variables contables con las que tradicionalmente nos desempefiamos.
Por otro lado el software, que es mas equiparable a un producto estandar,
tiene un periodo de obsolescencia muy inferior al del plazo durante el cual la
obra se encuentra en el dominio privado.
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Es por lo anterior que afirmamos que la atribucion preferencial del art.
499 del CCC establece una valuacion a presion: esta no surge de dos contra-
tantes libres que quieren hacer un negocio puntual sobre una obra protegible
por el derecho de autor, sino de ex conyuges en el final de su relacion, que
deben salir a ponerle un precio a la obra creada por uno de ellos. Si bien en
teorfa la solucion que ofrece la atribucion preferencial del art. 499 viene a
equilibrar la declaracion de ganancialidad de los derechos intelectuales, y
parece de una justicia y conveniencia innegable, en la vida real es practica-
mente de aplicacion imposible 0 sumamente dificultosa.

Son muchas las herramientas con las que contamos en la actualidad
para resolver conflictos patrimoniales en el marco del matrimonio y la diso-
lucion de la sociedad conyugal. Algunas de estas son: (i) la mayor autonomia
de la voluntad con la que cuentan los conyuges para pactar los “convenios
reguladores” que distribuyan sus bienes (art. 439 CCC); (ii) la posibilidad de
revision de dicho convenio cuando la situacion se ha modificado sustancial-
mente (art. 440 CCC); v (iii) la flexibilidad que el art. 499 CCC (que regula la
atribucion preferencial) le otorga al juez para conceder plazos para €l pago
atendiendo a las “circunstancias concretas” del caso.

También debe tenerse en cuenta la especial forma de explotacion de
los derechos intelectuales y la imposibilidad de establecer pautas de valora-
cion generales. Con todos estos elementos presentes, tanto las partes como
el juez deberén ser creativos a la hora de buscar soluciones que contemplen
los interese de ambos conyuges. Proponemos algunas a continuacion:

a) Que el conyuge autor mantenga la titularidad de la obra y el conyuge
no autor tenga participacion economica de 1o que esta produzca.

b) Que los conyuges detenten la titularidad de la obra por periodos de
tiempo sucesivos e intercalados, reconociendo participacion econo-
mica a aquél que no fuera titular durante el periodo.

C) Que el conyuge no autor detente la explotacion de la obra por un
periodo determinado y luego la obra vuelva al autor.

d) Que cuando fallezca un conyuge no autor que ostentaba la titularidad
de una obra, esta retorne al conyuge autor, sin perjuicio del derecho
de los herederos a participar econdmicamente en los dividendos que
la obra arroje.

e) Que quien detente temporalmente la titularidad de la obra emplee
todos los medios necesarios para la efectivida explotacion de la mis-
ma, segun su naturaleza y 10s Usos vigentes en las correspondientes
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actividades profesional, industrial o comercial?, y teniendo en cuenta

que la misma forma parte del patrimonio cultural de la humanidad.

En l0s casos planteados, habra que establecer claros mecanismos de
rendicion de cuentas y permitir la participacion activa del conyuge no titular
en la toma de decisiones y en el control de la circulacion de la obra, para
evitar situaciones abusivas del titular.

Estas soluciones podrian ser interesantes para afrontar el problema
del alejamiento del autor del destino comercial de su obra y del ejercicio
regular de su derecho moral de autor, y el hecho no menor de sortear la in-
certidumbre de la valoracion de estos activos y su adjudicacion.

Si bien la problematica es analizada a la luz de la nueva clasificacion
de los derechos de autor como gananciales en el CCC, también pueden apli-
carse a la administracion post hereditaria de la obra cuando existen varios
herederos y no media acuerdo entre ellos respecto a la explotacion comer-
cial de la misma.

Esta situacion se agrava cuando también pesan en su cabeza dere-
chos morales, cuyo ejercicio puede malograr la difusion de la obra. Sobre
esta problematica ahondaremos mas adelante.

Por ultimo, el art. 464, inc. 0) del CCC es poco claro en cuanto al
momento en que se determina si la obra s 0 no ganancial. Este articulo
dispone:

“son bienes propios de cada uno de los conyuges: [...] la propiedad

intelectual, artistica o industrial, si la obra intelectual ha sido publica-

da o interpretada por primera vez, la obra artistica ha sido concluida

0 el invento, la marca o el disefio industrial han sido patentados o

registrados antes del comienzo de la comunidad. El derecho moral

sobre la obra intelectual es siempre personal del autor”. (El subrayado
nos pertenece)

Se trata conceptos que pueden dar lugar a interpretaciones disimiles,
segun el resultado pretendido. Por ejemplo, el término “publicada” puede in-
terpretarse segin el Convenio de Berna (art. 3 inc. 3), que entiende que la
obra sdlo se considera publicada cuando se reproduce en una cantidad de
ejemplares tangibles’, 0 seglin el criterio de la Direccion Nacional de Derecho

8. Es la solucion consagrada por el art. 48 de la Ley espafiola Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril para el
caso de cesion en exclusiva.

9. Aprobado mediante Ley 22.195. Art. 3.3: Se entiende por «obras publicadas», las que han sido editadas con el
consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricacion de los ejemplares, siempre que la cantidad
de éstos puesta a disposicion del publico satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con
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de Autor, que entiende que la obra se registra como publicada cuando fue
difundida por cualguier medio.

De esta forma, por citar un caso, la exhibicion de una escultura en
una exposicion artistica para algunos puede considerarse como publicacion
y para otros no. Lo mismo sucede con el concepto de obra “culminada”. S6lo
el autor decide cuando su obra esta terminada y podria darse el caso que,
para excluirla de la particion, alegue que la misma esté inconclusa, lo que nos
lleva nuevamente a la necesidad de analizar si puede hablarse de un ejerci-
cio abusivo de estos derechos. En este sentido, seria aconsejable que la ley
utilizara términos que no den lugar a tanta inseguridad juridica.

3. Transmision por presuncion legal

Este tipo de transmision esta previsto en la ley 11.723 exclusivamen-
te para el caso de software. El articulo 4° inciso d) —incorporado por la Ley
25.036- establece una presuncion juris tantum de cesion a favor del em-
pleador (persona fisica o juridica) de los derechos sobre 10s programas de
computacion desarrollados por sus dependientes en el desempefio de sus
funciones cuando estos han sido contratados para tal fin. Esta es la Unica
disposicion que regula una transmision de derechos de autor en el marco de
una relacion laboral. Disposicion que no puede hacerse extensiva a otros su-
puestos, dadas las reglas de interpretacion restrictiva que rigen en la materia.

En consecuencia, salvo disposicion expresa en contrario, los dere-
chos patrimoniales de autor sobre obras desarrolladas en el marco de una
relacion laboral, aun cuando tengan como fin especifico el desarrollo de di-
cha obra, pertenecen al empleado, a excepcion del caso del software, como
fue mencionado.

Ninguna disposicion del CCC interfiere con esta forma de transmision.
Sin embargo, podria cuestionarse que Se genera una situacion de desigual-
dad frente a la exigencia del asentimiento conyugal para la cesion conven-
cional de los derechos.

4. El ejercicio de los derechos morales sobre obras transferidas
Como hemos mencionado al comienzo de nuestro trabajo y en aten-
cion ala naturaleza personalisima de los derechos morales, estos son intrans-

la indole de la obra. No constituyen publicacion la representacion de una obra dramética, dramético-musical o
cinematografica, la ejecucion de una obra musical, la recitacion publica de una obra literaria, la transmision o
radiodifusion de las obras literarias o artisticas, la exposicion de una obra de arte ni la construccion de una obra
arquitectonica.
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feribles. ES decir, se mantienen en cabeza del autor aun cuando transfiera los
derechos patrimoniales sobre sus obras bajo cualquiera de las modalidades
antes expuestas. En este orden de ideas, se enrola el art. 464 inc. 0) y el 1617,
que impide la cesion de los derechos inherentes a la persona humana. Esto
puede generar diferentes situaciones de conflicto en la practica —a algunas
de estas ya hemos hecho alusion anteriormente- ya que la interrelacion en-
tre el ejercicio de las facultades patrimoniales y las morales a veces es tanta
gue pueden perjudicarse mutuamente.

Sibien es el autor quien sabe qué cosas lo ofenden, atacan la integri-
dad de su obra 0 vulneran su paternidad, y por tanto el ejercicio del derecho
moral es discrecional, como todo derecho debe ser ejercido dentro de cier-
tos limites.

La incidencia del derecho moral sobre el patrimonial puede ser un
arma poderosa para impedir la normal explotacion de un derecho transferi-
do. Basta, por ejemplo, con que el conyuge autor invogue su derecho moral
de retracto o integridad para perjudicar la normal explotacion de una obra
que hubiera quedado en el patrimonio de su ex conyuge por disolucion de la
sociedad conyugal, por citar un caso.

Por eso entendemos plenamente aplicable al ejercicio del derecho
moral de autor la teorfa del abuso del derecho (tutelado por el art. 10 del CCC),
cuando su ejercicio exceda la finalidad para la cual el derecho fue conferido.

Algunos autores franceses'® sostienen que el derecho de autor es
discrecional, puramente personal de su titular y que relacionado de tal mane-
ra con su libertad individual, gue no podria ser controlado, como el derecho
a testar o el derecho a casarse.

Aparte de esto, la mayoria de la doctrina entiende que el derecho
moral del autor, aun siendo discrecional, no puede ser ejercido abusivamen-
te. En este sentido Guastavino™ sostiene que si el autor incurre en un abuso
de derecho al ejercer las facultades extrapatrimoniales sobre su obra, l0s
jueces pueden moderar 10S excesos para proteger los intereses legitimos de
terceros afectados. El alto grado de subjetividad que implica el ejercicio de
los derechos morales requerira de un analisis estricto por parte del juzgador,
quien debera extremar los recaudos para poder establecer el verdadero limi-
te entre lo correcto y 1o abusivo.

10. POLLAUD-DULIAN, Abus de droit et droit moral, Chron. p. 097, Recueil Dalloz 1993, citado por MEDINA, Derecho de
autor y régimen patrimonial del matrimonio, LL 1998-E, 1022
11. GUASTAVINO, Los derechos intelectuales y la comunidad de bienes del matrimonio, ED, T. 21, p. 431
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5. La obligacion de garantia.

Eviccion en la propiedad intelectual

Si bien el Codigo Veleziano no mencionaba expresamente la garan-
tia de saneamiento por los derechos intelectuales transferidos, ello se debia
mas a la falta de trascendencia econdmica que tenian esta clase de derechos
en la época-lo que explia el desinterés de Vélez en su regulacion’> mas que
en la inaplicabilidad de la garantia a las transmisiones de derechos intelec-
tuales. De hecho, la doctrina™ y la jurisprudencia®™ largamente se ocuparon
de la eviccion en esta materia.

El Codigo incorpora expresamente en su articulo 1044 inc. b), la res-
ponsabilidad por eviccion en cabeza del transmitente frente a un atague por
parte de un tercero que ponga en tela de juicio la existencia y la legitimidad
de los derechos intelectuales transmitidos. Aparece entonces la garantia de
eviccion como un tema comun a todas las formas de transmision de dere-
chos intelectuales, que se originen no solo en un contrato, sino también en la
disolucion de la sociedad conyugal y en la cotitularidad.

Esta garantia se aplicara también a todas las transmisiones conven-
cionales, ya sea que estas involucren una transferencia total de facultades
—-como la cesion de derechos- o0 que se trate de una autorizacion que el
autor y/o el titular derivado de la obra conceda respecto de alguna de las
facultades patrimoniales —como una licencia y/o0 contrato de edicidn-, por
mencionar solo algunas modalidades contractuales.

Asi las cosas, un cuestionamiento de plagio de una obra objeto de un
contrato de edicion, obligaria al autor a responder por eviccion, colaborar en
la defensa del derecho y, subsidiariamente, sanear y/o reparar los dafos y
perjuicios ocasionados, en caso gue la defensa falle.

En principio, es requisito para que opere la garantia de saneamiento
que la transmision de los derechos intelectuales sea onerosa. Sin embargo,
el articulo 1556 del CCC establece unos casos en 10s que, de manera excep-
cional, el donante debe responder por eviccion. Ejemplo de esto cuando el
autor transmite de manera gratuita una obra protegible, sabiendo que no es
autor de la misma.

12. Solo le dedica en su Codigo el articulo 2335, donde se hace referencia a las obras de arte para sefialar que esta
se reputa como objeto principal respecto al soporte fisico en que se encuentre.

13. CABANELLAS, Derecho de las Patentes de Invencion, t. I, p. 765 y sig.

14. Camara Nacional Civil Capital Federal, Sala H, “C.YA. SRL C/ América TV S.A.y Otros s. Propiedad Intelectual. Ley
11723". Expte. Nro. 34099/2005; Camara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala 2, “Koniklijke Philips Electronics
NV ¢. MRS SRL s. Incidente de apelacion”. Expte. 13.199/02 en La ley online: AP/JUR/4625/2012; CSIN, 4/11/75,
“GATTO, HORACIO C. FERMATA ARGENTINA SRL”
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A su vez, el articulo 1033 del CCC establece que también estan obli-
gados al saneamiento (por responsabilidad por eviccion y por vicios redhibi-
torios) quien ha dividido bienes con otros (inc. b). Por ende, y conforme a la
nueva calificacion de bienes gananciales de las obras creadas en el régimen
patrimonial de comunidad de bienes en el matrimonio, existira entre los con-
yuges obligacion de saneamiento por la disolucion de la sociedad conyugal.

Es decir que, si alguno de conyuges recibe un embate de un tercero
que cuestione la legitimidad y existencia de la obra, podria, de resultar per-
judicial, exigir equilibrar las obras y/o bienes y/o cosas que se le hubieren
adjudicado.

Lo mismo ocurrira en el caso de una particion mortis causae de la obra.

Sin embargo, la interpretacion del articulo 1033 inc. b) no es pacifica
en la doctrina nacional, fundamentalmente a la hora de aplicarlo a la division
hereditaria™.

Técnicamente, si la particion es solo declarativa del dominio de los
dividentes, el heredero y/0 comunero no podria reclamarse a si mismo por
eviccion, aun cuando razones de equidad justifiquen que el heredero vencido
en el derecho adjudicado reclame a los otros herederos, cuyas hijuelas no
fueran tachadas, una compensacion por la adjudicacion de un derecho a la
postre inexistente.

Lo mismo podria aplicarse a la division de la cotitularidad de una obra
creada en colaboracion perfecta (aquellas obras en la que no es posible dis-
tinguir la colaboracion de cada autor) y/0 a cualquier otro derecho intelectual
sometido a la cotitularidad. En este caso, el adjudicatario de la obra es tam-
bién coautor de la misma, y por ende deberia conocer cualquier vicio que
esta tenga.

Distinto es el caso de la transmision por disolucion de la sociedad
conyugal, ya que alli la adjudicacion del derecho intelectual es traslativa de
la propiedad. El conyuge del autor no es titular de los derechos intelectuales
de las obras creadas por este sino hasta el momento en que, por causa de la
disolucion de la sociedad conyugal, se le adjudiquen.

En todos estos casos, y por imperio de lo establecido en los articulos
1044 y 1033 CCC, si el adquirente de un derecho intelectual, por cualquier
causa que lo hubiera recibido, fuera amenazado con una turbacion de su

15. NICOLAU, La obligacion de saneamiento y la responsabilidad por eviccion en el nuevo Codigo Civil y Comer-
cial de la Nacion, “Sup. Esp. Nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nacion” Contratos 2015. Cita LL Online: AR/
DOC/429/2015
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derecho, puede pedirle al transmitente que asuma la garantia de su defensa
en juicio.

Subsidiariamente, en caso de que la defensa fracase, el trasmitente
debera entonces devolver el precio recibido por la transmision, o bien volver
a compensar las hijuelas en el caso de transmision hereditaria o disolucion
de la sociedad conyugal.

El Codigo no exige que el tercero venza en su reclamo para que la
obligacion subsidiaria nazca, por 1o que no se exige sentencia firme. La mis-
ma reclamacion extrajudicial es considerada una turbacion. No obstante,
para que proceda la reparacion subsidiaria el adquirente deberé probar, si
no tiene sentencia en su contra, que el derecho del tercero era irrefutable.

El articulo 1039 concede al afectado dos opciones: la primera, man-
tener la vigencia del acto reclamando el saneamiento del titulo; la segunda,
mas gravosa, implica declarar la extincion del acto y solicitar la reparacion
de los danos y perjuicios (en cualquier caso, previo a la correcta citacion a
juicio).

En materia de derechos de autor, la cuestion del saneamiento del titu-
lo sera de cumplimiento posible s6lo en algunos casos. Supongamos el caso
de un autor de un software que ha utilizado en algin médulo de su desarrollo
obras de otro programador. Ante la citacion en garantia, podra pedir la licen-
Cia respectiva o bien desarrollar un nuevo modulo bajo su propio lenguaje de
programacion, que puede resultar ser una obra protegible 0 no, pero que en
todo caso no viola la obra de terceros. En este caso, el autor habra subsanado
el defecto y el adquirente podria continuar utilizando la obra sin problemas.

En otros casos, el saneamiento resulta posible pero inconveniente.
Supongamos que el autor de un libro celebrd un contrato de edicion y lue-
go se discute el plagio de dicha obra. Aun cuando el autor ofrezca salvar el
defecto y reescribir la historia, el editor bien podrfa solicitar la resolucion del
mismo, ya que de haber sabido que la obra era plagiada no habria concerta-
do la edicion.

Acé vemos que los defectos en el titulo afectan el valor de la obra
a tal extremo que, de haberlos conocido, el editor no habria adquirido los
derechos sobre el libro. Esta es la situacion que se contempla en el art. 1049
inc. a. del CCC.

16. GORDO LLOBEL, “Impacto del nuevo Codigo Civil y Comercial en el ambito de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Responsabilidad por Eviccion”, en GARCIA SELLART (DIR), La Propiedad industrial e Intelectual frente al Nuevo
Codigo Civil y Comercial, Editorial EIDial.com, 2016
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Ademés de los casos en que el CCC establece las exclusiones en
la responsabilidad por eviccion (art. 1045) y las causas de cesacion de la
responsabilidad (art. 1048), el inc. b), el articulo 1044 dispone expresamente
para el caso de reclamos de terceros con base en derechos provenientes de
la propiedad intelectual o industrial, que no procede la responsabilidad por
eviccion “...si el enajenante se ajusto a especificaciones suministradas por el
adquirente”. El origen de esta norma pareceria el articulo 42" de la Conven-
cion de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderias, Ley 22.765
que contempla un supuesto parecido en su inc. b).

Lo cierto es que esta excepcion no parece aplicable en materia de de-
recho de autor. Si la obra surge de un encargo puntual, aun cuando el comi-
tente establezca pautas, ideas y especificaciones, para gue haya obra y por
ende autor, debe haber originalidad en la creacion y en la propia expresion
del autor, y por ende este deberia dar garantia de eviccion en caso de haber
transferido una obra que relina tales requisitos.

Ahora, si el contratista se limita a realizar un trabajo técnico siguiendo
las especificaciones suministradas por el adquirente, se podra decir o bien
gue no hay obra sino trabajo técnico de parte del contratista, o bien que la
titularidad de la obra pertenece al comitente por ser el autor de la misma.
Imaginemos el caso de un artista plastico —comitente- que para la realiza-
cion de una obra naif contrata personal que, siguiendo sus directivas, realice
la tarea de esponjado. En estos casos no se cumplirian los supuestos de la
transmision de derechos.

Ill. Transmision mortis causae
Fallecido el autor, los derechos patrimoniales se transmiten via su-
cesoria a sus herederos. Esto surge claramente de las disposiciones legales

17. Convencion de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderias Articulo 42
1. "El vendedor debera entregar las mercaderias de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados
en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar
en el momento de la celebracion del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la
propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual:

a) Envirtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderias, si las partes
hubieren previsto en el momento de la celebracion del contrato que las mercaderias se revenderian o
utilizaran en ese Estado, o

b) En cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento.

2. Laobligacion de vendedor conforme al parrafo precedente no se extendera a los casos en que:

a) En el momento de la celebracion del contrato, el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la
existencia del derecho o de la pretension, o

b) El derecho o la pretension resulten de haberse ajustado el vendedor a formulas, disefios y dibujos téc-
nicos o a otras especificaciones analogas proporcionados por el comprador.”
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que establecen que la propiedad intelectual sobre una obra corresponde
a los autores durante su vida y a sus herederos hasta por setenta afos
contados a partir del 1° de enero del afio siguiente al de la muerte del autor

(art. 5ley 11.723).

A efectos de determinar qué herederos y en qué proporciones se
convertiran en titulares del derecho de autor, se deben tener en cuenta las

reglas de distribucion del acervo hereditario.

Aca cobra especial importancia el régimen de bienes escogido vy la
nueva clasificacion de los derechos de autor dentro del régimen patrimonial
matrimonial. Por ejemplo, si fallece el conyuge autor casado y con hijos, en el
régimen de comunidad, la esposa heredaréa la mitad de las obras (publicadas,
interpretadas o concluidas durante la comunidad de bienes) y los hijos la otra

mitad en partes iguales.

Para el caso de las obras interpretadas, publicadas o concluida antes
del inicio del régimen de comunidad de bienes, seran distribuidas entre Ia
esposa y sus hijos en partes iguales. Por otra parte, no cabe duda que el
autor podria disponer de sus obras por testamento, siempre respetando los
limites impuestos por la ley para la porcion disponible. Cabe aclarar que el
CCC modifico las legitimas que obligatoriamente el autor debe respetar a
sus herederos forzosos. El art. 2445 dispone que “La porcion legitima de los
descendientes es de dos tercios, la de los ascendientes de un medio y la del

conyuge de un medio”.

1. El limite al ejercicio de los derechos morales luego de la

muerte del autor. Los derechos de incidencia colectiva

ES necesario hacer un comentario aparte sobre el tratamiento de 10s
derechos morales de autor a la muerte de este. La ley 11.723 nada dispuso
sobre la forma en que 1os derechos morales podian ejercerse una vez falle-

cido el autor.

El articulo 464 inc. ¢) del CCC, al finalizar la enumeracion de los bienes
propios, dispone expresamente: “El derecho moral sobre la obra intelectual

es siempre personal del autor”.

A pesar de estar incluidos en el presente articulo, los derechos mo-
rales de autor no deben ser considerados como un bien propio, ni se puede
entender que, al fallecer el autor, estos se distribuyan en las proporciones
fijadas por la ley para las obras protegidas por el derecho de la propiedad

intelectual.

149



Derechos Intelectuales -23 - ASIPI

Debido a su naturaleza especial, cada heredero “sucede” integramen-
te al causante en el gjercicio de este derecho personalisimo mediante un
sistema sui géneris, distinto de la sucesion mortis causae.

Es decir, a cada uno de los herederos se le adjudican estos derechos
en toda su extension, sin porcentajes ni orden de mérito, a diferencia de lo
que regula, por ejemplo, el art. 53 del CCC respecto al derecho a la imagen.
En este sentido, la jurisprudencia ha dicho:

El ejercicio del derecho moral de autor implica, entre otras, la facultad de

exigir la suspension de la exhibicion de una obra cuando éello es necesario

para su proteccion (Art. 79 ley 11723). La ley no prevé la forma de ejercicio
del derecho moral del autor cuando sus titulares son dos 0 mas personas,
como en el caso de autos. En tal situacion entiendo que debe reconocerse
igual derecho a cada uno de todos los herederos. No deben considerarse
aplicables las normas del derecho civil sobre la administracion de la cosa
comun, puesto que ellas se rigen por la mayoria de interés economico. En
el caso del derecho moral no puede hablarse de derecho econdémico sino

—precisamente- moral, 0 Sea extrapatrimonial. Por otro lado, i se aceptara

la regla de la administracion por mayoria de interés, el derecho moral pasaria

a ser gjercido por quien ostentara la mayor porcion del derecho patrimonial,

produciendo de hecho la identificacion con éste, que s lo que la ley pretende

evitar a través de los articulos 51y 52. En consecuencia, la actora tiene el de-
recho de ejercer la presente accion en forma individual por ser una expresion
del derecho moral de autor de la que es titular'®

La Ley 11.723 tampoco incluyd disposiciones sobre la duracion de
los derechos morales. EI Convenio de Berna, por otra parte, y como solucion
transaccional para armonizar la posicion de las distintas concepciones que
a nivel mundial existen sobre esta cuestion, establecio una formula consen-
Suada que respeta los derechos morales mientras la obra esté en el dominio
privado, en oposicion a 10s sistemas que impulsan su duracion perpetua. Dis-
pone el art. 6 bis:

[...] 2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del parrafo 1) serdan man-

tenidos después de su muerte, por 1o menos hasta la extincion de sus de-

rechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que
la legislacion nacional del pais en que se reclame la proteccion reconozca
derechos”.

18. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 12° Nominacion Rosario, 24/04/2009, “Mahy, Gabriela
Maria c. lllusions Studios SA y otros s. Medida autosatisfactiva”. Expte N° 302/09.
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El limite temporal de la proteccion de la obra en el dominio privado
busca armonizar la tension que existe entre la comunidad y el autor por €l
uso del trabajo protegido. Asi, la ley otorga al autor la posibilidad de ejercer
los derechos patrimoniales sobre su obra para vivir de esta por un periodo
determinado.

Sin embargo, después de un tiempo considerable, permite que la
comunidad en su totalidad se beneficie con la libre utilizacion de la obra.
Los derechos morales tras la muerte del autor gravitan en dos centros de
interés, el de los herederos que bogaran por conservar el honor y la me-
moria pretérita del autor a través de la conservacion de la integridad de
la obray por el otro, el de la comunidad, que quiere asegurarse el acceso
a las obras y la certeza de que las mismas llegan al publico tal como el
autor las cred.

A medida que transcurre el tiempo desde la muerte del autor, el pri-
mer centro de interés —el dominio privado- pierde intensidad, y cobra mayor
protagonismo al derecho de la comunidad en su conjunto.

Esta metamorfosis resulta muy interesante para el ordenamiento ju-
ridico, que debe pensar en una regulacion de estos derechos que contemple
no s6lo el destino de la obra en el dominio privado, sino también, en la pos-
teridad, el tratamiento que esta reciba como un bien que nutre el patrimonio
cultural™.

Esto se debe a que las obras artisticas pueden llegar a hacer parte
de la identidad de una comunidad y, en consecuencia, cobrar una gran im-
portancia para la misma. Por ejemplo, después de 130 afios de la muerte de
J0sé Herndndez, no parece que sus descendientes tengan un mejor derecho
frente a cualquier otro habitante de nuestro pais de sentirse ofendidos ante
un ataque a la integridad de su obra. Ella forma parte de nuestro patrimonio
cultural y nos pertenece a todos.

La Ley 11.723 ofrece la posibilidad de que las obras objeto del dere-
cho de autor sean protegidas incluso cuando han entrado en el dominio pu-
blico. ESto es prueba del espiritu progresista de la norma, que ademas, esta
en sintonia con el reconocimiento que se hizo a mediados del siglo pasado
a los derechos culturales como derecho humano de tercera generacion. En
este sentido, el art. 83 de la Ley 11.723 establece:

[...] después de vencidos los términos del articulo 5°, podra denunciarse al

Registro Nacional de Propiedad Intelectual la mutilacion de una obra literaria,

19.

En igual sentido art. 2°. Ley 25.797.
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cientifica o artistica, los agregados, las transposiciones, la infidelidad de una

traduccion, los errores de concepto y las deficiencias en el conocimiento del

idioma del original o de la version. Estas denuncias podra formularlas
cualquier habitante de la Nacion, o procederse de oficio, y para €l
conocimiento de ellas la direccion del Registro Nacional constituira un jurado

[seglin la obra de la que se trate que] resolvera declarando si existe 0 no la

falta denunciada y en caso afirmativo, podra ordenar la correccion de la obra

e impedir su exposicion o la circulacion de ediciones no corregidas, que seran

inutilizadas [...].

De la redaccion de este articulo podriamos concluir que los de-
rechos morales del autor son perpetuos, pero que el legitimado activo
para ejercerlos variara, segun si la obra esta en el dominio publico 0 en
el privado. Mientras la obra esta en el dominio privado, el autor o sus he-
rederos son quienes ejerceran estas facultades. Cuando la obra entre en
el dominio publico, cualguier miembro de la comunidad podra reivindicar
estos derechos.

Asi, podemos ver que el derecho moral de autor cambia su objeto de
tutela hacia la proteccion del patrimonio cultural. ESos bienes colectivos hoy
estan meocionados de forma expresa en el articulo 240 del CCC, que regula
los “valores culturales” dentro del conjunto de derechos de incidencia colec-
tiva y establece que estos deben funcionar como un limite al ejercicio de los
derechos individuales.

Ya hemos Vvisto en puntos anteriores como anteriormente el ejercicio
de los derechos morales en cabeza del autor era ampliamente discrecional.
También analizamos el abuso de derecho cuando el ejercicio de uno de estos
derechos se hiciera con la Unica finalidad de dafiar o impedir la normal explo-
tacion de la obra en cabeza de algun titular derivado.

A continuacion, nos preguntaremos como funcionan 1os limites que
surgen no solo de la figura del abuso, sino también del respeto a los bienes
de incidencia colectiva, cuando el derecho moral se encuentra en cabeza de
los herederos del autor. Para ello, debemos analizar si el derecho que reciben
los herederos es el mismo que aquel que tenia el autor en vida o si, por el
contrario, se trata de un derecho diferente y, en tal caso, si puede ejercerse
discrecionalmente.

Maria Camara Aguila ha realizado un estudio muy profundo sobre
este tema, analizando experiencias comparadas. En el derecho aleman, que
estd a la cabeza del monismo, se reconoce que a la muerte del autor 10S
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herederos reciben la titularidad de los derechos en toda su potencia y exten-
sion, de tal forma que estos pueden ejercer los derechos morales tal como

lo harfa el autor.

En el derecho francés, el derecho moral se transmite a los herederos
pero debilitado, toda vez que el interés publico, siempre existente en el dere-

cho de autor pero oculto en vida del autor, se amplia.

Los derechos morales en cabeza de los herederos deben ejercerse,
no en interés propio, Sino en interés del autor, por 1o que se invoca la catego-

ria de “derechos funcion”. En este sentido Debois dice:

El dia de la muerte del autor, el derecho moral experimenta una metamorfo-
Sis, al venir destinado a partir de entonces a asumir la guarda de las obras, no
a satisfacer los gustos, los intereses, [0s caprichos de [0s vivos. Los herederos
no gozan de un derecho discrecional, pues no pueden divulgar una obra que
el difunto hubiera decidido dejar para siempre inédita, ni consentir desnatu-
ralizaciones que solo el autor pudiera haber consentido, aun con perjuicio

para su honor®®.

En Espafia también se recoge la idea de que a la muerte del autor, el
derecho moral cambia el interés protegido®’. La transmision de los mismos
esta fuera del sistema sucesorio general y opera de un modo sui generis.

La doctrina autoralista argentina no ha abordado a profundidad la na-
turaleza de la transmision de derechos morales, ni los limites en su ejercicio
tras la muerte del autor. Coinciden los autores en que se transfieren las fa-
cultades negativas de paternidad e integridad, e inclusive la de divulgacion

—dado que la ley menciona expresamente la “obra postuma“-.

El derecho de retracto no se encuentra regulado de manera expresa
en la Ley 11.723, pero no podria ser ejercido por 1os herederos, ya que impli-
ca una decision exclusiva del autor que s6lo puede tener un fundamento en

un cambio de sus convicciones intimas.

La jurisprudencia no ha sido muy profusa en ilustrar sobre la interpre-
tacion que corresponde dar al ejercicio de los derechos morales del autor
tras sumuerte. Sin embargo, in re: “Ediciones de la Flor S.R.L. ¢/ Fontanarrosa,

Franco s/ accion mere declarativa®®" se aborda esta problematica.

20. DEBOIS, La Concepcion frangaise du droit moral de I'auteur, p. 536 citado por CAMARA AGUILA, El derecho moral
del Autor, p. 92.
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Comentario a los arts. 15-16 en Comentarios a la LPI, Coord. Bercovitz Rodriguez
Cano, Ed. Tecnos, 4 Ed., Madrid, 2017, p. 316.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 122 Nominacion de Rosario, 11/03/2013, Sentencia N°
364, "Ediciones de la Flor S.R.L. ¢/ Fontanarrosa, Franco s/ accion mere declarativa”, Expte. N° 1420/2008. Dicho
pronunciamiento alin no se encuentra en firme.

21.

22.

153



Derechos Intelectuales -23 - ASIPI

Este proceso se inicid con la oposicion del tnico hijo del escritor y
dibujante Roberto Fontanarrosa a la publicacion de su obra postuma “Negar
todo...". La licencia para editar esta obra habia sido concedida a la editorial
por la viuda de Fontanarrosa.

La editorial respondio a esta oposicion mediante la interposicion de
una accion declarativa. El juzgador entendio que la oposicion del co-herede-
ro Fontanarrosa era un ejercicio abusivo de los derechos morales del autor
y lesivo de los derechos de la comunidad en general. En su decision, el juez
interviniente tomd en cuenta la conducta del autor en vida, la extensa rela-
cion comercial y de confianza que unid al escritor con su sello editorial y el
hecho de que el contrato celebrado entre la viuda y el actor era de similares
caracteristicas y contenido a todos los gue habian suscrito el autor y el editor
en vida. El juez concluy6 que el gjercicio del derecho moral de divulgacion
que habia ejercido la viuda era licito y abusiva la oposicion del otro heredero.

Este pronunciamiento obligd al juez a dirimir el conflicto de intereses
entre los herederos del autor, titulares de derecho de igual rango y extension.
Para ello, evalud el gjercicio de los derechos morales bajo la perspectiva del
respeto a la personalidad pretérita del autor fallecido, privilegiando el interés
de la sociedad al permitir la divulgacion de la obra. Una solucion parecida es
la que consagra en materia de derecho moral de divulgacion la ley espafiola®
en su art. 40, que antepone el derecho de acceso a la cultura frente al dere-
cho de los herederos del autor de mantener inédita una obra.

Por Ultimo, si bien la Ley 11.723 y el CCC no lo regulan expresamente,
entendemos que por aplicacion analogica del art. 53 -referido al derecho
a la imagen-, el autor podra disponer de los derechos morales por acto de
Ultima voluntad, confiando el destino del manejo de su obra a alguna perso-
na o institucion que crea mas afin a sus intereses que sus herederos, para
que lo sucedan en la custodia moral de sus obras. Incluso, el autor podria
dar instrucciones precisas sobre cuales son las formas que en su opinion
son mas respetuosas del contenido de su obra, 0 bien pautas genéricas que
permitan cumplir con la mision que se les ha asignado a quienes reciben la
titularida de los derechos sobre la obra. Esta solucion también es admitida en
el derecho comparado?”.

23.

24.

Ley espafiola refundida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1996. Articulo 40. Tutela del derecho de acceso a
la cultura: Si a la muerte o declaracion de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a
la no divulgacion de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el articulo 44 de la Constitucion, el Juez
podra ordenar las medidas adecuadas a peticion del Estado, las Comunidades Auténomas, las Corporaciones
locales, las instituciones publicas de caracter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legitimo.
Articulo 15. Ley espafiola refundida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1996.
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Conclusiones

En virtud de las consideraciones expuestas, puede concluirse que las modificacio-
nes que impactan en nuestra materia son pocas pero verdaderamente profundas. En primer
lugar, celebramos la inclusion de los derechos de incidencia colectiva en el Codigo Civil'y
Comercial y abogamos porque a la luz de esta disposicion se refuerce el verdadero horizon-
te de la proteccion de la obra una vez fallecido el autor.

También es positiva la inclusion y tratamiento en forma sistematica de los derechos
personalisimos que, si bien no aborda los derechos morales del autor, le permitiran al juz-
gador utilizar analogicamente tales pautas y en un futuro serviran de inspiracion para que
una reforma a la Ley 11.723, que ya esta en discusion, regule los derechos morales expre-
samente.

Por el contrario, entendemos que la nueva calificacion de la propiedad intelectual en
el marco del régimen de comunidad de bienes genera grandes dificultades en su aplicacion
practica, que deberan sortearse sin perder de vista la particularidad de estos derechos y el
objeto sobre el cual recaen.
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Resumen

El autor de este articulo analiza 1a relacion entre los derechos de
propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales, a la luz de la
legislacion ecuatoriana. Particularmente trata el reconocimiento de
dichos conocimientos a través de las figuras de propiedad intelectual
mediante su inclusion como derechos colectivos.

A este analisis se suman las disposiciones de la normativa andina so-
bre la correcta administracion, total reconocimiento, acceso, defensa,
proteccion y reparto de los beneficios de los conocimientos tradicio-
nales, tanto para sus legitimos poseedores, como para la sociedad
en general.

Palabras clave: Conocimientos tradicionales, propiedad intelectual.

Abstract

The author of this article analyzes the Ecuadorian legislation regarding
intellectual property rights and traditional knowledge. It studies the
provisions of the Andean regulations regarding the correct adminis-
tration, total recognition, access, defense, protection and distribution
of the benefits of traditional knowledge, both for its legitimate owners,
and for society in general.

Keywords: Traditional knowledge, intellectual property.
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Introduccion

Toda la riqueza natural del Ecuador tiene una relacion indefectible con
las personas. Con los anos, el ecuatoriano autdctono se relacionod con su en-
torno natural, adquiri6 destrezas de éste, aprendio sus secretos, descubrio la
utilidad de sus bondades, 10s peligros de sus misterios y o Util que todo eso
le era para la vida. Desarrollo entonces costumbres derivadas de la experien-
Cia; de la tierra obtuvo 10s conocimientos que transmitio a su prole y que se
convirtieron en tradiciones del qué hacer para sobrevivir en'y con su habitat.

Todo ese bagaje constituye actualmente un conjunto de conocimien-
tos que representan el patrimonio mas valioso de quienes los poseen, con-
servany practican. Es un deber constitucional del Estado procurar su protec-
cion y garantizar su ejercicio. Por ello el legislador nacional incluyo en la ya
no tan nueva codificacion interna, herramientas que reconocen esa realidad
como derecho fundamental, promueven su desarrollo y conservacion; v, ge-
neran figuras legales que permitan su defensa.

La Constitucion de la RepuUblica del Ecuador reconoce dos aspec-
tos medulares que deben tomarse en cuenta para abordar el topico de
este estudio, de manera inicial’, se reconoce y garantiza a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas, en calidad de derechos
colectivos, los de mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identi-
dad y tradiciones ancestrales; de ser consultados de manera previa, libre e
informada, dentro de un plazo razonable, sobre la explotacion y comercia-
lizacion de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que
puedan afectarles ambiental o culturalmente; el derecho a participar de
los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por
l0s perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen; el derecho
a conservar y promover sus practicas de manejo de la biodiversidad y de
su entorno natural; vy, el derecho de mantener, proteger y desarrollar os
conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologias y saberes ancestrales,
los recursos genéticos que contienen la diversidad biologica y la agro-diver-
sidad, sus medicinas y practicas de medicina tradicional, el conocimiento
de los recursos y propiedades de la fauna v flora. Todo esto, como la esti-
pulacion del reconocimiento de las prerrogativas en favor de 1os sujetos de
derecho, que la legislacion especial denomina como legitimos poseedores
de los conocimientos tradicionales.

1.

Ecuador. Constitucion de la Republica, de 20 de octubre de 2008, Derechos de las comunidades, pueblos y nacio-
nalidades, articulo 57.

160



Conocimientos tradicionales y derechos de propiedad intelectual

Por otro lado, la misma Constitucion reconoce a las personas, el de-
recho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso cientifico y de 10s
saberes ancestrales?, consagrando como un deber del Estado el promover
e impulsar dichos saberes para la consecucion del concepto del buen vi-
vir®: reconociendo la propiedad intelectual, en prohibicion de toda forma de
apropiacion de esos conocimientos colectivos y saberes ancestrales, incluso
de los recursos genéticos que contienen la diversidad bioldgica v la agro-
diversidad®. En este punto, la Constitucion reconoce al resto de personas
-a los particulares—, el derecho de interactuar, acceder y beneficiarse de los
conocimientos tradicionales, mientras que como se verd mas adelante, la
legislacion especial nacional, establece la forma de poder realizar dicha in-
teraccion, acceso y beneficio, atendiendo a la relacion de los derechos de
propiedad intelectual con los conocimientos tradicionales, por su estrecha
relacion como la manera de reivindicar derechos exclusivos y mejor forma
de aprovechamiento.

Este trabajo abordara el concepto, definicion y alcances de 1o que se
considera un conocimiento tradicional como figura juridica y analizara la rela-
Cion de cada tipo de derecho de propiedad intelectual con estos conocimien-
tos. También tratara las herramientas legales que la legislacion ecuatoriana
provee para la reivindicacion de vulneraciones contra dichos derechos por
un aprovechamiento injusto mediante las modalidades de propiedad intelec-
tual, el alcance de dichas medidas, los sujetos de las mimas, el rol del Estado
en su proteccion, y las repercusiones y reparacion correspondientes.

I. Circunscripcion y concepto de “conocimientos tradicionales”

Los conocimientos tradicionales, se definen segun el Codigo Organico

de la Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovacion

(en adelante COESCCI), como un derecho intelectual constituido por todos

aquellos conocimientos colectivos, tales como practicas, métodos, experien-

cias, capacidades, signos y simbolos propios de pueblos, nacionalidades y

comunidades que forman parte de su acervo cultural y han sido desarrolla-
dos, actualizados y transmitidos de generacion en generacion.

Se enumeran en una lista no taxativa, como conocimientos tradicio-

nales, a los saberes ancestrales y locales, el componente intangible asocia-

2. Ecuador. Constitucion de la Republica, de 20 de octubre de 2008, Cultura y ciencia, articulo 25.
3. Ecuador. Constitucion de la Republica, de 20 de octubre de 2008, Régimen de desarrollo, articulo 277.6.
4. Ecuador. Constitucion de la Republica, de 20 de octubre de 2008, Tipos de propiedad, articulo 322.
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do a los recursos genéticos v las expresiones culturales tradicionales®; estos
conocimientos pueden referirse a aspectos ecologicos, climaticos, agricolas,
medicinales, artisticos, artesanales, pesqueros, de caza, entre otros, mismos
que han sido desarrollados a partir de la estrecha relacion de 10s seres hu-
manos con el territorio y la naturaleza®.

Lo que puede verse supra es la definicion formal de la figura de 10s
conocimientos tradicionales, misma que se clasifica de acuerdo a la Consti-
tucion del Ecuador como un derecho colectivo, es decir que no le pertenece
individualmente a un particular sino al conjunto, la sociedad especifica que
representa (comunidad, comuna, pueblo, nacionalidad, etc.) y que tiene un
aspecto dicotdmico, por una parte se reconocen como conocimientos tradi-
cionales a elementos inmateriales, a experiencias, capacidades, cosmologia;
y por otra parte, aspectos tangibles que suelen ser la expresion material de
lo previamente mencionado, estos, practicas, métodos, manifestaciones cul-
turales y recursos bioldgicos o genéticos incluso.

Es esa variabilidad, esa amplia gama de objetos de derecho y su con-
cepcion, la que se reconoce y que por ende amerita proteccion aliny cuando
en las décadas pasadas se la proponia como Sui generis, siendo solo hasta
la actualidad donde la experiencia permite al legislador concretar la totalidad
de dichos objetos de derecho para su adecuada atencion.

Para gue un intangible de este tipo se reconozca como un conoci-
miento tradicional la legislacion ecuatoriana marca algunos claros parame-
tros; a saber: el conocimiento debe ser colectivo, aspecto explicado en lineas
anteriores, debe ser propio de los legitimos poseedores como parte de su
acervo cultural, es decir, no pueden ser un invento de hace poco, debe tener
una raigambre que configure a dicho conocimiento como “viejo” asf 10 sefiala
Gonzalo Ferrero’ en su obra sobre este topico, haciendo referencia a que
debe tener un antecedente, cierta antigliedad, 1o que va de la mano con el
requisito final que es la transmision, el desarrollo y actualizacion de esos
conocimientos de generacion a generacion.

Ahora bien, detallado el objeto de derechos y su alcance, es medular
saber cuales son los sujetos de dicho objeto de derechos, para ello es per-

5. Ecuador. Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovacion, de 9 de
diciembre de 2016, De los conocimientos tradicionales, articulo 511, parrafo primero.

6. Ecuador. Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovacion, de 9 de
diciembre de 2016, De los conocimientos tradicionales, articulo 511, parrafo segundo.

7. FERRERO, Gonzalo, Proteccion de los conocimientos tradicionales, biodiversidad. El tratado de libre comercio., 11,
Derechos intelectuales, 175 a 189, 179, (2005).
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tinente referirnos a la definicion formal de los “legitimos poseedores” de los
conocimientos tradicionales, alos que el articulo 513 del COESCCI sefiala que
son -en una lista cerrada- las comunidades, pueblos, nacionalidades indige-
nas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas legalmente
reconocidas que habitan en el territorio nacional; son Unica y exclusivamente
estos colectivos los legitimados a reivindicar cualquier prerrogativa de las
anotadas, respecto de sus conocimientos tradicionales y es con ellos con
quien el particular que quiera investigar, acceder, explotar, negociar con los
productos de esos conocimientos, debera establecer comunicacion para po-
der obtener acceso a los mismos.

La legislacion ecuatoriana establece la imposibilidad de que una per-
sona juridica sea poseedor de conocimientos tradicionales, y sefiala que la
autorizacion de acceso a un recurso genético 0 un conocimiento tradicional
solo constituye la aceptacion de uso del mismo en los términos de dicha au-
torizacion o contrato segun el caso, pero no a la posesion sobre ellos.

Finalmente, la legislacion nacional sefiala que existen tres tipos rele-
vantes de legitimos poseedores no convencionales; por un lado, 10s conoci-
mientos tradicionales que son compartidos entre mas de una comunidad,
comuna, nacionalidades, etc., proponiendo el caso en que varios de estos
puedan estar en un mismo ambito geografico y simultaneamente poseer el
mismo conocimiento, debiendo para la gestion de ellos, actuar -de preferen-
Cia- de forma conjunta; asi, en el caso de que el acceso se solicite sobre un
conocimiento tradicional compartido, quien solicite la autorizacion corres-
pondiente debera cumplir con 10S requisitos respectivos, que se enumeran
y detallan méas abajo, con respecto de cada uno de los legitimos poseedores
de los mismos.

En la otra mano, tenemos los poseedores transfronterizos, respecto
de lo cual, el COESCCI establece que dicha calidad no afectaré el ejercicio
de los derechos colectivos sobre 1os conocimientos tradicionales. Final-
mente, el legitimo poseedor Unico, que se corresponde a la circunstancia
en que por razon de extincion de un grupo humano titular de los derechos
sobre conocimientos tradicionales (comuna, comunidad, nacionalidad,
etc.), el ejercicio de los derechos sobre esos conocimientos, lo ejercera el
individuo estante, siempre que pudiere probar que 10S conocimientos se
gestaron de forma colectiva.

Cabe mencionar que de ninguna manera se prohibe a las personas
que, siendo parte anteriormente de comunidades gue se constituyan como
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legitimos poseedores de un conocimiento y hayan dejado el territorio de su
comunidad, mantendran su derecho colectivo, siempre que Su ejercicio no
perjudique a los legitimos poseedores; es decir, cuentan con una autoriza-
cion para mantener sus costumbres y conocimiento, practicarlos y usarlos;
sin embargo -por ejemplo- no pueden por si solos autorizar el acceso a ter-
ceros a dicho conocimiento, difundirlo sin autorizacion en el caso de los co-
nocimientos que tenga categoria de confidenciales o reservados; e incluso se
encontrarian imposibilitados de divulgar dichos conocimientos de tal forma
que entren en el estado del arte, pues, como se sefald previamente, se tiene
prohibicion de realizar cualquier acto que vaya contra 10s derechos de 10s
legitimos poseedores

Lo anotado al final del parrafo previo no desatiende la realidad que
suele propiciarse detras de las circunstancias por las que una persona deja
su comunidad; en muchos casos ello atiende a que el individuo busca nue-
VoS horizontes y cuando se encuentra en, por ejemplo, el ambito académico
0 profesional, busca exteriorizar las tradiciones que le son comunes en 1o
que era su nucleo social, de esta forma existen tratados y recopilaciones
sobre tradiciones de los grupos, comunidades y nacionalidades de nuestro
pais, que son encabezados en su recoger y analisis -muchas veces por ex
miembros de dichas comunidades—; asi, al decir que la prohibicion legal que
plantea la legislacion nacional respecto de esta circunstancia, nos referimos
aque no vulnera el derecho a la investigacion, mismo gue incluso se encuen-
tra consagrado en el articulo 41 del COESCCI, puesto que por el contrario,
siempre que el individuo que quiera hacer uso de conocimientos tradiciona-
les, auin cuando hubiera sido parte de la comunidad gue funge como legitimo
poseedor de los mismos, lo que debe hacer es cumplir con 10s requisitos
legales, obtener la autorizacion respectiva y de esta manera hacer ese uso
que requiere pero respetando los derechos consagrados en la legislacion
nacional y la Constitucion, en observancia de los derechos de sus pares y de
los propios derechos colectivos que les asisten.

Il. Proteccion a los conocimientos tradicionales respecto de los
derechos intelectuales

El articulo 522 del COESCCI dispone que el Estado garantizara la pro-

teccion a los conocimientos tradicionales, contra el acceso, uso o aprovecha-

miento indebido por terceros no autorizados; y sefiala gue —como no puede

ser de otra forma- el reconocimiento y proteccion a este tipo de derechos
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no esta supeditado a ninguna formalidad o al régimen registral como la gran
mayoria de derechos de propiedad intelectual.

No obstante, es por 1o menos 16gico que en la practica se torne mucho
mas dificil monitorear y proteger proactivamente y de manera eficiente un de-
recho que el Estado no conoce, que no consta en un memorial, en una base
de datos, que no se encuentra materializado de alguna forma que permita su
observacion y delimitacion en el dmbito mas literal de esas palabras; es por
eso que la legislacion nacional consagra la figura del depdsito voluntario de
conocimientos tradicionales, ello como una facultad de los legitimos poseedo-
res de presentar un memorial y detalle de esos conocimientos a la Autoridad
competente, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (en adelante SE-
NADI), con caracter publico o confidencial y reservado, de las caracteristicas,
contenido y alcances de sus tradiciones, expresiones culturales o demas, en
pos de que dicha Autoridad pueda contar con mejores herramientas para evi-
tar y perseguir las vulneraciones contra los derechos colectivos en mencion.

La proteccion a estos derechos colectivos, se formaliza mediante la
estipulacion de tres requisitos que permiten determinar si el acceso a co-
nocimientos tradicionales se ha realizado de la manera adecuada, para asi
impedir lo que se configuraria y analizara posteriormente cOmo acceso, Uso 0
aprovechamiento indebido de los conocimientos traicidnales; los tres requi-
sitos referidos corresponden a la forma en que los legitimos poseedores de
los conocimientos tradicionales deben ser advertidos, conocer y consentir el
acceso, Uso y explotacion de sus conocimientos, 10 que debe ir de la mano
con una “reparticion justa” de los beneficios monetarios y no monetario que
de ese acceso, uso 0 beneficio, devengan; de manera mas amplia, a conti-
nuacion se detallan y describen dichos requisitos; asi:

e Conocimiento previo: Este principio dispone que para que se repute
legal el acceso, Uso 0 explotacion de conocimientos tradicionales, la
persona natural o juridica interesada en ello, debe, previo a negociar
y previo a suscribir cualquier instrumento, atender a ciertas conside-
raciones paralelas sobre el conocimiento, puesto que absurdo como
Menos, serfa que se permitiere el acceso a conocimientos tradiciona-
les y luego el informar sobre ello a los poseedores de 10S mismos.

e Conocimiento libre: Este requisito hace referencia al consentimiento®
de los legitimos poseedores, definido por Cabanellas como la mani-

8. CABANELLAS, Guillermo, Diccionario juridico elemental, 70 (Novena edicién, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires
— Argentina, 2004).
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festacion de la voluntad conforme entre la oferta y la aceptacion; asi,

aplicando ello a la categoria de “libre”, se circunscribe la regla a la

inexistencia de coaccion, es decir, 10s legitimos poseedores deben
conferir la autorizacion si asf lo estiman correcto, sin que para ello
exista un vicio de fuerza sobre dicho consentimiento.

¢ Conocimiento informado: Especialmente conexo también al requisito
de conocimiento previo, este requisito contempla el tipo de informa-
cion que debe conferirse a los legitimos poseedores para que se re-
pute valido el acceso a sus conocimientos tradicionales. Al respecto,
el articulo 530 del COESCCI manda que se debe proveer suficiente
informacion relativa a 10s propositos, riesgos, implicaciones, eventua-
les usos y aplicaciones futuras del conocimiento.

e Reparticion justa y equitativa: Este pardmetro esta subordinado al es-
tablecimiento de las condiciones detalladas supra, pues es dentro de
las mismas donde debe dejarse sentado la reparticion de los benefi-
Cios, mismos que pueden ser monetarios y no monetarios y que debe
atender a criterios de equidad y justicia.

Sobre este punto es importante mencionar que la legislacion inter-
na, tal y como se encuentra a la fecha de elaboracion de este trabajo, da
conceptos muy generales respecto al cumplimiento de los requisitos antes
mencionados; de esta forma, sabemos que hay que informar previamente
a los legitimos poseedores sobre la solicitud de acceso, pero no establece
un minimo de tiempo para el efecto, incluso la Constitucion dispone que el
plazo debe ser razonable, pero ello también es un concepto muy vago. En la
practica, en los caso en los que -por ejemplo- se cuestione que para la auto-
rizacion de acceso a conocimientos tradicionales, el conocimiento no haya
sido puesto a disposicion de 10s legitimos poseedores en un plazo razonable,
guedara a criterio de la administracion de justicia verificar cuan “razonable”
fue la antelacion con la que se proporciono la informacion, atendiendo al
tipo de conocimiento tradicional, a las caracteristicas geogréficas, de idioma,
onerosas, formales, de cada caso; lo que indudablemente, deja un espectro
muy amplio para la discrecionalidad.

Lo mismo sucede con el requisito de establecer una reparticion justa
y equitativa de los beneficios y la concepcion de los mismos como mone-
tarios y no monetarios; en este punto, por una parte no hay un criterio para
determinar qué seria una reparticion justa de beneficios y por ende, tampo-
Co respecto del requisito de equidad; en ese sentido, la reparticion deberia
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atender a cuan desarrollado se encuentre el conocimiento tradicional para el
momento del acceso al mismo para su explotacion, el papel de quien solicite
el acceso a dichos conocimientos, la inversion, los posibles riesgos y demas
factores como lo Unico de dicho conocimiento o su intercambiabilidad 0 uso
complementario con otros; todo eso deja ver nuevamente que respecto de
los criterios de justicia y equidad, el abanico de la discrecionalidad de nuevo
tiene un campo muy amplio.

Ahora bien, respecto de los beneficios como monetarios, puede en-
tenderse del texto del articulo 5297 del COESCCI, que en el contrato o auto-
rizacion de acceso a conocimientos tradicionales, debe existir indefectible-
mente una estipulacion respecto de ambos tipos de beneficios; no obstante,
debe tomarse en cuenta que no toda investigacion se realiza con fines eco-
nomicos, de esta forma, el solicitante de la autorizacion de acceso a conoci-
mientos tradicionales puede ser una Universidad o un Instituto de Educacion
Superior, cuyas investigaciones suelen tener un objetivo académico, técnico,
meramente investigativo y no siempre persiguen un beneficio econdmico.

En estas circunstancias, 10 que debe estipularse contractualmen-
te es la posibilidad de que en caso de que el acceso a los conocimientos
tradicionales, y el tratamiento que de ellos vaya a hacer el solicitante de la
autorizacion de acceso, diera beneficio alguno; dicho favor se repartira con
parametros minimos.

Cabe mencionar que el establecer la reparticion de beneficios mo-
netarios y no monetarios, para solicitudes de acceso y uso, no es del todo
coherente; no siempre el acceso o uso de dichos conocimientos puede tener
un beneficio y sobre todo, muy pocas veces tiene un beneficio monetario.
Pero es necesario dejar en claro que la legislacion establece que es una
reparticion, es decir una division de beneficios por acceso, 0 uso (el caso del
aprovechamiento se deja fuera por la naturaleza de esa circunstancia donde
evidentemente habria un beneficio); de esta forma, en caso de acceso y uso,
¢puede tenerse como beneficio para quien solicita la autorizacion, la propia
concesion de la misma?, mientras que para con los legitimos poseedores,
ccual serfa el beneficio no monetario, no se diga el monetario, de conferir
dicha autorizacion?; estas preguntas intentan responderse a continuacion.

Articulo 529.- Solicitudes de acceso, uso y aprovechamiento de conocimientos tradicionales.- Las solicitudes para
acceso, Uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales deberan contar con el consentimiento previo,
libre e informado de sus legitimos poseedores, dentro del cual se establecera una reparticion justa y equitativa
de los beneficios monetarios y no monetarios. Esto sin perjuicio de los derechos que le corresponden al Estado
cuando se trate de recursos genéticos, de acuerdo a lo establecido en la Constitucion y la Ley.
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En los casos en los que se propenda la autorizacion de acceso o
uso, el beneficio no monetario para el solicitante puede ser el acceso ex-
clusivo o la transferencia de tecnologia, mientras que el monetario puede
establecerse como una eventualidad bajo un texto como el que se sugiere
a continuacion:

"CLAUSULA QUINTA: BENEFICIOS MONETARIOS.- Las partes acuerdan que, en

el caso de que como producto del acceso/uso de los conocimientos tradicio-

nales objeto de este instrumento existan beneficios economicos, el reparto

de los mismos se negociara en un instrumento por separado, atendiendo a

la inversion y esfuerzo que cada una de las partes suscribientes de este con-

venio imprima en obtener dichos beneficios. La negociacion del reparto de

los beneficios atendera a los criterios de justicia y equidad y se sometera a

la aprobacion de la Autoridad nacional competente en materia de derechos

intelectuales, una vez que se cuente con el criterio favorable de la Secretaria
de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion y el Ministerio de

Cultura y Patrimonio de conformidad con la disposicion contenida en el ar-

ticulo 533 del Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos,

Creatividad y la Innovacion.”

Lo que puede verse en el parrafo superior es la utilizacion de las
herramientas y requisitos que consagra en la actualidad la legislacion na-
cional, ello, asegura el derecho de los legitimos poseedores a acceder de
forma justa y equitativa a los beneficios monetarios del acceso 0 uso de
sus conocimientos tradicionales, cumple con el requisito de establecer una
clausula al respecto en el instrumento de aprobacion de acceso 0 Uso, y
permite a quien accede a dichos conocimientos, el evaluar 1as circunstan-
cias comerciales que involucraria explotar 10s conocimientos a los que ac-
cedi6 o utilizo.

Debe tenerse en cuenta ademas que, como ya se adelanto previa-
mente, 10$ instrumentos o contratos sobre autorizaciones de acceso, uso
0 aprovechamiento de conocimientos tradicionales, estan supeditados a
su aprobacion respecto del fondo del acuerdo, y a Su inscripcion una vez
aprobado; ello es una disposicion que encuentra Su pertinencia en la ne-
cesidad que tiene la Autoridad de poder contar con informacion suficien-
te que le permita cumplir con su deber de vigilar los derechos colectivos
sobre los conocimientos tradicionales. En este punto, nace otro aspecto
importante que atender, y esto es que es muy dificil establecer qué tipo
de beneficios se pueden obtener de la informacion cuyo acceso, Uso 0
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aprovechamiento se requiere mediante una solicitud de autorizacion; de
esta forma, desde el punto de vista comercial, €s un riesgo importante a
considerar para quien quiera invertir al respecto, puesto que por la natura-
leza de esta informacion no siempre podra obtenerse la misma de manera
formal, recogida en documentos o articulos con validacion cientifica; mu-
chas veces y por el contrario, la informacion se transmite de forma oral a
través de las generaciones o incluso constituye Unicamente un proceder
consuetudinario de quienes poseen dichos conocimientos y sobre el cuél
no existe una esquematizacion o materializacion que permita cuantificar
los posibles bengficios.

Es por ello que se sugirio la clausula ejemplificativa expuesta, como
un primordio sobre lo que ya en la practica y sobre un caso puntual, podria
ser una estipulacion muchisimo mas amplia, pero que debe atender a los
minimos del texto propuesto.

Con lo mencionado como antecedente, a continuacion, se abordaran
los diferentes modelos de derechos de propiedad intelectual con su relacion
al tema de los conocimientos tradicionales.

lll. Los conocimientos tradicionales y la propiedad industrial

1. Marcas y signos distintivos

Los signos distintivos se configuran como elementos que se utilizan
en el mercado para identificar un producto, servicio o actividad comercial; a
través de esta figura que se encuentra incluida dentro del concepto macro
de la propiedad industrial, los actores del comercio crean elementos que pro-
penden hacer que el consumidor final identifique y singularice la experiencia
con la mercancia 0 servicio, la recuerde y repita la compra. Ahora bien, al
ser esta modalidad de derechos de propiedad intelectual, una de las mas
usuales, es también una que lleva evidente relacion con los conocimientos
tradicionales y es asi como la legislacion ecuatoriana atiende a su reconoci-
miento y proteccion.

En cuanto a las marcas, es pertinente abordar dos herramientas con
las que cuentan los legitimos poseedores para impedir que terceros inscri-
ban como una marca, un signo que vulnere sus derechos sobre €sos cono-
cimientos; por una parte, la prohibicion absoluta de registro que contempla
el numeral 9 del articulo 360 del COESCCI, dispone que no podran ser inscri-
tas como marcas los signos engarfosos, dentro de los que agrupa a los que
pudieran informar errbneamente a los medios comerciales o al consumidor
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sobre la procedencia geogréfica, naturaleza, modo de fabricacion, caracte-
risticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de
los que se trate.

Mientras que por otro lado, la prohibicion relativa de registro conte-
nida en el numeral 8° del articulo 361 del COESCCI manda que no podran
registrarse como marcas los signos que afecten derechos de terceros, como
los que consistan -entre otros- en el hombre de sus conocimientos tradi-
cionales, salvo que dicha solicitud sea presentada por la propia comunidad
0 bajo su consentimiento expreso. Entonces, es pertinente remitirnos al ya
mencionado articulo 522 del COESCCI, donde puede verse como la norma
nacional coadyuva al deber del Estado de garantizar la proteccion “efectiva y
positiva” de los conocimientos tradicionales.

Entremos entonces a la practica, en un procedimiento de registro, la
solicitud de -por ejemplo- una marca mixta, debe cumplir con requisitos de
forma previo a que la misma sea publicada, posteriormente, los titulares de
derechos que tengan legitimo interés podran presentar oposicion a esa soli-
citud; y es justamente ese requisito -el legitimo interés- el que analizaremos
en este caso atendiendo a dos variantes en ese hipotético procedimiento
de registro, por una parte, analizaremos el procedimiento en el que la marca
solicitada cumple con los requisitos de forma, se publica un extracto de su
solicitud confiriéndose el término para que terceros presenten una oposicion
en caso de tener legitimo interés; ello segin el procedimiento que establece
el articulo 146 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina; y
por otro lado, la situacion en la que el SENADI niega de oficio la solicitud de
registro, con raigambre en la prohibicion absoluta o en la relativa de registro
a las que hace referencia en los numerales v articulos citados en el parrafo
previo; asi entonces:

a. En caso de presentarse oposicion

Este caso se propone en pos de verificar en qué casos 10s legitimos
poseedores de conocimientos tradicionales podrian comparecer dentro de
una solicitud de registro y presentar una oposicion, para €l efecto se cita a
continuacion la disposicion del articulo 146 de la Decision 486 de la Comuni-
dad Andina, para un anélisis mas detallado; entonces:

“Art. 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publica-

cion, quien tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, 0posi-

cion fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
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A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgard, por una sola vez
un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la
0posicion. Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi 1o dispo-
nen las normas nacionales.

No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis

meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el ar-

ticulo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido
con la solicitada.”

Deben tomarse en cuenta como los pasajes claves del articulo
citado, para efectos del andlisis del topico que nos ocupa, los siguientes
enunciados “quien tenga legitimo interés”, “oposicion fundamentada” y “las
pruebas que sustenten la oposicion”; de esta manera, el articulo presentado
por la Decision Andina 486 inicia confiriendo un plazo legal, treinta dias, y
establece que el sujeto v la categorfa que debe ostentar para comparecer
interponiendo una oposicion, asi, solamente la persona que tenga interés
legitimo podra oponerse a una solicitud de marca; ahora bien, el interés
legitimo es “un interés individual vinculado a un interés publico y protegido
por el ordenamiento solo mediante la tutela juridica de este Ultimo inte-
rés" 1% aplicando ello al caso que nos ocupa, los legitimos poseedores son
titulares de un interés individual, el de precautelar sus derechos colectivos
cobre esos conocimientos, dicho interés esta vinculado a un interés general
0 publico protegido por la legislacion marcaria y que solo es reivindicable
por la tutela juridica, ese interés publico es el de evitar que el consumidor o
los medios comerciales sean inducidos al error por el registro de una marca
enganosa -en el caso de la prohibicion absoluta- o el interés de evitar la vul-
neracion de derechos de terceros (los legitimos poseedores) lo que puede
acarrear confusion para con el publico consumidor, y ello solo es evitable
mediante la tutela juridica de las disposiciones contenidas en las ya mencio-
nadas prohibiciones absoluta y relativa de registro contenidas en la norma
detallada en péarrafos previos.

Para concluir la determinacion de que los legitimos poseedores cuen-
tan con el requisito de legitimo interés, volveremos sobre l0s pasajes claves
citados del articulo 146 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde queda establecido que quien podra comparecer y formular
una oposicion es la persona que tenga legitimo interés, que la oposicion
debe ser “fundamentada” exactamente sobre la base de la justificacion de

10.  ZANOBINI, Guido, Curso de Derecho Administrativo, p. 242.
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legitimo interés, siendo ese requisito tan importante, que el articulo 146 en
su segundo péarrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un
plazo adicional de treinta (30) dias para presentar las pruebas que sustenten
su interés legftimo en la presentacion de su oposicion™.

Con raigambre en este analisis, los legitimos poseedores podrian
comparecer, perfectamente legitimados, dentro del plazo de 30 dias conta-
dos desde la publicacion de la solicitud de un registro de marca y presentar
una oposicion que se justifique en que la denominacion o la parte gréafica de
la marca mixta cuyo supuesto pedimento de registro hemos tomado como
ejemplo, se encuentra inmersa dentro de uno de 10s siguientes casos:

a.1. Cuando la marca solicitada, sea engafiosa, esto es que indique falsa-
mente al consumidor o medios comerciales sobre informacion relati-
va a la naturaleza, procedencia 0 demas caracteristicas del producto,
siendo dicha indicacién, una referencia falsa a caracteristicas de co-
nocimientos tradicionales. ESto permite inferir, que la causal de irre-
gistrabilidad absoluta es invocable en casos en que la denominacion
0 parte gréfica del signo distintivo al que se presentara la oposicion,
sea 0 no Sea idéntico al signo que identifica a los conocimientos tra-
dicionales.

a.2. Cuando la marca solicitada constituya el nombre de los conocimien-
tos tradicionales; esto es, cuando se presente identidad entre la de-
nominacion de una marca nominativa o dicho elemento en una mar-
ca mixta, y el nombre del conocimiento tradicional del opositor. Es
decir, la causal de irregistrabilidad relativa es solamente aplicable en
el caso de que el signo distintivo solicitado se idéntico al nombre de
un conocimiento tradicional.

b. En el caso de la denegatoria de oficio

En este supuesto, se marca como requisito la inexistencia de una
oposicion, es decir, la solicitud de registro de la marca supera el término
para que terceros presenten oposiciones y el pedimento de registro in-
gresa directamente al examen de fondo al que esta obligada la autoridad.
Con esto en mente, quisiéramos exponer 10 que en la actualidad hace
la oficina nacional de marcas en 10s casos en oS que presume que una
solicitud podria vulnerar los derechos colectivos sobre conocimientos

11. Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion prejudicial — Proceso 171-IP-2015, de 4 de
febrero de 2016.
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tradicionales; asi ante la presencia de signos, letras, simbolos o deno-
minaciones que pudieren hacer alusion a conocimientos tradicionales,
el examinador de fondo de la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
remite el expediente en consulta a la Unidad de Conocimientos Tradi-
cionales y Saberes Ancestrales, misma que se encuentra adscrita -por
disposicion organizacional contemplada en nuestra legislacion interna- a
la Direccion Nacional de Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradi-
cionales, donde dicha Unidad analiza si concurren una de las siguientes
dos eventualidades:

b.1. Que exista un deposito voluntario de conocimientos tradicionales en
las bases de datos que custodia dicha Autoridad, para en tal virtud
verificar sila marca es idéntica o similar a la denominacion de los co-
nocimientos tradicionales contenidos en dicho deposito, para aplicar
la causal absoluta o relativa de registro aplicables -citadas en el caso
a)y proceder a emitir un informe por el que sustenta la sugerencia de
negar o conceder el registro de la marca requerida.

b.2. Enelcaso en el gue no existe un depdsito voluntario, entra en juego
la experticia del personal especializado y técnico de la referida Uni-
dad de Conocimientos Tradicionales y Saberes Ancestrales quienes
emiten el referido informe por medio de su conocimiento sobre el
acervo de conocimientos tradicionales del pals; claro esta que en este
caso, al no haber un punto de referencia como el depdsito voluntario,
el criterio queda a juicio de la experticia del funcionario a cargo de
elaborar el informe, quien emite su pronunciamiento sugiriendo negar
0 conceder la marca.

Cabe mencionar que estos procedimientos tienen un caracter espe-
cial, atienden a una organizacion interna que propende atender a la obliga-
cion del SENADI de garantizar la proteccion a los conocimientos tradicionales
y que puede evaluarse como un prometedor aunque perfectible estableci-
miento de un proceso para la atencion formal a dicha obligacion de la Au-
toridad, sin que ello vulnere los derechos del solicitante de la marca y que
siempre atienda al deber de monitorear y defender los derechos colectivos
sobre 10s conocimientos tradicionales.

Finalmente haremos referencia a las medidas de observancia que
contempla el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos
la Creatividad y la Innovacion, respecto a marcas y signos distintivos que pu-
dieren vulnerar derechos sobre conocimientos tradicionales; para el efecto,
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la observancia de conformidad con la legislacion nacional puede ser de dos
tipos: la observancia negativa y la observancia positiva.

De esta manera, el articulo 552 del COESCCI dispone que cualguier
persona puede entablar ante el juez competente, una accion para conocer
la licitud de sus actos, previos, actuales o futuros, respecto de derechos de
propiedad intelectual de un tercero, con excepcion de lo correspondiente
a signos distintivos. Se menciona inicialmente esta disposicion en pos de
avanzar rapidamente, por lo inaplicable de la misma al topico que aborda
esta parte del trabajo; sin perjuicio de lo importante que esto sera en cuanto
al analisis del resto de los derechos de propiedad intelectual y su relacion en
posible infraccion de conocimientos tradicionales.

Por otro lado, el articulo previo 550 del COESCCI, dispone que el titular
de un derecho de propiedad intelectual, como por ejemplo los legitimos po-
seedores de conocimientos tradicionales podra entablar acciones judiciales
contra cualquier persona que 1os infrinjan 0 contra las personas cuya con-
ducta manifieste la inminencia del cometimiento de una infraccion.

Ahora bien, tanto como en via judicial, en sede administrativa y median-
te la accion de tutela administrativa, 10s legitimos poseedores pueden solicitar
a la Autoridad ejercite sus funciones de inspeccion, monitoreo y sancion en
pos de evitar o reprimir infracciones contra derechos de propiedad intelectual.

De esta forma, por ejemplo, si una comunidad verifica que un tercero
(nacional o extranjero) utiliza un signo distintivo (registrado 0 no) que corres-
ponda al nombre idéntico o similar de conocimientos tradicionales, puede
iniciar en sede administrativa o judicial una accion por infraccion, deman-
dando el acceso, uso 0 aprovechamiento indebido, total o parcialmente de
dichos conocimientos por la utilizacion del signo referido; para este caso, es
preciso establecer la titularidad de los derechos colectivos, pormenorizar la
infraccion y presentar la prueba correspondiente; mientras que del otro lado,
el demandado podria alegar que los conocimientos utilizados se encuentran
en el estado del arte 0 muy difundidos.

En cualquier caso, de conformidad con el penultimo péarrafo del arti-
culo 512 del COESCCI los derechos colectivos sobre conocimientos tradicio-
nales son susceptible de observancia de acuerdo a lo establecido en dicha
norma, por lo que perfectamente y de preferencia; los legitimos poseedores
pueden comparecer en sede administrativa ante el SENADI y mediante una
tutela administrativa buscar el cese y sancion de la activad que consideran
infractora de sus derechos colectivos.

174



Conocimientos tradicionales y derechos de propiedad intelectual

2. Patentes, disefos industriales y modelos de utilidad

El sistema de patentes confiere proteccion, es decir derechos exclu-
Sivos, a los inventos sobre productos o procedimientos, en cualquier campo
de la tecnologia, siempre que cumplan con los requisitos novedad, nivel in-
ventivo y susceptibilidad de aplicacion industrial; por su parte la legislacion
confiere derechos exclusivos sobre la apariencia particular de un producto,
sus lineas, colores, color textura, etc. siempre que ello no cambie la finalidad
del producto, bajo la figura del disefio industrial, siempre que dicho dise-
fio sea nuevo; finalmente, bajo la figura juridica de los modelos de utilidad,
la legislacion nacional y comunitaria reconocen derechos exclusivos sobre
cualquier forma, disposicion de elementos sobre un objeto, dispositivo o he-
rramienta, donde dicha forma o configuracion le confiera un aporte técnico,
de funcionamiento (o utilidad) al objeto donde ello se incorpora, todo esto,
siempre que dicho aporte sea nuevo.

Se inicia esta parte del trabajo tratando el tema de los disefos indus-
triales, ya que lo correspondiente a modelos de utilidad y patentes de inven-
cion contemplan disposiciones estrechamente semejantes y debido a que el
espectro a analizar sobre ese tOpico es menor en su extension.

Asi, el numeral 4 del articulo 347 del COESCCI, contiene una disposi-
cion similar a la causal de irregistrabilidad relativa que se presento respecto
de las marcas que vulneran conocimientos tradicionales, sin embargo es
pertinente recalcar que para el caso de esta figura de derechos de pro-
piedad intelectual se establece que si la solicitud de un disefio industrial
contiene signos, simbolos, figuras, personajes, 0 sucedaneos que consti-
tuyan conocimientos tradicionales; ello queda exceptuado de la materia
protegible, es decir, se torna una causal absoluta de irregistrabilidad bajo
diseno industrial.

En dechado, si un bolso contiene simbolos que constituyen la ex-
presion cultural como conocimientos tradicionales de una comunidad in-
digena del Ecuador, el aporte estético de dicho bolso no es reivindicable
en proteccion bajo la figura de un disefio industrial, conforme la prohibi-
cion citada.

Ahora bien, en cuanto a los procedimientos de oposicion y registro
tanto para disefios industriales como para patentes de invencion y mode-
los de utilidad, no estan dados por la norma interna, misma que hace una
remision a los reglamentos especificos que deben y estan pendientes de
emitirse hasta la fecha de elaboracion del presente articulo; sin perjuicio de

175



Derechos Intelectuales -23 - ASIPI

lo cual, la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina si establece
un procedimiento al respecto, mismo que guarda similitud relevante con el
procedimiento de registro y oposicion en 10s aspectos generales, a lo corres-
pondiente a marcas y que es de interés para este analisis; es decir, transcu-
rrido el término legal correspondiente y cumplidos 10s requisitos de forma,
la solicitud de registro de un disefo industrial, modelo de utilidad o patente
de invencion es publicado y queda vigente el término legal para que terceros
presenten oposiciones, bajo el requisito -al igual que en las marcas y signos
distintivos- de que quien la formule debe tener legitimo interés, regla que ya
analizamos supra que se verifico que es cumplida por 10s legitimos poseedo-
res de conocimientos tradicionales.

De esta forma, para disefios industriales, 10s legitimos poseedores
pueden comparecer presentando una oposicion fundada en el ya mencio-
nado numeral 4 del articulo 347 del COESCCI 0 en su defecto la Autoridad
puede negar de oficio el registro de dicho disefio cuando tenga un deposito
voluntario que pueda servir para verificar que exista vulneracion a conoci-
mientos tradicionales, 0 en caso de duda, elevar en consulta el expediente a
la Unidad de Conocimientos Tradicionales y Saberes Ancestrales para que se
pronuncie al respecto.

Respecto de los modelos de utilidad, es medular hacer referencia a
la disposicion contenida en el parrafo segundo del articulo 82 de la Deci-
sion 486 de la Comision de la Comunidad Andina, mismo que manda que no
sera patentable por modelo de utilidad, los proceso y material excluida de la
proteccion por patente de invencion; por 10 que en adelante continuaremos
haciendo referencia exclusiva y las patentes de invencion, con dicha prohibi-
cion en mente; de esta forma la legislacion nacional no excluye expresamen-
te al componente intangible asociado a 10s recursos genéticos, sin embargo,
por estar asociado este componente al recurso, es importante hacer refe-
rencia al numeral 6° del articulo 268 del COESCCI, mismo gue dispone que
Nno se considera como una invencion a los recursos genéticos que contienen
la diversidad biologica y la agro-diversidad como tales, de eso se entiende,
bajo la méxima de que lo accesorio sigue la suerte de la principal, que si no
es considerado como invencion el recurso genético, su componente intan-
gible, tampoco es susceptible de proteccion por este tipo de derechos de
propiedad intelectual; por otro lado, la legislacion nacional, en el numeral 5°
del articulo 273 del COESCCI, dispone que se excluye de la patentabilidad, es
decir, no se considera patentable el producto de 10s recurso genéticos antes
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referidos, cuya investigacion no haya sido realizada en Ecuador; esto signi-
fica que si el producto del recurso genético no es registrable como patente,
mucho menos 10 sera el componente intangible que al respecto pudiera te-
ner el producto de ese recurso y que estaria protegido como conocimiento
tradicional, en lo aplicable.

En este punto, es facil llegar a la conclusion repetida previamente de
que los legitimos poseedores pueden comparecer, como legftimos interesa-
dos, proponer una oposicion dentro del término legal, y i encontraren que
el objeto de la invencion es un recurso genético o el producto de uno que no
haya sido investigado en Ecuador, siendo parte de la acreditacion del requi-
sito de legftimo interés el hecho de que el componente intangible que recae
sobre ese recurso o su producto, corresponde conocimientos tradicionales
respecto de los cuales, 10s legitimos poseedores no hayan autorizado su ac-
Ceso, Uso 0 aprovechamiento.

Ahora bien, es cardinal sefalar y hacer referencia a la disposicion
contenida en el articulo 282 del COESCCI, donde la legislacion nacional se-
fiala que en caso de que la solicitud de patente reivindique derechos sobre
la utilizacion de recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asocia-
dos, el solicitante debera informar la procedencia de los mismos, indicando
el paisy la fuente; adjuntando ademas copia del certificado de cumplimiento
de la legislacion de acceso a seos conocimientos, reconocido internacional-
mente o su analogo aplicable al lugar de procedencia.

Adicionalmente, es pertinente mencionar que la falta de atencion a
las disposiciones citadas, esto es a no reivindicar materia no considerada in-
vencion no materia no protegible como patente, ademas de 10s casos en los
gue no se justificara formalmente el origen de los productos o procedimien-
tos de recursos genéticos o conocimiento tradicionales; en cualquier de los
tres casos, la patente es susceptible de nulidad absoluta, misma que puede
incluso ser declarada de oficio por la Autoridad.

Finalmente, respecto de las patentes de invencion, 10s disefios indus-
triales 0 modelos de utilidad, los legitimos poseedores se encuentran legiti-
mados para proponer acciones por infraccion en la sede judicial 0 adminis-
trativa de conformidad con el tipo de infraccion y el lugar de su cometimiento.
Para el caso de estos derechos, las medidas de observancia negativa si son
aplicables, por lo que, el titular de un disefio, modelo o0 invencidn, previo a su
registro o durante el proceso del mismo puede solicitar a la Autoridad judicial
que emita informe sobre la legalidad de su actuacion respecto de ellos.
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IV. Los conocimientos tradicionales y los derechos de autor

y derechos conexos

La legislacion ecuatoriana reconoce los derechos a los creadores
de obras literarias artisticas, cientificas que sean originales y puedan re-
producirse o divulgarse, el reconocimiento referido no se encuentra supe-
ditado al registro de esos derechos, sino que atendiendo a los convenios
internacionales, el Ecuador reconoce que los derechos de autor y cone-
X0S, Nacen y se protegen por la sola creacion o ejecucion de la obra, sin
consideracion del género, mérito, finalidad, destino 0 modo de expresion
de la misma.

Sobre la materia de derechos de autor, el articulo 106 del COESCC,
trata el topico de las creaciones basadas en las expresiones culturales y refi-
riéndose también a las adaptaciones, sefiala que si son basadas conocimien-
tos tradicionales (no obstante la definicion del detalle que da el articulo re-
ferido™) debe respetar a los derechos de los legitimos poseedores, es decir,
debe mediar 0s requisitos para el acceso a 10s que hemos hecho referencia
al inicio de este trabajo (conocimiento previo, libre e informado y el estableci-
miento de la reparticion justa y equitativa de los beneficios sobre su acceso,
USo 0 aprovechamiento).

Ya sobre este antecedente se torna pertinente volver sobre las dis-
posiciones respecto a las obras en colaboracion y las obras colectivas; su
referencia con respecto a los conocimientos tradicionales debe atender
exactamente al tipo de acceso, uso 0 aprovechamiento que se daran a esos
conocimientos tradicionales en cuanto lo que sean susceptibles de protec-
cion como derecho de autor.

De esta forma, si un disefiador de modas pide la colaboracion con-
junta para su trabajo, en mancomunidad con el esfuerzo de los legitimos
poseedores de disenos, signos o simbolos que formen parte 0 sean per se
conocimientos tradicionales, la divulgacion -por ejemplo- del producto final
(la obras) no versara Unicamente sobre la autorizacidn de uso, acceso 0 apro-
vechamiento, sino que dependeréa de si la obra es divisible para que cada

12. Articulo 106.- De las creaciones basadas en las expresiones culturales.- Las creaciones o adaptaciones basadas
en las tradiciones y practicas ancestrales, expresadas en grupos de individuos que reflejan las expresiones de
las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indigenas, pueblo afro-ecuatoriano y pueblo montubio,
su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitacion o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje
literario, mUsica, juegos, mitologia, rituales, costumbres, artesanias, arquitectura u otras artes, deberan respetar
los derechos de las comunidades de conformidad con la normativa internacional, comunitaria y nacional para la
proteccion de las expresiones en contra de su explotacion ilicita, asi como los principios basicos de los derechos
colectivos.
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parte pueda explotar la obra en su porcion como mas crea conveniente, 0 en
conjunto en los casos en que la explotacion la haga un tercero.

Ya en este punto, incluso a partir de la solicitud de autorizacion de
US0, acceso 0 beneficio a obras protegidas por derechos de autor y que sean
parte de conocimientos tradicionales, puede establecerse la reparticion de
los derechos patrimoniales; ello, debido a que por la naturaleza de estos de-
rechos, es mas factible proyectar cual sera el producto final al que se quiere
llegar, al solicitar el acceso, Uso 0 aprovechamiento obre conocimientos tra-
dicionales.

Del mismo modo, por ejemplo en 10s caso en que una obra literaria,
un compendio de amorfinos -por ejemplo- del pueblo montubio sea creada
por iniciativa de un tercero que solicitd el acceso a esos conocimientos tradi-
cionales y asi lo recibid, en este caso, 10s legitimos poseedores — salvo pacto
en contario- conservaran sus derechos por su aporte como comunidad, que-
dando salvo su facultad de explotar dicho aporte de manera independiente,
de buena fe y siempre que no perjudiquen injustamente la explotacion de
quien consiguid la autorizacion de aprovechamiento de €s0s conocimientos
tradicionales. Incluso, para seguridad de quien toma la iniciativa de solicitar
el acceso, uso 0 aprovechamiento sobre conocimientos tradicionales, en el
mismo contrato al respecto se puede establecer el reparto de los derechos
patrimoniales (beneficios) siempre que ello atienda a 1os criterios de justicia
y equidad.

Como aspecto relevante, debe sefialarse una excepcion al nacimien-
to del derecho exclusivo sobre derechos de autor; cuando a lo largo de la
norma nacional e incluso la comunitaria, el derecho nace con la creacion de
la obra; no sucede asi para efecto de los derechos colectivos que trata este
estudio; asi, para efectos de las obras creadas por comunidades, pueblos o
nacionalidades, la duracion de los derechos patrimoniales serd de setenta
anos, contados a partir del registro de la obra ante el SENADI, Autoridad que
debera verificar el consentimiento colectivo de dichas comunidades, nacio-
nalidades o pueblos; asi lo prescribe el articulo 208 del COESCCI.

Por su parte, en lo correspondiente a los derechos conexos, la legisla-
cion ecuatoriana consagra la proteccion a los artistas intérpretes y ejecutan-
tes sobre sus creaciones (interpretaciones o ejecuciones); sobre este particu-
lar la legislacion nacional no hace referencia relevante a los derechos sobre
conocimientos tradicionales; sin embargo, de conformidad con articulo 522
del COESCCI, por ejemplo, en los casos en los que un ritual de danza u ofren-
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da sea escenificado por una comunidad o cumana indigena, os participantes
de ese ritual, como intérpretes de esa obra, pueden oponerse la fijacion, ra-
diodifusién y comunicacion publica de esa ejecucion y pueden autorizar su
reproduccion, distribucion y puesta a disposicion del pablico.

En este punto el estudio se torna méas profundo puesto que si bien,
las personas partes de la comunidad tienen un derecho conexo como eje-
cutantes, la obra que ejecutan tiene como titular de derechos a 10s legitimos
poseedores, 10 que constituye una pluralidad de personas que fungen como
autor; en este caso, tanto los ejecutantes pueden reclamar los derechos an-
tes descritos, sobre su ejecucion, asf como la comunidad, respecto de la obra
gjecutada y todo ello, en pos de la proteccion que consagra respecto de 10s
conocimientos tradicionales, el articulo 522 del COESCCI.

Lo que podemos ver es que la legislacion en derechos intelectuales
se adapta a las circunstancias de la naturaleza de los conocimientos tradi-
cionales; de esta forma, abandonamos el sistema que antafio se prescribia
COMO Sui generis y se nota un avance en el establecimiento detallado de
herramientas y disposiciones que coadyuban a atender a esas especiales
circunstancias de los derechos colectivos sobre estos conocimientos.

V. Los conocimientos tradicionales y las obtenciones vegetales

La normativa ecuatoriana consagra la proteccion bajo la figura de
obtencion vegetal a las variedades pertenecientes a todos 10 géneros y es-
pecies vegetales que hayan sido creadas cumpliendo 10s requisitos de nove-
dad, distintividad, homogeneidad y estabilidad.

Sobre este punto, es interesante dirigirnos en analisis de la relacion
de esta materia con 10s conocimientos tradicionales, a la disposicion de
nombrar a la variedad vegetal cuyo registro se propende, con una nomen-
clatura genérica; al respecto, una consideracion importante es la conteni-
da alfinal del parrafo cuarto del articulo 479 del COESCCI mismo que man-
da “...Sin embargo, si se comprobare la inconveniencia o imposibilidad de
usar esa denominacion en el Ecuador por existir algun derecho anterior
u otro impedimento legal, se requerira al solicitante que proponga otra
denominacion”.

Sobre este punto, ese derecho anterior 0 ese impedimento legal, pue-
de ser incluso uno relativo a conocimientos tradicionales, de esta forma, si la
denominacion genérica propuesta por el solicitante de la obtencion vegetal
vulnera derechos sobre conocimientos tradicionales o se contrapone a ellos,
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la Autoridad debera notificar al solicitante para que modifique la denomina-
cion propuesta.

Otra disposicion relevante de la legislacion nacional es la contenida
en el numeral 3° del articulo 489 que contiene las excepciones a los derecho
de obtentor, de esta forma, la ley ecuatoriana establece que no se lesionan
los derechos del titular de una obtencion vegetal, por la reserva, reproduc-
cion, multiplicacion o siembra del producto obtenido de la variedad prote-
gida 0 una esencialmente derivada, cuando ello se realice en el contexto
de précticas agricolas ancestrales 0 en un dmbito agricola tradicional; esto
atiende a la obligacion del Estado de promover y resguardar las expresiones
tradicionales y las practicas ancestrales de los pueblos, comunidades, comu-
nasy demas.

Para concluir, es preciso mencionar que al igual que para con las pa-
tentes, el no presentar copia del contrato de acceso a recursos genéticos
(incluyendo su componente intangible), si la variedad obtenida fuera desa-
rrollada a partir de ellos; se configura una causal de nulidad absoluta, impres-
criptible y que puede ser declarada de oficio por la Autoridad.

VI. Reparto de beneficios entre el titular del derecho de
propiedad intelectual, el autor o inventor y los legitimos
poseedores
Aspectos sumamente relevantes para este estudio, en cuanto a pa-

tentes, derechos de autor y obtenciones vegetales, se han reservado para
este acapite por confluir en un vacio legal semejante, esto es la adecuada
forma de ponderar la reparticion de los beneficios del aprovechamiento de
conocimientos tradicionales, cuando esta de por medio el encargo del desa-
rrollo de una invencion, una obra o la obtencion de una nueva variedad vege-
tal; de este modo, a continuacion se analiza lo que dice la legislacion nacional
en cada caso para concluir con la mejor manera de realizar y formalizar esa
reparticion de derechos, atendiendo a las directrices que la legislacion vigen-
te provee.

Respecto de patentes:

a) Distribucion de titularidad, beneficios de las invenciones y regalias
realizadas en centros educativos y de investigacion.- El articulo 276
del COESCCI dispone que en los caso de invenciones realizadas en el
curso de investigaciones o actividades académicas, la titularidad de
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la patente y la distribucion de los beneficios de su explotacion sera
negociada entre las Instituciones de Educacion Superior y los inven-
tores involucrados (profesores, alumnos o investigadores); sin que en
ninguin caso pueda corresponder a estos Ultimos -salvo cesion de de-
rechos- un porcentaje inferior al cuarta por ciento sobre la titularidad,
y tendran el derecho a percibir sobre los réditos de la explotacion de
la patente.

Titularidad desarrollada en cumplimiento de un contrato.- El articulo
277 del COESCCI dispone que para los casos donde la relacion no sea
la que se refiere en el parrafo previo, salvo estipulacion en contrario,
el derecho a solicitar la patente le pertenece al comitente 0 emplea-
dor; sin que pueda corresponderle al inventor un porcentaje inferior al
veinticinco por ciento sobre la titularidad y tendran derecho a recibir
regalias; ambos son derechos que pueden cederse o licenciarse.

Respecto de derechos de autor y derechos conexos:

Titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de edu-
cacion superior y centros educativos.- En el caso de obras creadas
en centros educativos, conservatorios, institutos de investigacion y
demas, sin perjuicio de la relacion de dependencia, la titularidad de
los derechos patrimoniales le corresponde al Autor, dichos derechos
son transferibles; sin perjuicio de lo cual se estipula que en ningun
€aso podréa corresponder a los Autores, un porcentaje inferior al cua-
renta por ciento de los beneficios economicos de la explotacion de
esa obra.

Obras bajo relacion de dependencia y por encargo.- Salvo pacto en
contrario, la titularidad de las obras creadas bajo relacion de depen-
dencia o por encargo, le corresponde al Autor; este derecho es trans-
ferible, sin perjuicio de lo cual el Autor gozara de un derecho irrenun-
ciable de remuneracion equitativa por la explotacion de su obra. La
norma, no contempla un porcentaje por concepto de remuneracion
equitativa, por lo que ello puede establecerse entre las partes al mo-
mento de la cesion de los derechos patrimoniales.

Respecto de obtenciones vegetales:
Para esta materia, la legislacion nacional remite a los parametros con-

tenidos en los articulos 276 'y 277 sobre el reparte de beneficios y titularidad
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sobre una variedad vegetal, en el caso de haber sido creada en un cetro edu-
cativo o de investigacion, o en cuanto a las variedades realizadas en cumpli-
miento de un contrato.

Ahora bien, los pardmetros referidos sobre el porcentaje de la titulari-
dad de una invencion, obra o variad vegetal son todos transferibles desde el
inventor, autor u obtentor a favor de la persona natural o juridica que sera el
titular de los derechos sobre la modalidad de derechos de propiedad intelec-
tual correspondiente; Unicamente el derecho de remuneracion equitativa, es
contemplado como “irrenunciable” sin perjuicio de que en la practica, al no
considerarselo como “intransferible”, se cede junto con el resto de derechos
patrimoniales.

Ahora bien, en los casos en los que el autor, inventor u obtentor cedan
sus derechos a favor de una persona que fungira como titular (su comitente,
empleador o Institucion académica o de investigacion), y la obra, invencion u
obtencion vegetal sea producto del acceso, uso o aprovechamiento de cono-
cimientos tradicionales, el reparto de beneficios solo deberé realizarse entre
el titular que tendra todos los derechos de explotacion de cada modalidad
de propiedad intelectual y los legitimos poseedores de los conocimientos
tradicionales, 1o que atendiendo a los criterios de justicia y equidad incluso
conforme a las sugerencias que al respecto realiza supra este trabajo, se po-
dré cumplir sin mayor contratiempo con la atencion a todos los derechos de
cada parte interviniente en la generacion de ese activo intangible (derecho
intelectual).

Sin embargo, en los casos en 10s que la obra, invencion u obtencion
vegetal sea producto del acceso, uso 0 aprovechamiento de conocimientos
tradicionales; y, en cada caso el autor, inventor u obtentor, no ceda sus de-
rechos sobre el porcentaje de reconocimiento o el de remuneracion equita-
tiva, ¢Cuél serfa la forma correcta de realizar esa reparticion de titularidad y
beneficios?, en este punto se torna pertinente volver a sesgar por materia y
contestar la pregunta de forma individual; asi:

- Derechos de autor.-

En el caso de que una obra protegida por el derecho de autor se
haya creado bajo el gjercicio de las actividades académicas o pedagogicas
por estudiantes, investigadores y/o docentes de una Institucion de Educa-
cion Superior o de Investigacion, y sea producto del acceso, Uso 0 aprove-
chamiento de conocimientos tradicionales; debe atenderse a los derechos
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colectivos de 10s legftimos poseedores de esos conocimientos tradiciona-
les y su relacion con una Institucion de Educacion Superior o de Investiga-
cién, en primer término.

Ello, puesto que para poder realizar la obra, tuvo que mediar una
autorizacion de acceso, uso 0 aprovechamiento donde como requisito se
encuentra el establecimiento del reparto justo y equitativo de beneficios mo-
netarios 0 no monetarios entre 10s legitimos poseedores y la Institucion de
Educacion Superior o de Investigacion; posterior a ello, del porcentaje que al
Institucion de Educacion Superior 0 de Investigacion le quedare para si, se
reparten los derechos segun asi lo negocien la Institucion y el autor.

Lo mismo ocurre en el caso de obras creadas a partir de conocimien-
tos tradicionales, encargada o creada bajo relacion de dependencia; en ese
caso, se atiende primero al contrato 0 autorizacion de acceso, uso 0 apro-
vechamiento de los conocimientos tradicionales, se cumple con el acuerdo
SUSCrito e inscrito respecto de 1os legitimos poseedores de dichos derechos
y el comitente 0 empleador, con la parte que le corresponde sobre esos be-
neficios, 10s reparte 0 negocia con el autor

-Patentes y obtenciones vegetales.-

Para 10s €asos en que la invencion o la obtencidon de una nueva va-
riedad vegetal, sean producto del acceso, uso 0 aprovechamiento de cono-
cimientos tradicionales, y cuando para el desarrollo o creacion de esa inven-
cion u obtencion, hayan participado estudiantes, investigadores 0 maestros
de una Institucion de Educacion Superior o de Investigacion en el curso de
sus actividades académicas o investigativas; debe atenderse en primery pre-
ponderante término, al contrato o autorizacion de acceso, Uso 0 aprovecha-
miento sobre dichos conocimientos, en cuanto al reparto de los beneficios
monetarios y no monetarios, para que una vez cumplido con 1o acordado por
ese instrumento con 10s legitimos poseedores, la Institucion de Educacion
Superior 0 de Investigacion reconozca los derechos correspondientes para el
inventor de esa patente o el obtentor de esa variedad vegetal.

En el caso en el que la obtencion o invencion sea producto del uso,
acceso 0 aprovechamiento de conocimientos tradicionales vy el inventor u
obtentor trabaje bajo relacion de dependencia o haya realizado su labor por
encargo; debe también observarse en primer término el instrumento de au-
torizacion o contrato correspondiente de acceso, uso 0 aprovechamiento de
los conocimientos tradicionales, esto es, debera repartirse de forma justa y
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equitativa, de acuerdo al instrumento correspondiente, 10s beneficios mo-
netarios y no monetarios entre los legitimos poseedores y el comitente o
empleador; y este Ultimo, con su cuota de 0s beneficios monetarios y no
monetarios, atender a los derechos que la legislacion consagra a favor de 1os
inventores y obtentores en los casos de desarrollos bajo relacion de depen-
dencia o por encargo.

VII. Consideraciones complementarias

Un aspecto que no puede pasarse por alto es la naturaleza propia-
mente oral y no formal de los conocimientos tradicionales; dicha naturaleza
puede dificultar su defensa y monitoreo, como obligacion de la Autoridad; de
esta forma, la promocion del deposito voluntario deberia ser parte de la poli-
tica publica respecto generar incentivos para que el reconocimiento y defen-
sa de los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales sea mucho mas
eficiente en cuanto a la obligacion que ello representa para con el Estado a
través de la Autoridad competente.

Los legitimos poseedores tienen la facultad de hacer reivindicables
sus derechos sobre los conocimientos tradicionales mediante el deposito vo-
luntario de los mismo, proceso que no tiene caracter oneroso, que no reviste
formalidades suntuosas y que incluso la Autoridad recoge directamente en
las comunidades.

Este incentivo al depdsito voluntario y su importancia puede verse
al analizar los derechos de observancia sobre conocimientos tradicionales;
asi, es preciso establecer que de 1o que se habla, es de perseguir legalmen-
te una infraccion a un derecho colectivo, y esa persecucion debe atender
a la igualdad de derechos de las partes; es decir, 10s legitimos poseedores
deben empoderarse de la rigueza de sus conocimientos mediante el depo-
sito voluntario, publico o confidencial de sus conocimientos tradicionales,
en pos de que puedan sostenerse frente a un tribunal en las mejores condi-
ciones para luego poder reclamar una eventual vulneracion en un sistema
juridico que esta hecho en cualquier parte del mundo, a base de requisitos,
de formalidades.

Para concluir cabe mencionar que este trabajo, por su la extension
permitida, no aborda lo correspondiente a impugnaciones o nulidades sobre
actos administrativos que concedan derechos que vulneren conocimientos
tradicionales, la peticion de medidas cautelares, el calculo de multas, la solici-
tud de diligencias preparatorias o providencias preventivas, asi como tampo-
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co pretende circunscribir el espectro de medidas para reivindicar, defender
y reparar dafios contra los derechos colectivos sobre estos conocimientos, a
Unicamente los aqui tratados.

Por el contrario, debe apreciarse este estudio como una pormenori-
zacion de la normativa aplicable al Ecuador, en cuanto a los procedimientos
mas comunes que sobre propiedad intelectual se presentan ante el Servicio
Nacional de Derechos Intelectuales en la relacion de los derechos de propie-
dad intelectual y los conocimientos tradicionales.

Este analisis contiene en su gran mayoria un estudio de la norma na-
cional y la préactica, y esgrime el criterio personal de su autor derivado de la
experiencia de lo nuevo de la norma y de los escasos procesos que existen
en la actualidad, donde pueda recogerse evidencia formal que pueda servir
de mejor dechado para las consideraciones aqui esgrimidas, 1o que evidencia
en su mayoria un trabajo tedrico mas que factico o empirico.

Conclusion

Los conocimientos tradicionales son derechos colectivos de titulari-
dad de las comunidades en las que ellos se manifiestan, transmiten, evolu-
cionany constituyen el elemento intangible de la vida de aquellas personas
en cuanto a su identidad, que se presenta fisicamente en cada costumbre,
ritual y manifestacion material de su vision del mundo, de la repeticion de
sus costumbres y la conservacion de las mismas para el resguardo de sus
costumbres; todo esto reviste un conjunto relevante de derechos funda-
mentales, la identidad, la autodeterminacion, la cultura, la libertad de ex-
presion y el respeto a las creencias, constituyen a los legitimos poseedores
de estos conocimientos, no solo en titulares de prerrogativas juridicas, sino
en guardianes de tesoros que ademas constituyen el acervo cultural de
nuestro pais.

La legislacion ecuatoriana presenta interesantes maneras de prote-
ger la valia de esos conocimientos tradicionales, reconoce su importancia y
genera herramientas para que los legitimos poseedores de las mismas, 1as
dejen en custodia de la Autoridad para su monitoreo; y crea procedimientos
para la prosecucion de su defensa, el incentivo en su promocion, el impulso
en su conservacion y las mismas, el proyectar su utilidad y relevancia me-
diante las figuras correspondientes de derechos de propiedad intelectual.

Aln es pronto para hablar respecto a si en Ecuador la proteccion alos
conocimientos tradicionales, mediante la propiedad intelectual, constituye
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una estrategia eficiente, 0 cuanto menos, efectiva; sin embargo, la aplicacion
de estas normas, 10S pronunciamientos sobre casos al respecto, proveeran
a la experiencia de materiales complementarios que permitan en la practica,
tanto a la parte afectada, como a la administracion de justicia, el estableci-
miento de las medidas correspondientes y la toma oportuna de las mismas
para el respeto a la valia de 10s conocimientos tradicionales en su dimension
como derechos fundamentales, protegidos a través del sistema de derechos
intelectuales.

Bibliografia

e CABANELLAS, Guillermo, Diccionario juridico elemental, 70 (Novena edicion,
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires — Argentina, 2004).

e Ecuador. Constitucion de la Republica, de 20 de octubre de 2008, Derechos
de las comunidades, pueblos y nacionalidades, articulo 57.

e Ecuador. Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, la
Creatividad y la Innovacion, de 9 de diciembre de 2016, De los conocimien-
tos tradicionales, articulo 511, parrafo primero.

e Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion prejudi-
cial = Proceso 171-IP-2015, de 4 de febrero de 2016.

e FERRERQ, Gonzalo, Proteccion de 1os conocimientos tradicionales, biodiver-
sidad. El tratado de libre comercio., 11, Derechos intelectuales, 175 a 189,
179, (2005).

e 7ZANOBINI, Guido, Curso de Derecho Administrativo, p. 242.

ASIPI

187



Derechos Intelectuales -23 - ASIPI

| sistema de contratacion autoral
en la ley federal del derecho de autor (México)

Mariza De La Mora Mondragon*

Introduccién
I. Sistemas de contratacion autoral
1. Sistema de contratacién dualista
2. Sistema de contratacion aleman
Il. Ley Federal del Derecho de Autor
1. Transmision de los derechos de explotacién
2. Sistema de contratacion autoral en México
Conclusiones
Fuentes bibliograficas

*  Maritza De La Mora Mondragon. Licenciada en Derecho egresada de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autbnoma de México (UNAM), cuenta con pos-
grado en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Nacional Autbnoma
de México, ambos titulos obtenidos con Mencién Honorifica. Actualmente es consul-
tora legal de Clarke Modet & Co. y se encuentra realizando sus estudios de Maestria
en Derecho en la Universidad Nacional Autbnoma de México en la Ciudad de México.
mdelamora@clarkemodet.com.mx 0 marizadelamoram@gmail.com

188



El sistema de contratacion autoral en la ley federal del derecho de autor (México)

Resumen

Se parte del estudio de los dos diferentes sistemas contractuales que
existen actualmente en el derecho de autor, con el fin de resaltar las
diferencias y similitudes entre el sistema dualista y el sistema ale-
man, para posteriormente aterrizarlo en la legislacion mexicana, con
el objeto de determinar ante qué sistema de contratacion autoral esta
MEéxico 0 Si tiene su propio sistema.

Se pretende confirmar si las disposiciones juridicas vigentes realmen-
te son aplicables al sistema de contratacion, a través del estudio com-
parado con la doctrina y legislacion extranjera en la cual se ha basado
nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, Tratados Internacionales,
legislacion interna, doctrina nacional e internacional relacionada con
la materia, asi como los criterios que han formado las autoridades
por intermedio de sus resoluciones y sentencias, que nos ayudan a
comprender la legislacion de una mejor forma.

También se propone una interpretacion armonica de la ley para de-
finir de acuerdo con el sistema de contratacion, hasta qué punto se
ceden o transmiten los derechos morales y economicos propios que
conforman el derecho autoral en la celebracién misma del contrato,
y en ese sentido, comprobar la falta de técnica juridica del legislador.
Palabras clave: Derecho de autor, derecho comparado, contratacion
autoral, derechos econdmicos, derechos morales, sistema monista y
dualista.

Abstract

The text is based on the study of the two different contractual systems
that currently exist in copyrights, in order to highlight the differences
and similarities between the Dualistic System and the German System
and then apply it in Mexican legislation, in order to determine in which
contractual system Mexico is located or if it has its own system.

It is intended to confirm whether the current legal provisions are actu-
ally applicable to the contractual system through the compared study
with the foreign doctrine and legislation on which our Federal Law of
Copyright, International Treaties, country-specific legal instruments,
have been based, as internal legislation, national and international
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doctrine related to the matter, as well as the criteria that the Author-
ities have conceived through their resolutions and judgments, which
help us understand the legislation in a better way.

A harmonious interpretation of the Law is also proposed to define,
according to the contractual system, the extent to which the mor-
al and economic rights that make up the copyrights are assigned or
transferred in the conclusion of the contract itself, and in that sense,
to demonstrate the lack of legal technique of the legislator.
Keywords: Copyright, comparative law, copyright contracts, eco-
nomic rights, moral rights, monist and dualist system.

Introduccion

En el presente articulo se realiza un estudio de los dos diferentes
sistemas contractuales que existen actualmente en el derecho de autor,
con el fin de resaltar las diferencias y similitudes entre el sistema dualis-
ta y el sistema aleman, para posteriormente aterrizarlo en la legislacion
mexicana.

Se ha discutido sobre la particularidad que tiene el derecho de autor
en la legislacion mexicana, pues al transmitirse los derechos econdmicos,
la posicion juridica del autor y del cesionario o concesionario no es igual
que en cualquier contrato traslativo de dominio, no se obtiene sobre el de-
recho de explotacion adquirido la titularidad del derecho pues su naturaleza
es temporal, por lo que no se le ha considerado como una transmision real
de propiedad.

Muchos estudiosos del derecho de autor exponen que la Ley Fe-
deral del Derecho de Autor vigente sigue la doctrina dualista, sin em-
bargo, hay opiniones en contrario que argumentan esta en la corriente
alemana.

El objeto de la investigacion es, entonces, definir de acuerdo con la
interpretacion de la legislacion mexicana y 10s sistemas expuestos, ante qué
sistema se encuentra nuestro pais o al menos a cual se acerca.

En México la transmision de derechos de autor via mortis causa® pue-
de ser por testamento 0 sucesion legitima, situacion gue no sera objeto de

2. Véanse articulos 25y 26 de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del
24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018.
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estudio del presente articulo, pues se aborda Unicamente la “transmision”
por actos inter vivos, en virtud de tener algunas particularidades que refor-
zaran o determinaran el sistema mediante el cual ser rige la contratacion
autoral.

I. Sistemas de contratacion autoral

El derecho de autor puede ser descrito como un derecho de propie-
dad, que abarca varios derechos exclusivos, que surgen de forma automaética
durante la creacion de una obra en particular®.

El acto juridico de permitir explotar econdmicamente una obra a otra
persona ajena al autor se entiende como otorgar la facultad a un tercero
sobre los derechos patrimoniales o0 de explotacion econémica en sentido
estricto del derecho de autor.

En diversos paises y de acuerdo con el sistema juridico de contrata-
cion que los rige; se da a través de convenios y contratos®, siempre y cuando
esa transmision sea inter vivos, sin embargo, en la actualidad hay que distin-
guir entre los diversos sistemas de contratacion autoral que han adoptado
los Estados.

Los paises que integran la familia neorromanista* siguen la corriente
europea continental y aquellos paises cuyo derecho es creado por las deci-
siones de los tribunales siguen la corriente del derecho anglosajon o com-
mon law.

Los paises que pertenecen al common law incorporan el término co-
pyright, que en sentido literal se traduce como “el derecho de copia”, expre-
sion que alude a la explotacion de la obra por medio de su reproduccion®, es
decir, la proteccion tiene una ratio utilitaria® ademas se utiliza para proteger
derechos originados en actividades técnico-organizativas que no tienen na-

. Texto original: “Copyright can be described as a property right, encompassing several distinct exclusive rights,

which arise automatically upon creation of a particular class of work.” Dutfield, Graham y Suthersanen, Uma,
Global intellectual property law, p. 77. (primera edicion, Edward Elgar, Cheltenham / Northampton, 2008).

Es la familia romano - germanica, la integran los paises que basan su orden juridico en fundamentos del derecho
romano y de la tradicion germanica.

ARTEAGA ALVARADO, Carmen, Marco legal del derecho de autor en México, Propiedad intelectual nuevas tecno-
logias y libre acceso a la cultura, p. 244 (primera edicion, Universidad de las Américas Puebla, Centro Cultural de
Espafia en México, México, 2008).

LIPSZYC, Delia, Derecho de autor y derechos conexos, p. 18 (primera edicion, UNESCO / CERLALC/ Zavalia, Buenos
Alres, 1993).

De La Parra Trujillo, Eduardo, Las restricciones al derecho de explotacion: Un estudio de derechos de autor y
derechos fundamentales, tesis para obtener el grado de doctor en derecho, p. 125 (primera edicion, FD-UNAM,
Division de Estudios de Posgrado, México, 2010).
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turaleza autoral, tales como las que realizan los productores de grabaciones
sonoras y de films, 10s organismos de radiodifusion, las empresas de distri-
bucidn de programas por cable (como medio de transmision) y los editores
de obras impresas’. Este sistema a su vez permite considerar una persona
moral como autor y no la persona fisica en lo individual, que es el caso de
nuestro pais®.

El sistema droit d” auteur o del derecho de autor, no solo se refiere a
la explotacion de la obra, va méas alla, al proteger al autor a través de su crea-
cion reconociéndole todos 1os derechos morales que implican el imprimir
Su ser, impronta y esencia en un resultado, aunque el sistema de copyright
antes no contemplaba todos los derechos morales que protege el derecho
autoral en la corriente continental, cada vez la brecha entre ambos sistemas
£S menor pues ya acepta éstos derechos.

1. Sistema de contratacion dualista

El contenido del derecho de autor divide el derecho moral y el dere-
cho patrimonial, los cuales no deben ser confundidos, aungue se interrela-
cionen e interfieran reciprocamente?, no tienen el mismo destino, no nacen
al mismo tiempo ni se extinguen juntos™.

En este régimen se regulan dos negocios juridicos diferentes: a) la
cesion o transmision, y b) la concesion o licencia™.

Las transferencias en el sistema de copyright™ contemplan la con-
tratacion dualista mediante cesion o concesion, la cesion se define como
aquella en la cual el titular de los derechos transmite el derecho de autorizar
0 prohibir actos sobre uno, varios o todos los derechos de autor'®, en ese
entendido, si todos los derechos son cedidos, la persona a quien le fueron

10.
1.

12.
13.

LIPSZYC, Delia, op. cit., nota 6, p. 40.
Véase articulo 12 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 12 de mayo de 2014.

LIPSZYC, Delia, op. cit., nota 6, p. 153.

Ibidem. p. 154.

ESPIN ALBA, Isabel, Contrato de edicion literaria, p.128 (primera edicion, Granada, Comares, 1994); De La Parra
Trujillo, Eduardo, La transmision del derecho de explotacion en la Ley Federal del Derecho de Autor, nims. 16-17,
Revista de derecho privado, p.105 (primera edicion, I1J-UNAM, México, nueva época, afio VI, enero-agosto 2007);
De la Parra Trujillo, Eduardo, op. cit. nota 7, p.197.

Algunos paises que siguen esta tendencia son: EE.UU, Canada y Reino Unido.

Texto original: “Under an assignment the rights owner transfers the right to authorize or prohibit certain acts
covered by one, several or all rights under copyright”. ---, Understanding Copyright and Related Rights, p. 13.
(primera edicion, publicacion de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, s.a., nim. 909, Ginebra,
Disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf).
Fecha de consulta: 11 de mayo de 2018.
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transmitidos se convierte en el nuevo propietario de los derechos de autor™,
acepta la facultad de la enajenacion total de los derechos.

A diferencia de la cesion, la licencia es un permiso, se admite la po-
sibilidad de concesion de facultades, conservando el autor la titularidad del
copyright™, significa que el propietario del derecho de autor retiene la pro-
piedad pero autoriza a terceros para llevar a cabo ciertos actos para explotar
sus derechos econdmicos’™®.

Es relevante destacar que ademas de los paises que pertenecen al
copyright, hay algunos que siguen el sistema de contratacion dualista, ain y
cuando pertenecen a la familia del droit d” auteur, gque son un claro ejemplo
de que cada vez se unifican mas las legislaciones, entre stos encontramos
a Francia e Italia.

En Francia dentro de su concepcion dualista, mientras que algunos
autores consideran que no ha surgido entre los expertos y estudiosos la pre-
ocupacion por distinguir entre cesiones y concesiones de derechos' otros
afirman que en la doctrina francesa se ha discutido profusamente sobre la
posibilidad de distinguir entre cesion (como un contrato por el que el autor
transmite en todo o en parte la titularidad de un derecho de explotacion) y
concesion o licencia (como un contrato por el que el autor simplemente au-
toriza un uso determinado de su obra sin transmitir titularidad alguna)'®, pero
si hace la distincion de que las cesiones pueden ser totales o parciales',
exclusivas 0 no exclusivas®.

Por su parte los derechos de explotacion en la legislacion italiana
establecen la posibilidad de una enajenacion total de esos derechos, bajo
la forma y estructura del contrato de compraventa?' pues admite la trans-
ferencia de la titularidad de los derechos de utilizacion econdmica??, sin
embargo, el autor puede optar por conceder una autorizacion para el uso
de determinadas facultades de explotacion, la doctrina italiana distingue,

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Texto original: “So if all rights are assigned, the person to whom the rights were assigned becomes the new owner
of copyright.” Idem.

ESPIN ALBA, Isabel, op. cit. nota 12, p. 132.

Texto original: “Licensing means that the owner of the copyrights retains ownership but authorizes a third part to
carry out certain acts covered by his economics rights” ---, op. cit. nota 14, p.13.

ESPIN ALBA, Isabel, op. cit. nota 12, p. 130.

CABEDO SERNA, Llanos, £l derecho de remuneracion del autor p. 216 (primera edicion, Dykinson, Madrid, 2011).
ESPIN ALBA, Isabel, op. cit. nota 12, p. 130.

CABEDO SERNA, Llanos, op. cit. nota 19, p. 217.

ESPIN ALBA, Isabel, op. cit., nota 12, p. 127.

CABEDO SERNA, Llanos, op. cit. nota 19, p. 272.
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seglin su propia terminologia, las cesiones o transmisiones de las conce-
siones o licencias?.

2. Sistema de contratacion aleméan

Antes de desarrollar en qué consiste éste sistema, se hara la men-
cion de que en el ordenamiento aleméan no existe una Unica ley que regule
conjuntamente las disposiciones generales en materia de transmision de
derechos de autor y los principales contratos de explotacion, sino dos?*. En
el Derecho aleman la Gesetz tiber das Verlagsrecht (VerlG) de 19 de junio
de 1901 contiene la regulacion relativa a los contratos de explotacion® que
literalmente se traduce como Ley sobre derecho de Publishing o ediciony la
Gestez tber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) de 9 de sep-
tiembre de 1965 que regula el Derecho de Autor y Derechos Conexos; desde
la unificacion alemana en 1990 es la norma gue se aplica en todo el territorio
germano®,

En el ordenamiento aleman el derecho de autor no puede ser trans-
mitido, ni renunciado total o parcialmente, como consecuencia de la llamada
tesis monista segln la cual los derechos personales (Urheberperonlichkeits-
rechte) y derechos de explotacion (Verwertungsrechte), que integran el Dere-
cho de Autor, se encuentran estrechamente ligados y constituyen una unidad
indivisible?, esta prohibicion de enajenacion del derecho de explotacion fue
contemplada por primera vez como tal por la legislacion austriaca sobre de-
recho de autor de 1963%. Sin embargo esta prohibicion, no impide al creador
suscribir acuerdos contractuales con terceros? y que el autor, titular de los
derechos de explotacion, conceda licencias de utilizacion (Nutzungrechte),
que puedan ser simples o exclusivas®.

En contraposicion al sistema dualista, en esta corriente no se dis-
tingue la transmision o cesion de la concesion o licencia, por lo que se le
ha llamado también monista, nombre que ha adoptado desde la tradicion

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

ESPIN ALBA, Isabel, op. cit. nota 12, p. 128.

SERRANO FERNANDEZ, Maria, Régimen juridico de transmision de los derechos de autor en el ordenamiento
espariol y aleman, InDret 4/2012, Revista para el Analisis del Derecho InDret, Barcelona, Facultad de Derecho
Universidad Pablo de Olavide, p.9 (primera edicion, octubre 2012).

Ibidem. p.5.

Ibidem. p. 9-10.

Ibidem. p. 11.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, op. cit. nota 12, p. 105.

SERRANO FERNANDEZ, Maria, op. cit. nota 25, p. 11

Ibidem. p. 15.
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alemana. Para que la explotacion de una creacion intelectual pueda ser
realizada por un tercero, resulta necesario que el autor le autorice en ese
sentido puesto que detenta la titularidad originaria del derecho exclusivo
de explotar®".

Elautor no puede transferir al explotador la titularidad de los derechos
patrimoniales sobre su obra de acuerdo con el sistema monista de derechos
de autor consagrado por el legislador aleman, sdlo es posible una concesion
de un derecho de uso®. Los paises que siguen el sistema monista pueden
explotar econdmicamente a través de concesion 1os privilegios mediante fi-
guras parecidas pero no idénticas a las licencias no exclusivas y exclusivas
de la corriente anglosajona®.

Atendiendo a este sistema, los actos de transferencia inter vivos de
los derechos de explotacion quedan fuera del ambito de transmision, condi-
cionados a un régimen de concesion de uso, proximo a la idea de licencia,
en que el autor siempre conserva la titularidad del derecho3*. Por lo tanto, no
estamos frente a una transmision traslativa (alienacion o cesion) sino ante
una transmision constitutiva (concesion o licencia)®.

En esta teoria se hace una interpretacion indivisible de los derechos
0 facultades que corresponden al autor; consideran que todas las prerro-
gativas que corresponden al creador tanto de caracter personal como de
caracter patrimonial constituyen manifestaciones de un derecho unitario que
garantiza, en su conjunto, tanto los intereses intelectuales del autor como los
economicos®.

Il. Ley Federal del derecho de autor
En el ambito nacional los derechos de autor y su transmision estan
regulados en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) y su Reglamento.
La LFDA es reglamentaria del articulo 28 Constitucional, fue publicada en el
Diario Oficial de la Federacion (DOF) el 24 de diciembre de 1996y esta vigente
a partir del 24 de marzo de 1997. Tiene por objeto la proteccion de los dere-

31.
32.
33.

34.
35.
36.

CABEDO SERNA, Llanos, op. cit. nota 19, p. 335.

Idem.

Texto original: “...in monist countries, barred from assigning any of the rights, can accomplish the rough economic
equivalent only through the grant of privileges to use the work that approximate, but are not identical to, nonex-
clusive and exclusive license in common law practice.” GOLDSTEIN, Paul op. cit. nota 5, p. 219.

ESPIN ALBA, Isabel, op. cit. nota 12, p. 130; cfr. Lipszyc, Delia, op. cit., nota 6, p. 272.

CABEDO SERNA, Llanos, op. cit. nota 19, p. 335.

LIPSZYC, Delia, op. cit., nota 6, p. 152.
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chos que se otorgan en favor del autor como creador de una obra intelectual
0 artistica®. México a su vez se rige por diversos tratados internacionales
suscritos por el pafs.

1. Transmision de los derechos de explotacion

El derecho de autor tiene un doble contenido, existen los derechos
morales y patrimoniales. Esta integrado por facultades exclusivas que confor-
man el contenido de la materia: las personales —que componen el derecho
moral- permiten la tutela de la personalidad del autor en relacion con su
obra, y las pecuniarias —que integran el derecho patrimonial- posibilitan que
el autor efectle la explotacion econdmica de su obra o, como es 1o habitual,
que autorice a otro a realizarla y participe en ella®.

El derecho moral es el conjunto de prerrogativas de caracter per-
sonal concernientes a la tutela de la relacion, inherente a la creacion, que
nace entre la persona del autor y su obra®. Entre los derechos morales se
encuentran la divulgacion, paternidad, integridad, modificacion, y retracto;
estos derechos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, perpetuos
e inembargables.

Por otra parte, el derecho patrimonial como contenido del derecho
autoral, también conocido como derecho de explotacion, derecho pecuniario
y monopolio de explotacion, como su nombre lo infiere es aquel en el que
se va obtener un beneficio economico. Entre 10s derechos o facultades de
explotacion se encuentran la reproduccion, distribucion, comunicacion pu-
blica, y transformacion, también existen los derechos de remuneracion inte-
grados por el droit de suit y las regalias de comunicacion publica; todos estos
derechos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables y
tienen una vigencia limitada.

Entre los derechos morales y derechos de explotacion hay dos carac-
teristicas que no comparten, en virtud de que los Ultimos son:

¢ Inalienables: No son susceptibles de ser transferidos, sin embargo, la facultad
para explotar los derechos patrimoniales si, razon por la que hay una regula-
cion sobre del tema.

37.

38.
398

LOREDO HILL, Adolfo, Aspecto general sobre el derecho de autor y derechos conexos, num. 18, Juridica Anuario
del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, p. 271 (primera edicion, afo 1988,

LIPSZYC, Delia, op. cit., nota 6, p. 152.
SERRANO MIGALLON, Fernando, Marco Juridico del Derecho de Autor en México, p. 56 (segunda edicién, Porrla,
México, 2008).
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e Tienen una vigencia limitada: En nuestro pals corresponde a la vida del
autor y cien anos después de su muerte con particularidades en algunos
€asos.

Es desafortunada la confusion que suele realizarse entre el derecho
subjetivo de explotacion v la facultad juridica de explotacion en el derecho
de autor, toda vez que el derecho objetivo se refiere al sistema de normas ju-
ridicas, el derecho subjetivo (en este caso, la propiedad) es el que pertenece
al autor como titular originario y la facultad juridica al ser concreta, seria la
que se puede transmitir.

El concepto juridico de facultad indica que alguien esta investido juri-
dicamente (por una norma de derecho) para realizar un acto juridico valido,
para producir efectos juridicos previstos (celebrar un contrato, otorgar un
testamento, revocar un poder). El concepto de facultad juridica presupone la
posesion de una potestad o capacidad juridica para modificar validamente la
situacion juridica®.

Ahora bien, quedando entendido que sélo las facultades sobre los
derechos patrimoniales son objeto de transferencia, la obra debe cumplir de-
terminadas caracteristicas de conformidad con la LFDA antes de ser objeto
de un contrato:

e Ser original, susceptible de ser reproducida o divulgada en cualquier for-
ma 0 medio*'. La originalidad es la cualidad que hace irrepetible y tnica a
la obra, recoge elementos subjetivos imprimiendo el sello o impronta del
autor.

e Estar plasmada en un soporte material, ya que tienen proteccion desde el
momento de estar fijadas, independientemente del mérito, destino 0 modo
de expresion®?.

Se protege la expresion de las ideas, es decir su materializacion, no
las simples ideas intangibles. La fijacion definida por la LFDA consiste en:

...laincorporacion de letras, nimeros, signos, sonidos, imagenes y demas

elementos en que se haya expresado la obra, o de las representaciones

digitales de aquellos, que en cualquier forma o soporte material incluyendo

40. TAMAYO Y SALMORAN, Rolando, £/ Derecho y la Ciencia del Derecho. Introduccion a la ciencia juridica, p.61, (pri-

41.

42.

mera edicion, l-UNAM, México, 1986).

Véase articulo 3 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha de
consulta: 12 de mayo de 2014. Fecha de consulta: 15 de junio de 2018.

Véase articulo 5 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996y articulo
2 del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas firmado por México el 24 de julio de
1971, ratificado el 11 de septiembre de 1974 con vigencia a partir del 17 de diciembre de 1974. Fecha de consulta:
12 de mayo de 2018.
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los electronicos, permita su percepcion, reproduccion u otra forma de co-

municacion®,

Lo anterior es importante para entender que de acuerdo a la doctrina
el soporte material es el corpus mecanicum y la obra es el corpus misticum,
teniendo el valor econdmico la obra como tal y no asi soporte material.

...ladistincion entre corpus misticumy corpus mecanicum, tiene para el dere-

cho de autor importantes consecuencias juridicas y practicas, el corpus mis-

ticum es la forma del pensamiento ‘que se exterioriza en una obra sensible'y
material perfectamente definida’. El corpus mecanicum, es el objeto en que
materializa la obra*.

De acuerdo al parrafo citado, se debe entender que el derecho de
autor es independiente al soporte material, ya que, salvo pacto en contrario,
la venta por el autor del soporte material, no transfiere ningln otro derecho
sobre tal obra®.

Anteriormente se discutia por la influencia civilista que tiene la ma-
teria, Si se trataba de un derecho real o personal, pues se da una situacion
similar a la de los derechos reales, debido a que se aprecia un poder juridico
que se ejercita por una persona especifica o determinada (el autor de la obra)
a efecto de aprovecharla en forma total o parcial, segun la circunstancia y
desde luego para oponer ese derecho a terceros™.

La LFDA establece que se pueden otorgar en favor de otra persona
los derechos de explotacion sobre determinada obra, también conocidos
como patrimoniales en sentido estricto, las facultades que se pueden trans-
mitir son de uso (ius utendi) y goce (ius fruendi); es decir, se tiene facultad de
explotacion econdmica sobre la obra, sin embargo, el derecho de propiedad
(ius abutendi) lo conserva el autor.

Otra peculiaridad de los derechos patrimoniales es que las contra-
taciones estan condicionadas a ciertos principios generales caracteristi-
cos del derecho autoral. Los derechos de explotacion son independientes
entre si*.

43.

44.

45.
46.

47.

Véase articulo 6 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha de
consulta: 12 de mayo de 2018.

SATANOWSKY, Isidro, Derecho intelectual, p.p. 158-162 (primera edicion, Tomo |, Tipografica Editora Argentina,
primera edicién, Buenos Aires, 1954).

PASTRANA BERDEJO, Derechos de autor, p. 279 (primera edicion, Flores Editor y Distribuidor, México, 2008).
SALMON RIOS, Jorge, La propiedad intelectual y los derechos de autor p.18 (primera edicion, Cuadernos de la
Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 2001).

EMERY, Miguel Angel, Propiedad intelectual. Ley 11.723 comentada, anotada y concordada con los tratados inter-
nacionales, p. 202. (primera edicion, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1999).
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La Carta del Derecho de Autor de la Confederacion Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) adoptada en Hamburgo en
septiembre de 1956, redacto, entre otras cuestiones, que:

Los diferentes derechos exclusivos del autor en lo que concierne a las utiliza-
ciones econdmicas de sus obras...son prerrogativas independientes entre si,
cuya transmision a terceros solo puede depender de manifestaciones expre-
sasy distintas de la voluntad del autor. En ese sentido, la LFDA también dispo-
ne que las facultades son independientes y cada una de las modalidades de
explotacion también 1o son.

Nuestro pais reconoce la diferencia entre el autor persona fisica
como titular originario y €l titular derivado, que puede ser una persona fisica
0 moral.

La titularidad originaria es aquella gue corresponde Unica y exclusiva-
mente al autor persona fisica, al creador en lo individual, serén de su propie-
dad tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales. La titula-
ridad derivada recae sobre personas fisicas 0 morales, que pueden tener el
gjercicio Unicamente de los derechos patrimoniales de la obra*, por lo tanto:

...eS sujeto derivado aquel que en rigor no crea una obra en la acepcion que

a las obras intelectuales les da el derecho autoral como el arreglista, el tra-

ductor, el adaptador. También lo es quien fisica 0 humanamente esta incapa-

citado para crear una obra por carecer de la mente, del cerebro, del drgano
indispensable para producir la obra intelectual, como es el caso de las perso-
nas morales privadas o gubernamentales®.

La LFDA, con el fin de proteger al autor, apunta que el titular de los
derechos patrimoniales podra libremente transferir stos u otorgar licencias
de uso exclusivas 0 no exclusivas, siempre y cuando se cumpla con 10s Si-
guientes requisitos:

a) Constar por escrito

ES un requisito que puede constatarse en los distintos grupos de
paises, la exigencia de la forma escrita en materia de contratos relativos al
derecho de autor y también, a menudo, la exigencia de ciertas menciones al
contrato escrito. En México, si el acto, convenio o contrato mediante el cual

. Véanse articulos 25y 26 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996.
Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

. RANGEL MEDINA, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, p. 98 -99. (segunda edicion, II)-UNAM,
México, 1992).
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se transmitan derechos patrimoniales vy licencias de uso no constan por es-
crito, sera nulo ipso iure o 1o que es lo mismo, nulo de pleno derecho™.

b) Prever una remuneracion

Todo contrato en materia de derechos de autor debe ser oneroso. Si
bien, se limita a decir que el autor recibira una cantidad fija, determinable (tan-
to alzado) 0 una cantidad proporcional en los ingresos de la explotacion de que
Se trate, no prevé si sera una u otra en efectivo 0 en especie 0 incluso Si puede
ser una cantidad fija mas un porcentaje. Este derecho es irrenunciable®'.

Cuando no se establece remuneracion se puede acudir a un juez civil
para que establezca la contraprestacion o presentar una demandar por via
civil, como incumplimiento de un contrato, se tendra que comprobar que hay
cierta explotacion en donde el autor o titular de derechos patrimoniales, en
SU €aso, No es participe.

¢) Ser temporales

En todos los contratos debe establecerse una temporalidad. La regla
general es hasta 15 afios sin justificacion®?, pueden ser de mas de 15 afios los
contratos cuando expresen la causa que lo justifique, ya sea la magnitud de
la obra 0 inversion requerida®, como obras musicales que requieran un pe-
riodo mas largo de difusion, aportaciones incidentales a una obra de mayor
amplitud (prologos, presentaciones, introducciones, etc.), obras literarias, ar-
tisticas y musicales incorporadas a programas efectuados electronicamente
0 aquellas que por su naturaleza, magnitud de inversion, nimero de ejempla-
res, nimero de artistas intérpretes o gjecutantes que participen, no permita
recuperar la inversion de la obra en ese plazo.

Sin embargo, si en el contrato no hay pacto expreso en cuanto a la
temporalidad, el plazo se entiende sera de 5 afos o Si Se pacta perpetuidad
0 mas de 15 afios en el contrato sin haberlo justificado, sera nulo el plazo
pactado y se le da tratamiento al contrato como si no hubiera pacto expreso,

50.

51.

52.

53.

COLOMBET, Claude, Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo, p.111 (tercera
edicion, UNESCO/CINDOC, Madrid, 1997); cfr. articulo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

Véase articulo 30 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 12 de mayo de 2018.

Véase articulo 33 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 12 de mayo de 2018.

Véase articulo 17 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 12 de mayo de 2018.
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aplicando la temporalidad de 5 afos. Hay dos excepciones en las cuales im-
plica un tiempo indefinido, que son el contrato de edicion de obra literaria y
programas de computo™.

Si el autor cede sus derechos, la ley para protegerlo dispone que el
derecho regrese al patrimonio del autor en cierto tiempo. La regla tiene la
finalidad de que al autor no se le despojen sus derechos, pudiendo aplicar el
derecho del tanto o de preferencia para decidir si seguir con ese cesionario o
irse con otro para su conveniencia al momento de regresar a su patrimonio.

d) Inscripcion del contrato ante el Registro Publico del Derecho de

Autor

Para que los actos por los cuales se trasmiten derechos patrimoniales
surtan efectos contra terceros, es decir que puedan ser oponibles erga om-
nes, deberan inscribirse en el Registro PUblico del Derecho de Autor®.

Se convierte en un requisito forzoso cuando el contrato es por mas
de 15 anos, pues si es obligatorio inscribirlo, para los contratos de menor
duracion no es necesario, empero es conveniente.

En ese sentido, si no se inscribe el contrato, serd oponible sélo entre
las partes vy las acciones Unicamente podran ser ejercidas por el autor, es
decir para ejecutar esos derechos del cesionario se tendra que acudir direc-
tamente con el autor.

2. Sistema de contratacion autoral en México

Se debe diferenciar en la doctrina, alin y cuando la LFDA usa los tér-
minos como sindnimos 0 como el mismo negocio juridico, la transmision de
derechos patrimoniales, de la licencia, entendiéndose por la segunda, una
autorizacion o permiso sin que haya una transmision o cesion de derechos,
el autor o titular originario de derechos no se desprende del derecho, solo
otorga un uso para tener la facultad de explotar la obra.

Por lo regular concesion y licencia son usados como sindnimos en el
derecho de autor, puede definirse a la concesion como:

...un acto administrativo por medio del cual la administracion publica federal

confiere a una persona una condicion o poder juridico para ejercer ciertas

prerrogativas publicas con determinadas obligaciones y derechos, para la ex-

54. Véanse articulos 43y 103 segundo parrafo de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de
diciembre de 1996. Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

55. Véase articulo 32 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 12 de mayo de 2018.
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plotacion de un servicio publico, de bienes del Estado o 10s privilegios exclu-

sivos que comprenden la propiedad industrial®.

A pesar de que la enunciacion utiliza el término propiedad industrial
en lugar de propiedad intelectual que abarca tanto la propiedad industrial
como los derechos de autor, €s una aproximacion a la definicion de conce-
Sion, pues es cierto que permite ejercer Unicamente ciertas prerrogativas,
mas no se adquiere la titularidad sobre éstas.

En la materia de derechos de autor, continuando con definiciones
doctrinales sin tomar en cuenta por el momento la ley, concretamente en la
licencia 0 concesion se entiende que el autor o titular de derechos patrimo-
niales no se desprende del derecho, solo es la autorizacion o permiso para
usary explotar obras. Pueden ser exclusivas 0 no exclusivas.

Las licencias exclusivas seran temporales, pero le corresponderd
Unicamente al concesionario la explotacion efectiva de la obra y éste podra
otorgar licencias no exclusivas (pero nunca la titularidad).

Por otra parte, las personas que cuentan con licencias no exclusivas,
no tienen permitido autorizar a otras personas la explotacion de sus prerro-
gativas, ademas puede haber tantos autorizados como licencias existan, se
le puede otorgar la autorizacion a un sinnimero de concesionarios™ .

En la transmision o cesion el autor o titular de derechos patrimoniales
se desprende temporalmente del derecho, porque regresa a su patrimonio.
No se habla de una transmision exclusiva 0 no exclusiva.

La division doctrinaria que se hace de estos conceptos en el derecho
de autor, tiene fundamento en comparar con la doctrina de la propiedad in-
dustrial, como se refiere a continuacion:

La transmision difiere de la licencia en que ésta Ultima no implica que el de-
recho sobre el que se otorga salga del patrimonio del autor o titular derivado
que o posee, pues aun cuando la ley no hace distincion entre unay otra, en
la doctrinay mas alin en materia de propiedad intelectual, como es el caso de
las patentes y marcas en nuestro sistema vigente, las licencias son solamente
permisos, lo que significa que el autor o titular no dispuso de su derecho,
pues si no la cediera con caracter exclusivo, puede otorgar otras licencias
sobre los mismos derechos®.

56.

57.

58.

SERRA ROJAS, Andrés, Derecho administrativo, p.961. (quinta edicién, segundo tomo, Impresora Galve S.A., México,

Véase articulo 35 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 12 de mayo de 2018.
ARTEAGA ALVArado, Carmen, op cit. nota 4, p. 245.
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Mi comentario al respecto es que efectivamente la LFDA no hace una
distincion tajante entre transmision y licencia, tal como si se puede encontrar
en la propiedad industrial, en ese sentido no se debe confundir la regulacion
de la propiedad industrial que tiene como objeto precisamente la explotacion
comercial de marcas, patentes y otros, alin y cuando ambas ramas confor-
man la propiedad intelectual, la peculiaridad del derecho de autor recae en
la cuestion humanitaria, pues evita el despojo del autor sobre sus derechos,
que de alguna forma siempre regresen a él, ya que la explotacion de las
obras tiene como finalidad primordial la funcion alimentaria del autor.

Incluso el derecho de autor es considerado un derecho humano por
la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el articulo
27.2 se estipula que toda persona tiene derecho a la proteccion de los intere-
ses morales y materiales que le correspondan por razon de las producciones
cientificas, literarias o artisticas de las que sea autora.

Ahora bien, por lo que hace a la regulacion en materia de derechos de
autor, la primer ley en materia autoral en México de caracter federal, es decir
la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1947, aunada con la Conferen-
Cia Interamericana de Expertos para la Proteccion de los Derechos de Autor,
celebrada en Washington, D.C. del 1° al 22 de junio de 1946y publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 24 de octubre de 1947 establecio que el
derecho de autor comprendia la facultad exclusiva que tenia un autor de usar
y autorizar el uso de su obra, ya fuera total o parcialmente™.

Sobre la cesion parcial o total se regul6 de tal forma en Francia como
se explico en la teoria dualista y por el contrario Alemania no permitia la
cesion total ni parcial de los derechos de autor, argumentando que no puede
ser renunciado total o parcialmente el derecho de autor en virtud de ser
indivisible. Por lo que podria pensarse que México estaba anteriormente en
la teoria dualista de contratacion, a pesar de que el texto utilizaba la palabra
“autorizar”, desde entonces se visualiza que nuestra ley ha venido arrastran-
do una confusion de términos.

Posteriormente, en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1956
el sistema de contratacion autoral aparenta ser dualista, toda vez que se
establecia:

(e)n los articulos 20, fraccion Il'y 4o., la facultad del autor de usar o explo-

tar temporalmente una obra, agregando que tales derechos comprendian la

publicacion, reproduccion, ejecucion, representacion, exhibicion, adaptacion,

59. ANCONA, GARCIA-LOPEZ, El derecho de autor en la obra audiovisual, p.17. (primera edicion, Porrtia, México, 2012).
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asi como cualquier utilizacion publica de la misma, estableciendo en el Gltimo

parrafo del articulo 4o. que tales derechos podia ser transmisibles por cual-

quier medio legal, incluida la enajenacion y la concesion de uso o explotacion
temporal, como el arrendamiento®.

De la cita se desprende que los derechos se podian enajenar, es decir
transmitir y por otra parte también conceder el uso temporalmente e incluso
incluia que se podian ceder mediante la figura del arrendamiento o cualquier
medio legal, por lo tanto, habia la posibilidad de celebrar contratos de muy
diversas formas como seria la compraventa, la donacion, la permuta, la apor-
tacion en sociedad, el arrendamiento, etcétera®’.

La Ley Federal del Derecho de Autor vigente a partir de 1997, de inicio
pareciera que en el primer parrafo del articulo 30, intenta hacer una confusa
distincion entre transmision y licencia, pero para llegar a una conclusion mas
alla de un simple articulo, es necesario un estudio integral de la LFDA, en la
que se deduce que actualmente ya no estamos ante el sistema de contrata-
cion dualista, por las siguientes razones:

(a) La ambigliedad sintactica del texto contenido en el a. 30 de esa ley, (b)

la temporalidad de las cesiones previstas en los aa. 30 y 33 de la LFDA,

y la consecuente ausencia de verdadero desprendimiento del derecho de

explotacion; (c) la diferente posicion juridica del autor y su contratante —

pues este Ultimo no queda en la msma (sic) situacion juridica que tenia el
autor antes de la cesion-, (d) la terminologia del articulado la LFDA al utilizar
diversas expresiones para referirse a un mismo negocio juridico, (e) la ex-
posicion de motivos de la LFDA, (f) la no embargabilidad ni pignorabilidad
del derecho de explotacion ordenada por el a. 41 de la LFDA, (g) la denomi-

nacion del Titulo Il de la LFDA, () la influencia de la legislacion espafiola y

(i) otras disposiciones juridicas -como el articulo 10 del Reglamento de la

Ley Federal de Cinematografia, que habla de cesiones que pueden ser o no

exclusivas (clasificacion que no se admite en los sistemas que adoptan la

dicotomia cesién/concesion)-62.

Como consecuencia de las razones enunciadas, a continuacion, se
realiza un analisis para poder concluir en que sistema de contratacion autoral
se ubica México de conformidad con la legislacion vigente:

60. RANGEL ORTIZ, Alfredo, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor ¢cesion de derechos? p. 257, en BECERRA RA-

61.
62.

MIREZ, Manuel (comp.), Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina (primera
edicion, UNAM-IIJ, México, 1998).

Ibidem. p. 260.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, op. cit. nota 7, p.199.
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a) Ambigliedad sintactica del contenido del articulo 30 de la LFDA

La ley vigente en el articulo 30 primer péarrafo establece lo siguiente:

El titular de los derechos patrimoniales puede, libremente, conforme a lo esta-

blecido por esta Ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias

de uso exclusivas o no exclusivas (énfasis anadido).

Pareciera que la LFDA quiere hacer una distincion entre la trans-
mision y las licencias, al indicar que puede celebrarse un acto u el otro,
pero esa mala redaccion viene de la falta de técnica juridica que tiene
nuestra ley:

La ambigliedad con que esta revestida la letra “u” contagia de ambigtiedad al
texto normativo del articulo 30, por lo que una mera interpretacion gramatical
no nos resuelve la incognita sobre si nuestra LFDA adopta una dicotomia
cesion / concesion, o si solo regula un negocio juridico Unico. ES menester,
entonces, analizar otros articulos de la ley autoral y valernos de otros argu-
mentos interpretativos®?.

Si el legislador hubiera querido que se interpretaran como sinbnimos
considero que no hubiera hecho la Ultima mencion sobre las licencias que
pueden ser exclusivas 0 no exclusivas, pues como ya se abordo anteriormen-
te el tema, en transmision de derechos no existe la distincion entre exclusi-
vas y no exclusivas.

Ahora bien, el precitado articulo 30 en su tercer péarrafo si hace una
somera distincion entre la transmision v la licencia, en virtud de que dispone
lo siguiente:

Los actos, convenios y contratos por los cuales se transmiten derechos pa-

trimoniales y las licencias de uso deberan celebrarse invariablemente, por

escrito, de lo contrario seran nulos de pleno derecho (énfasis afiadido).

Del texto citado, se desprende que por un lado hace mencion de que
l0s actos, convenios y contratos pueden ser por: a) Transmision de derechos
patrimoniales y b) Licencias de uso. Empero, comparto que el analisis de
nuestra ley no pude quedar en un Unico articulo para definir el sistema de
contratacion, debe ser integral.

b) Temporalidad de las cesiones, conforme los articulos

30y 33 de la LFDA

Los derechos morales son perpetuos e inalienables, a diferencia de
los derechos patrimoniales que son temporales y las facultades de explota-

63. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, op. cit. nota 12, p. 111.
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cidn son alienables, pues a pesar de que el articulo 28 de la CPEUM®* estable-
ce que los privilegios concedidos a los autores son temporales, l0s derechos
morales son perpetuos; no asi 1os patrimoniales, los cuales si estan sujetos a
plazos de proteccidon®, por 1o tanto, es un monopolio temporal aceptado por
nuestra Carta Magna.

Como se comento en la seccion de la transmision de los derechos de
explotacion, la ley para proteger al autor establece una temporalidad, que
siempre regrese el derecho al patrimonio del autor de acuerdo a los anos
que la ley permita al caso en concreto. La figura de la errdneamente llamada
transmision en nuestra legislacion se asemeja a la licencia en exclusiva, en la
que solo el licenciatario puede ejercer las facultades de explotacion, excluye
a terceros e incluso al autor mismo de esa explotacion por el tiempo que se
haya estipulado.

En ese sentido, resulta entonces absurdo utilizar la redaccion conte-
nida en el articulo 30, LFDA, al disponer que el titular de los derechos patri-
moniales puede transferir u otorgar licencias de uso, ya gue el resultado final
en términos del resto de las disposiciones serad que ambas figuras se utilizan
como sinbnimos de autorizacion temporal o licencia®.

¢) La posicion juridica del autor es diferente

a la de su contratante

Algunos doctrinarios argumentan que el autor jamas se desprende
del derecho de explotacion y otros sefialan que, si se separa al menos
temporalmente, pero ambas posturas coinciden en que el derecho de ex-
plotacion, transcurrido el tiempo que se haya establecido regresara al
autor.

La siguiente cita es de un autor espafol, sin embargo, como otro de
los argumentos que se enlistan, la LFDA tiene influjo de la legislacion espano-
lay secunda que los derechos de explotacion de la obra pueden transmitirse
por actos inter vivos, quedando limitada la cesion al derecho o derechos ce-
didos, a las modalidades de explotacion expresamente previstas y al ambito
territorial que se determinen®”.

64.

65.
66.
67.

CPEUM: Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1915, cuya Ultima reforma es
del 15 de septiembre de 2017.

PASTRANA BERDEJO, Juan David, op. cit. nota 46, p.275.

RANGEL ORTIZ, Alfredo, op. cit., nota 61, p.267.

ROGEL VIDE, Carlos y Serrano Gbmez, Eduardo, Manual de derecho de autor, p.76. (primera edicion, Reus, Colec-
cion de propiedad intelectual, Madrid, 2008).
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En ese sentido, nuevamente utilizando inadecuadamente las palabras
“trasmision” y “cesion”, ellos 1o manejan en su ley como Unico acto juridico
inclusive dividiendo la cesion en exclusiva y no exclusiva, situacion que no
es conforme con la teorfa dualista. Pero siempre limitando la cesion del ejer-
cicio a determinados derechos y no asi de la propiedad de estos, 10 que se
traduce en una concesion. Ademas, al exigirse una temporalidad no hay una
verdadera transmision.

Los contratos traslativos de dominio son denominados asi en virtud
de la traditio o trasmision del dominio del bien v la trasmision de la titula-
ridad de los derechos que sobre el mismo se tiene®®. Los contratos a que
se refiere son la compraventa, la permuta, donacion y mutuo®; en estos el
nuUevo propietario toma el lugar del contratante como nuevo duefio y tiene
la libertad sobre el bien o el derecho incluso de volverlo a transmitir a un
tercero perdiendo los antiguos titulares la propiedad sobre éste, sin embargo
en el derecho autoral se puede conceder la facultad de explotacion del de-
recho pero el titular derivado no podré celebrar un contrato tal como el que
celebrd con el autor, toda vez que aungue el acto celebrado entre el autor y
el titular derivado sea la figura de licencia en exclusiva y este Ultimo pueda
celebrar licencias no exclusivas, no es factible transferir la propiedad ya que
no le pertenece.

La autorizacion sobre las facultades de explotacion econdmica tam-
POCO pueden ser consideradas como contratos traslativos de uso como el
arrendamiento y comodato’®, ya que el primero recae sobre bienes corpé-
reos y el segundo siempre es a titulo gratuito, los derechos de autor de autor
ni son corpdreos y toda cesion de derechos de autor debe ser onerosa. El
usufructo es la figura méas parecida a 10 que seria un contrato de derechos
patrimoniales.

d) Terminologia en el articulado de la LFDA
Utiliza como sinbnimos los términos concesion, cesion, transmision,
licencia y autorizacion como en la legislacion espafiola y el sistema Aleman.

68. MONTERO SERRANO, César, Contratos traslativos de dominio, p. 94 en Sanchez Barroso, José Antonio (coord.),
Cien afios de derecho civil en México 1910-2010. Conferencias en homenaje a la Universidad Nacional Auténoma
de México por su centenario (primera edicion, Colegio de profesores de derecho civil de la Facultad de Derecho
UNAM, México, 2011.

69. ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Angel, Contratos civiles, p. 72. (duodécima edicion actualizada, Editorial Porria,

México, 2009).
70. Idem.
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El contrato de obra literaria tiene las reglas generales para todo o no
previsto en los demas contratos nominados, mismo en el cual sefiala que se
transmiten o ceden los derechos’.

Por su parte el contrato de edicion de obra musical establece que se
transmiten por cesion’?; el contrato de representacion escénica estipula la
transferencia a través de concesion’, si se le aplican las reglas generales del
contrato de edicion de obra literaria de una trasmision sobre una concesion
resalta la falta de técnica legislativa de nuestra ley; en el contrato de radio-
difusion estipula que se da a través de autorizacion’®, yendo al contrato de
edicion aplicariamos las reglas de cesion a una licencia; en el contrato de
produccion audiovisual establece una cesion exclusiva’, figura que no exis-
te en la teorfa dualista; y finalmente en 1os contratos publicitarios lo regula
Como autorizacion’é, que seria el mismo caso que del contrato de radiodifu-
sion, al aplicar las reglas del contrato de edicion literaria.

Otro caso, es la fraccion | del articulo 229 de la LFDA estableciendo
que la contravencion a lo dispuesto en la Ley —entre otros sujetos- por el
licenciatario en la transmision de derechos de autor es causal de infraccion.
Aqui la ley nos dice que los licenciatarios celebran contratos que tienen por
objeto la transmision de derechos, de donde se sigue que no hay una dife-
rencia entre licencia y transmision”’.

En el articulo 30 ultimo pérrafo de la LFDA como se sefald anterior-
mente, se hace una distincion entre transmision de derechos patrimoniales y
licencia de uso, pero en el articulo 32 de la misma Ley ya no se hace mencion
de las licencias de uso, quedando entonces:

Los actos, convenios y contratos por l0s que se transmitan derechos patrimo-

niales deberan inscribirse en el Registro Publico del Derecho de Autor para

que surtan efectos contra terceros (énfasis afiadido).

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Véanse articulos 43 y 44 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 24 de diciembre de 1996.
Fecha de consulta: 12 de mayo de 2018.

Véase articulo 58 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 17 de mayo de 2018.

Véanse articulos 61y 65 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996.
Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018

Véase articulo 66 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 17 de mayo de 2018.

Véanse articulos 68 y 99 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 24 de diciembre de 1996.
Fecha de consulta: 17 de mayo de 2018.

Véase articulo 74 de la LFDA, publicada en el Diario Oficial de la Federacién del 24 de diciembre de 1996. Fecha
de consulta: 17 de mayo de 2018.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, op. cit. nota 12, p. 116.
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La frase en cursivas se repite en el articulo 37 de la LFDA y en el arti-
culo 16 del Reglamento de la LFDA sin hacer mencion de las licencias de uso;
en el entendido de que el acto, convenio o contrato puede ser a través de
una licencia, autorizacion o permiso, nuevamente la falta de técnica juridica
del legislador hace aparicion al no adecuar la Ley y Reglamento, como con-
secuencia, generala confusion de que se transmitan derechos patrimoniales
mediante diversas figuras juridicas que no les es aplicable la transmision,
ademas agrega el articulo 17 que dicha transmision sera conforme a lo dis-
puesto por la Ley y si la ley no distingue la cesion o transmision de la licencia
0 concesion, se cae en un uso indistinto de términos.

e) La exposicion de motivos en la LFDA

La iniciativa de la LFDA vigente, en la exposicion de motivos sefiala
que en el titulo 1ll, “De La Transmision de los Derechos Patrimoniales” se re-
gulan diversos contratos nominados, mismos en los que agrega que en todos
los casos se conservan los derechos que han sido obtenidos a lo largo de la
evolucion de los derechos autorales, se mantiene la firme conviccion de que
toda transmision ha de ser onerosa y que s6lo son transmisibles los derechos
patrimoniales’®.

Si bien, el maestro Eduardo De la Parra sefala que parece indicarnos
que el autor conserva la titularidad del derecho de explotacion, aun después
de celebrados los contratos nominados previstos por la ley”, la realidad, es
que el texto si especifica que solo los derechos patrimoniales son transmi-
sibles y los derechos a que se refiere son los morales, toda vez que se con-
servan a través de la evolucion de los derechos de autor, mismos que, como
sabemos son perpetuos, lo anterior se confirma con el parrafo siguiente de
la iniciativa de Ley, que redacta: En este Titulo queda perfectamente esta-
blecido, que la cesion temporal de uso para alguna finalidad de una obra
protegida no podréa implicar nunca, y por ninglin motivo, algin menoscabo a
los derechos morales de autor®. (énfasis afiadido).

A pesar de que la exposicion de motivos en los parrafos indicados se
refiere a la perpetuidad de los derechos morales, utiliza 10s términos “cesion
temporal de uso”, entonces, si es claro que en la cesion se desprende el
autor temporalmente de los derechos patrimoniales, no habria que agregar

78. Texto tomado de la iniciativa a la Ley Federal del Derecho de Autor vigente.
79. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, op. cit. nota 12, p. 117.
80. Texto tomado de la iniciativa a la Ley Federal del Derecho de Autor vigente.
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que es de uso, pues el uso es para las licencias, lo que implica que se cae en
la revoltura de conceptos desde la creacion de la Ley.

f) La no embargabilidad ni pignorabilidad del derecho de explotacion

El articulo 41 de la LFDA establece que los derechos patrimoniales
no son embargables ni pignorables aunque pueden ser objeto de embargo
0 prenda los frutos y productos que se deriven de su ejercicio. El contrato
de prenda se define como aquel por virtud del cual una persona llamada
deudor prendario constituye un derecho real del mismo nombre sobre un
bien mueble, determinado y enajenable, en favor de otra llamada acreedor
prendario a quien se le debera entregar real o juridicamente para garantizar
el cumplimiento de una obligacion®'. (énfasis afiadido).

La prenda solo podra recaer sobre un bien con caracter enajenable,
es acertado que se prohiba pignorar los derechos patrimoniales a través de
un contrato de garantia en la legislacion autoral mexicana, en virtud de que
los derechos patrimoniales no son enajenables, a pesar de que sus faculta-
des de explotacion silo son.

El embargo es una afectacion sobre un bien o conjunto de bienes, en
cuanto somete dicho bien o bienes a las resultas de un proceso pendiente
(embargo cautelar) o a la satisfaccion de una pretension ejecutiva, regular-
mente fundada en una sentencia de condena (embargo definitivo)®.

La LFDA para proteger los derechos patrimoniales del autor dispone
gue no se podran embargar, toda vez que el derecho ha alcanzado un mayor
desarrollo al tratar de evitar que el ser humano sea desposeido de todo su
patrimonio por de deudas de caracter civil®, estos derechos de contenido
economico no pueden quedar afectados con el fin de extinguir una obliga-
cion pecuniaria mediante declaracion judicial en virtud de la funcién alimen-
taria que le genera a los autores, en ese sentido, con el objeto de proteger la
dignidad humana, los ordenamientos juridicos han excluido de la posibilidad
de ejecucion procesal a determinados bienes que se consideran indispen-
sables para la subsistencia del ser humano, declarandolos inembargables®*.

Si bien, el derecho patrimonial como tal no puede ser ni embargado
ni otorgado en prenda, 10s productos o frutos obtenidos del ejercicio de su
explotacion si, demostrando este argumento que el autor no se desprende

82. OVALLE FAVELA, José, Derecho procesal civil. Coleccion textos juridicos universitarios p.293 (cuarta edicion, Edi-
torial Melo, S.A., México 1991).

83. Ibidem. p.285.
84. Idem
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del derecho patrimonial, pero si puede a través de lo obtenido en el ejercicio
de sus facultades garantizar el cumplimiento de obligaciones, o que en el
caso de prenda seria un contrato comun de garantia ya que recae sobre un
bien determinado que si puede ser transmitido. En el caso del embargo no
se despoja al autor del derecho patrimonial ya que puede ser considerado
como esencial para sostenerse econdmicamente.

&) Denominacion del Titulo Il de la LFDA

El término licencia en la LFDA en el titulo Il denominado “De la tras-
mision de los derechos patrimoniales” no es contemplado, lo que infiere que
toma por igual a la licencia y a la transmision como un Unico acto juridico a
pesar de sus ya mencionadas diferencias.

En el mismo titulo regula tanto la transmision de derechos patrimo-
niales como las licencias de uso, que solo diferencia someramente en el Ulti-
mo parrafo del articulo 30. Lo anterior, unido al argumento de la exposicion
de motivos en la iniciativa de la LFDA, que manifiesta lo siguiente: El Titulo
IIl, denominado de “De La Transmision de los Derechos Patrimoniales”, regula
l0s actos, convenios y contratos por 10s cuales pueden transmitirse derechos
patrimoniales de autor, estableciendo la posibilidad de otorgar licencias de uso,
exclusivas 0 no®, pues en efecto, 10s actos, convenios y contratos por 10s cua-
les pueden trasmitirse los derechos de explotacion son las licencias de uso?.

h) Influencia de la legislacion espafiola

Si se hace la comparacion del “Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12
de abril, por el que se aprueba el Texto Redifundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia”, asi como del Titulo V denominado “Transmision de
los derechos” de la Ley de Propiedad Intelectual espafiola (LPI), entre otras
disposiciones de la misma Ley, con la legislacion mexicana en materia de
derecho autoral se puede concluir que existe gran similitud entre éstas, por
ejemplo que a falta de mencion expresa en la temporalidad de una trans-
mision se entenderd que es por cinco afos?’, la formalizacion escrita®, la
remuneracion proporcional y al tanto alzado®, entre otras.

85.
86.

87.
88.
89.

DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, op. cit. nota 12, p. 117.

ver numeral 2 del articulo 43 de la Ley de Propiedad Intelectual espafiola de 1996. Fecha de consulta: 29 de junio
de 2018.

Ver articulo 45 de la Ley de Propiedad Intelectual espafiola de 1996. Fecha de consulta: 29 de junio de 2018.

Ver articulo 46 de la Ley de Propiedad Intelectual espafiola de 1996. Fecha de consulta: 29 de junio de 2018.

Ver articulo 46 de la Ley de Propiedad Intelectual espafola de 1996. Fecha de consulta: 29 de junio de 2018.
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La LPI también mezcla términos, en el articulo 48 habla de cesion en
exclusiva, el articulo 49 de transmision del derecho del cesionario en exclusi-
va y el articulo 50 de cesion no exclusiva, esta Ultima en la doctrina no existe,
y se traduce en una licencia o concesion no exclusiva, ademas en este Ultimo
articulo en su numeral dos establece que las autorizaciones no exclusivas
concedidas por las entidades de gestion para utilizacion de sus repertorios
seran, en todo caso intransmisibles (énfasis afiadido). El articulo 50 indistin-
tamente nombra a la cesion no exclusiva y la autorizacion no exclusiva, por
lo que se puede apreciar como el mismo negocio juridico.

A través de toda la investigacion se puede desprender que la legis-
lacion de México en materia de derechos de autor es practicamente una
copia de la legislacion espariola, toma sus figuras e incluso su falta de técnica
legislativa de los conceptos y términos. Como Se redactd en la seccion de
la teorfa alemana y derivado de estudios comparativos entre la legislacion
alemana y espafiola se ha concluido que Espafa se ubica en el sistema de
contratacion autoral monista, y nuestro pais sigue la suerte de esta teoria en
algunos aspectos en virtud de la semejanza a la ley de Espafia en materia de
derechos de autor.

Sin embargo, concretamente la LFDA en el contenido distingue los
derechos morales de los derechos patrimoniales y no los toma como un de-
recho unitario e indivisible, especialmente por las caracteristicas que los dife-
rencian; por una parte la temporalidad, pues una vez transcurrido el periodo
de monopolio, el derecho moral, lejos de haber terminado su curso, continlia
Vivo y prestando utilidad hasta que la obra quede sepultada en el olvido™ y
por otra parte la transmisibilidad inter vivos de las facultades de explotacion.

Conclusiones

El derecho de autor tiene su propia legislacion, instituciones y doctri-
na. En ese sentido, los legisladores e investigadores en la constante busque-
da por lograr una rama independiente y con autonomia propia se enfrentan
a la dificultad de hallar una terminologia adecuada a las necesidades de la
materia e instituciones.

Lo anterior explica por qué gran parte de legislacion nacional prin-
cipalmente e internacional adecuada al ambito nacional es poco acertada
respecto de la técnica juridica que se redacta en sus instrumentos juridicos y
como consecuencia tiende a generar confusion de términos.

90. LIPSZYC, Delia, op. cit., nota 6, p. 154.
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Asi mismo, la unificacion que estos Ultimos afios se ha ido visualizan-
do como resultado de la celebracion de diversos Tratados Internacionales
en materia de derecho de autor coloca a la materia en estado de transicion,
pues su desarrollo y evolucion contintia en proceso, mas aun con las nuevas
tecnologias a las que el derecho se debe adaptar.

A primera vista pareciera que nos encontramos en la teoria dualista
de contratacion, en virtud de los multiples términos que utiliza nuestra le-
gislacion (cesion, transmision, concesion, autorizacion, licencia y permiso),
sin embargo del andlisis se desprende que si bien la ley menciona todos los
conceptos y hace una somera distincion en el Gltimo parrafo del articulo 30,
no hace una diferencia tajante entre éstos e incluso los revuelve y confunde,
pues si bien el articulo intenta separarlas, no se esta considerando la inter-
pretacion integral de nuestra legislacion, que usa indistintamente para el mis-
mo acto juridico las figuras antes mencionadas, por lo que puedo asegurar
gue a pesar de la falta de técnica juridica, nos acercamos a la teoria monista,
sin llegar a ser parte de ésta en virtud de que si bien la transmision del dere-
cho patrimonial no se efectlia como tal sino que se autorizan las facultades
de explotacion que se derivan de ese derecho por un tiempo determinado,
no se puede interpretar el derecho patrimonial y moral como unitario e in-
separable, pues no subsisten ni nacen al mismo tiempo, el derecho personal
0 moral nace desde el momento de la creacion de la obra aungue la misma
esté incompleta, pero no necesariamente en ese momento surgen los dere-
chos patrimoniales y facultades de explotacion, sino hasta que son ejercidos.

La cesion o transmision nunca serad 1o mismo que la concesion o li-
cencia con fundamento en la doctrina, lo que si es seguro es que la ley regula
un solo acto juridico que se refiere a la concesion o licencia, puesto que el
autor jamas se desprende de la titularidad de su derecho originario, pero i
concede la explotacion de ciertas prerrogativas por un tiempo determinado.

En el acto juridico regulado por nuestra ley nunca se le quita la ti-
tularidad originaria al autor, pues no es un contrato traslativo de dominio,
y la titularidad derivada no es sino una simple autorizacion para ejercer las
facultades de explotacion, por lo tanto, la ley maneja equivocadamente los
términos de cesion o transmision pues no definen con exactitud la forma en
que se contratan los derechos autorales en México.

En ese sentido, el sistema de contratacion autoral mexicano adopta
clertas caracteristicas del sistema monista y dualista, acercandose mas al
primero, pero con las peculiaridades propias de un diverso tercer sistema
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gue no encuadra completamente en ninguno de los anteriores, por lo cual
se puede concluir que efectivamente nuestro pais ha basado su doctrina y
legislacion en los sistemas existentes, pero a la vez ha incorporado particula-
ridades que o hacen situarse en su propio sistema de contratacion autoral.
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Resumen

El presente articulo tiene como objetivo analizar la relacion juridica civil
entre el representante musical y el artista intérprete 0 ejecutante en
Cuba. Esta es una relacion juridica de naturaleza compleja en la cual
intervienen no solo normas de derecho civil, sino también de propiedad
intelectual y derecho laboral. En Cuba esta relacion presenta peculia-
ridades en su configuracion vy desarrollo, 1o cual incide en el papel de
los manager en la carrera de los artistas musicales. El articulo se divide
en dos partes fundamentales, la primera esta dirigida al estudio de las
particularidades de la representacion voluntaria en el campo cultural
de la musica en Cuba, mientras que la segunda tiene como finalidad el
estudio de la relacion juridica representativa del manager musical, con
especial interés en el contrato de gestion. El articulo presenta una vision
general del papel del manager en las actividades de administracion y
gestion de la carrera de los artistas.

Palabras claves: Manager, artistas musicales, representante, contrato
de gestion.

Abstract

The objective of this article is to analyze the civil legal relationship be-
tween the musical representative and the performer in Cuba. This is a
legal relationship of a complex nature in which not only rules of civil law,
but also of intellectual property and labor law intervene. In Cuba, this re-
lationship has peculiarities in its configuration and development, which
affects the role of managers in the career of musical artists. The article
Is divided into two fundamental parts, the first is directed to the study
of the particularities of voluntary representation in the cultural field of
music in Cuba, while the second has the purpose of studying the repre-
sentative legal relationship of the music manager, with special interest
in the management contract as the cause of the representative relation-
Ship and its content. These elements determine the role of the manager
in the activities of administration and management of the career of the
artist, as well as in the defense of the rights and interests of the latter.
Keywords: Manager, musical artists, representative, management
contract.
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Introduccion

El Perfodo Especial en Cuba’ significo un antes y un después en
la historia del pais. No hubo una esfera de la vida econdmica, politica y
social que no fuera marcada por tan impactante etapa. Para la cultura
significo, entre otras cosas, el resquebrajamiento de la unidad monoliti-
ca del Estado como principal fuente de sostén econémico?. Imperativos
de este orden redimensionaron el papel del mercado en la sociedad y
en este ambito en particular, sobre todo en aquellos espacios que eran
dejados de subvencionar institucionalmente o, al menos, sufrieron una
importante reduccion de sus recursos. La musica fue, quizas, uno de 10s
mas golpeados, cuyas principales consecuencias estuvieron dadas por
las modificaciones en la integracion del campo cultural. Una de las formas
de expresion de este vuelco es el lugar que ganan 10s manager o repre-
sentantes artisticos.

La relacion juridica civil entre el representante musical y el artista
intérprete o ejecutante constituye una relacion representativa de natura-
leza compleja, de la cual se derivan derechos y obligaciones que operan
de manera peculiar en relacion con otros tipos de representacion volun-
taria. Tiene lugar entre estos dos sujetos, con el objetivo de desarrollar y
guiar profesionalmente la carrera del artista dentro del campo cultural de
la musica y se materializa en el marco de la creacion, produccion, distri-
bucidn, promocion y consumo del producto musical.

El ejercicio de la actividad representativa como servicio profesio-
nal, constituye una obligacion de hacer que tiene como objeto las activi-
dades de administracion y gestion de la carrera del artista.

La conducta desempefiada por el representante en el cumplimien-
to de sus obligaciones no satisface, per se, la prestacion debida, siendo

Periodo especial en tiempo de paz también denominado crisis econémica de los noventa. Fue resultado del co-
lapso de la Union Soviética, asi como el denominado campo socialista 0 modelo de socialismo real. Se agravo con
el recrudecimiento del embargo norteamericano, la aprobacion de la Ley Torricelli (1992) y afios mas tarde la Ley
Helms-Burton (1996). Supuso una profunda crisis econémica.

2. Las limitaciones de tipo financiero repercutieron en la logistica, la realizacién de eventos nacionales, la participa-
cion de los artistas en eventos internacionales, se realizaron cambios en los formatos de las orquestas, asimismo
se puso de manifiesto la necesidad de comercializar la mUsica en el exterior y adaptar el mercado nacional a los
requerimientos de la industria turistica nacional. Todo ello incidié también en los modos de grabar, reproducir y
vender el producto musical. Sobre el significado del Periodo Especial en la gestion cultural en Cuba, y especial-
mente en la musica. Passim. GUZMAN MORE, Jorgelina, Creacion artistica y crisis economica en Cuba (1988-1992)
(Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2010); DIAZ AYALA, Cristébal, Misica cubana. Del Areyto al Rap cubano,
390y ss. (4ta. ed., Fundacion Musicalia, Puerto Rico, 2003); LAM, Rafael, El imperio de la musica cubana, 11y sS.
(Editorial José Marti, La Habana, 2014).
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necesario alcanzar un resultado que se materializa en la carrera profesio-
nal del artista, en la consecucion de éxitos profesionales y econdmicos.

El desarrollo de esta relacion juridica se encuentra determinado
tanto por el ordenamiento juridico, como por el contexto socio-cultural,
politico, y econdmico del pais.

El régimen juridico de la relacion representativa de los manager
conlos artistas se encuentra previsto en el ordenamiento juridico cubano
en la Resolucion 70/2013 del Ministro de Cultura®. Sin embargo, es nece-
sario reconocer que este régimen legal no se corresponde con la realidad
actual. Por un lado, existen otras formas de esta relacion que guedan
excluidas del objeto de la norma, aquellas que son desarrolladas ante la
ineficiencia burocrética de las empresas y agencias comercializadoras de
la musica, que realizan actividades de representacion artistica; mientras
que, por otro, la regulacion del Codigo Civil cubano*y la propia resolucion,
no ofrecen un marco regulatorio adecuado conforme las especificidades
de esta relacion juridica. En otras palabras, el régimen legal existente aun
no contempla, con la suficiente integracion normativa, los elementos ne-
cesarios para responder a sus requerimientos®. El ejercicio de actividades
representativas asumido por las Empresas Comercializadoras de la MU-
sica y los Espectaculos (ECME) y las Agencias de Representacion es hoy
mas burocratico que de promocion. Sus fines se encuentran totalmente
diluidos entre las limitaciones de recursos econdmicos y materiales, asi
como de concepciones sobre el desarrollo de esta actividad.

I. Representacion voluntaria y campo de la masica en Cuba
En principio, la ordenacion legislativa de la institucion de la represen-
tacion en el C.C. cubano denota mayor precision que la de su antecesor, el
espafol. La norma civil sustantiva nacional regula la institucion en la parte
general del Codigo, especificamente al referirse a 0s actos juridicos, com-
prende dentro del concepto de representacion tanto la voluntaria como la

Cuba: Resolucion 70/2013 de 19 de septiembre, Reglamento para el sistema de contratacion artistica, comer-
cializacion y retribucion en las manifestaciones de la MUsica y los Espectaculos y de las Artes Escénicas en el
territorio nacional, en Gaceta Oficial de la Republica de Cuba. Edicién Extraordinaria, No. 28, de 7 de octubre de
2013 (en lo adelante Resolucion 70/2013).

En adelante para referirse a Codigo Civil se utilizara la abreviatura: C.C.

En la regulacion de esta relacion juridica se aplican normas juridicas de disimil naturaleza ademas de las que
son propias del Derecho Civil, como son las laborales, de propiedad intelectual, entre otras. Siendo esta relacion
jurfidica de naturaleza civil el resto de las normas son interpretadas y aplicadas desde la perspectiva del campo
cultural en el que se desarrolla.
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legal®, asi como establece el elemento distintivo de la institucion en el hecho
de actuar a nombre de otro, sin que quepa dilucidar si este actuar es en inte-
rés o no del representado’.

La institucion regulada bajo el término de representacion en el C.C.
cubano es exclusivamente la representacion directa. Sin embargo, ello no
implica que el C.C. no acoja la posibilidad de la representacion indirecta, a
partir de la regulacion que se hace del mandato en el articulo 3988, sino que
a los efectos del C.C. solo se podra entender como representacion aquel tipo
que provoca efectos directos en la esfera juridica del representado’.

En el ambito de la cultura la Resolucion Conjunta No. 1/2001, del Mi-
nisterio de Cultura-Ministerio del Trabajo y Seguridad Social-Ministerio de Fi-
nanzas y Precios, establecio el “Reglamento para el tratamiento laboral, de
remuneracion vy de seguridad social aplicable a los artistas, colectivos ar-
tisticos y al personal de apoyo vinculados a las instituciones de la musica
y los espectaculos”. Este cuerpo legal reconocio, como uno de 10s tipos de
relaciones representativas'™, la relacion que tenia lugar entre el manager y
el artista, aunque el reconocimiento de la primera de estas figuras se hiciera
bajo el concepto de promotor de la actividad cultural.

10.

Su ubicacion dentro del capitulo relativo a los actos juridicos significa que la representacion no queda restringida
solo a los negocios juridicos en particular, sino a cualquier acto juridico, ademas de que se tendran en cuenta la
capacidad de obrar reconocida para estos, asi como las disposiciones concernientes a su ineficacia. Cfr. arts. 56 y
57 Cuba: Codigo Civil de la Republica de Cuba, Ley 59/1987 de 16 de julio, en Codigo Civil de la Republica de Cuba,
Ley 59/1987 de 16 de julio, (anotado y concordado) (Leonardo B. PEREZ GALLARDO, Ediciones ONBC, La Habana,
2017) (en adelante C.C. cubano).

En este aspecto la norma solo establece un supuesto en el que debe prevalecer el interés del representado por
encima del interés del representante y es en el caso de la representacion legal. En la representacion voluntaria no
se toma en consideracion el interés del representado como elemento para definir ésta. Cfr. art. 60 del C. C. cuba-
no. Sobre la concepcion de la representacion en el C. C. cubano, Vid. RAPA ALVAREZ, Vicente, La relacion juridica.
Categoria esencial en el nuevo Codigo Civil, 19, Revista Juridica, V1, 138 y ss. (abril-junio de 1988).

En materia econdmica una manifestacion de la representacion, tanto de tipo directa como indirecta, es la re-
gulacion del contrato de comision contenida en el actual Decreto No. 310/2012. Cfr. art. 62.1, Cuba: Decreto No.
310/2012 de 17 de diciembre, “"De los Tipos de Contratos”, en Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, Edicién
Ordinaria, No. 62 de 27 de diciembre de 2012 (en adelante Decreto No. 310/2012).

Esta posicion es sostenida por FERNANDEZ MARTINEZ, Marta, La representacion, en Derecho Civil Parte General,
288 (Caridad del Carmen VALDES DIAZ, (coord.), Editorial Félix Varela, La Habana, 2002). Por otra parte, MORENO
CEBALLO considera que si existe representacion indirecta en el C. C. cubano, y fundamenta su posicion en la re-
gulacion que el C.C. hace de la institucion del mandato, sin embargo, a criterio de este autor, no es atinado aplicar
el término de representacion a un supuesto que no ha sido contemplado como tal por el legislador. Cfr. MORENO
CEBALLO, Yaidy, Articulos 58 y 59, en Comentarios al Codigo Civil cubano, tomo | - Disposiciones generales, Libro
Primero. Relacion juridica, volumen Il (articulos del 38 al 80), 286, (Leonardo B. PEREZ GALLARDO, (Dir.), Editorial
Félix Varela, La Habana, 2014).

La norma abordaba la relacion representativa que se establecia entre el artista o colectivo artistico y el Centro,
conocido como agencia; la relacion que surgfa entre los primeros y los denominados Promotores de la Actividad
Cultural e, indirectamente, la relacion que tenia lugar entre el colectivo artistico y su representante.
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En correspondencia con esta regulacion, el anexo numero 3 de la ci-
tada Resolucion Conjunta establecio, refiriéndose al colectivo artistico, que la
designacion del “promotor cultural” se realizaba con el fin de que "represente
a su nombre en todos los actos en que resulte necesario a 1os fines de la
prestacion de sus servicios artisticos”. De esta forma, se delimitaba el fin de
la relacion juridica, su objeto y distincion del resto de las relaciones juridicas
representativas a las que la norma hacia alusion. A pesar de este reconoci-
miento no puede decirse que existiese, desde el punto de vista normativo
un reconocimiento claro y preciso de esta relacion juridica, sobre todo en
lo atinente al ambito de actuacion para la representacion musical tanto de
las empresas y agencias comercializadoras de musica como del “promotor
Cultural”.

Con las modificaciones legislativas que tuvieron lugar en el ordena-
miento juridico cubano tras la aprobacion de la Ley de Seguridad Social y el
Cadigo de Trabajo, se reformuld el marco normativo que en torno a este tipo
de relacion juridica existia. Como resultado de ello, se establecid en normas
separadas, como correspondia por cuestiones de técnica legislativa, el régi-
men juridico laboral, de seguridad social y de comercializacion aplicable a los
artistas, colectivos artisticos y al personal de apoyo vinculado a las institucio-
nes de la musica y los espectaculos.

Por un lado se expidio el Reglamento para el sistema de contratacion
artistica, comercializacion y retribucion en las manifestaciones de la musica
y los espectaculos y de las artes escénicas, en el territorio nacional™, mien-
tras que, por otro, el Decreto-Ley sobre la Seguridad Social de los creadores,
artistas, técnicos y personal de apoyo, asi como de la proteccion especial a
los trabajadores asalariados del sector'® y el Reglamento para el sistema de
relaciones de trabajo de los trabajadores pertenecientes a la rama artistica',
como norma complementaria al Codigo de Trabajo™. Sin embargo, pese a
la distincion realizada en cuerpos normativos separados, este conjunto de
normas reproduce, en su esencia, el contenido de la Resolucion Conjunta No.

1.
12.

13.

14.

Cfr. Resolucion 70/2013.

Cuba: Decreto-Ley nimero 312, sobre la Seguridad Social de los creadores, artistas, técnicos y personal de apoyo,
asi como de la proteccién especial a los trabajadores asalariados del sector, en Gaceta Oficial, Edicién Extraordi-
naria, No. 28, de 7 de octubre de 2013.

Cuba: Resolucion No. 44/2014 de 16 de junio, Reglamento para el sistema de relaciones de trabajo de los trabaja-
dores pertenecientes a la rama artistica, Ministerio de Cultura de la Republica de Cuba, en Gaceta Oficial, Edicion
Extraordinaria, No. 29, de 17 de junio de 2014.

Cuba: Codigo de Trabajo de la Republica de Cuba, Ley No. 116/2013 de 20 de diciembre, en Gaceta Oficial, Edicion
Extraordinaria, No. 29, de 17 de junio de 2014, (en adelante Codigo de Trabajo).
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1/2001, y, por ende, las insuficiencias de esta regulacion, en especial, las que
se relacionan con la relacion juridica representativa entre el representante
musical y su artista intérprete o ejecutante.

A diferencia de su predecesora, la actual regulacion no deja dudas en
cuanto al hecho de que el Unico régimen juridico para las relaciones repre-
sentativas objeto de esta investigacion, es el establecido dentro del sistema
de representacion concebido por dicha resolucion, marcadamente institucio-
nal, sin que sea posible al amparo de esta norma otro tipo de interpretacion
al respecto.

La norma es clara cuando concibe como contrato de representacion
artistica aquel que es suscrito entre las instituciones autorizadas a la pres-
tacion de servicios artisticos y el artista o director del colectivo artistico,
en el que se consignan aquellos aspectos técnicos artisticos que rigen la
relacion establecida entre las partes a estos efectos'’; mientras que consi-
dera como contrato de servicios artisticos aquel que se suscribe “entre las
instituciones y las personas naturales y juridicas, nacionales y extranjeras,
que requieran el servicio artistico, en el territorio nacional, de las unidades
artisticas pertenecientes a 10s catalogos de estas instituciones, en el que
quedan establecidas las condiciones especificas en las que se ejecuta el
servicio solicitado”™®.

En las sinergias de ambas figuras contractuales queda fundamentado
el hecho de que, pese a lo relativamente reciente de la adopcion de la norma,
la forma de representacion adoptada desde el ordenamiento juridico, excluye
la posibilidad de que se sustente en otros agentes del campo cultural distin-
tos a los contemplados por este cuerpo legal, y en especial aquellos gue se
encuentran dentro del denominado tipo alternativo o familiar, el cual presen-
ta condiciones y rasgos muy propios que distinguen su manera de realizar
esta actividad del modelo sustentado por la norma juridica.

Precisamente hemos denominado asi a esta relacion juridica por ser
la que coexiste con la relacion institucional, sin reconocimiento juridico, pero
aunque en el orden préactico permite efectuar actividades similares a las que
se llevan a cabo en otros paises por 10s manager artisticos, la cual se lleva
a efectos de manera alternativa sin reconocimiento legal, aunque goza de
reconocimiento en la practica social. Las personas naturales que desarrollan

15.

16.

Cfr. art. 9 de la Resolucion 70/2013. La propia regulacion precisa que estan también sujetos al cumplimiento de
este contrato los miembros de la unidad artistica y el personal de apoyo vinculado directamente a esta. Cfr. art.
10 de la Resolucion 70/2013.

Cfr. art. 22 de la Resolucion 70/2013.
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esta actividad se consideran dentro de la ocupacion conexa de promotor
cultural, lo que limita el ejercicio de esta labor.

Ademés de la exclusion anteriormente referida, hay que tener en
cuenta que la regulacion juridica de esta relacion representativa en el campo
de la musica, segun el propio dictado de la norma, se rige por “lo estable-
cido en la legislacion civil vigente a estos efectos y debe contener ademas
los elementos técnicos artisticos propios de la relacion que se establece”"”.
Dicha formulacion normativa supone un importante paso de avance en rela-
cion al reconocimiento del caracter complejo de esta relacion, que no esté
constituido exclusivamente por normas de Derecho Civil, Sino que supone
la aplicacion a esta relacion juridica de otras normas relacionadas con esta
actividad representativa.

La prevision realizada, si bien es correcta, dista mucho de ser clara,
no solo porque el régimen previsto en la norma y el establecido en el C.C.
cubano suele presentarse como contradictorio, Sino porgue no precisa como
se realizara la integracion entre ambos cuerpos normativos. En este (ltimo
punto se puede suponer que la posicion del legislador es la de concebir la
aplicacion de las disposiciones de la representacion contenidas en el C.C.
cubano, solo cuando no exista regulacion al respecto en la norma especial.

El principal punto de ruptura que existe en el régimen juridico de la
relacion representativa concebido en la Resolucion 70/2013, y el previsto en
el C.C. cubano y en general en la teoria de la representacion voluntaria, 1o
constituye el hecho de hacer depender la relacion juridica representativa que
nace del denominado “contrato de representacion artistica” del periodo de
vigencia del contrato laboral suscrito entre la institucion y los miembros de
la unidad artistica®,

Los artistas cubanos previo a la suscripcion del contrato de repre-
sentacion artistica con las empresas y agencias comercializadoras firman un
contrato laboral. Este proceder nunca puede ser realizado de manera con-
traria segun lo establece el Manual de Procedimientos del Instituto Cubano
de la MUsica para las areas comerciales del sector artistico de la musica y los
espectaculos®.

Aungue normativamente, en la Resolucion 70/2013, las relaciones ar-
tista/trabajador y gestor/empleador se encuentren muy bien delimitadas, lo

. Cfr. art. 11 de la Resolucion 70/2013.

. Cfr. art. 12 de la Resolucion 70/2013.

. Instituto Cubano de la Musica. Manual de procedimientos. Areas comerciales del sector artistico de la musica y
los espectaculos, (La Habana, noviembre de 2016).
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cierto es que estas presentan una naturaleza juridica antagonica. Una de las
dos relaciones (relacion laboral o representacion juridica civil) se encargaréa
de subvertir o, al menos, menoscabar el normal desarrollo de la otra, puesto
que los intereses que se persiguen entre unay otra NO son para nada coin-
cidentes. En este escenario ha sido la relacion laboral la que ha prevalecido,
guedando relegada la relacion juridica representativa a cuestiones mera-
mente burocraticas y a un sistema de representacion ineficiente®.

Resulta contradictorio que mientras el contrato de representacion ar-
tistica se rija por lo establecido en la Resolucion 70/2013 y demés disposicio-
nes de la legislacion civil vigente, del otro lado se halle una relacion laboral,
entre 10s mismos sujetos, cuya regulacion se encuentra en el Reglamento
para el sistema de relaciones de trabajo de los trabajadores pertenecientes
a la rama artistica, contenido en la Resolucion No. 44/2014 de 16 de junio del
Ministerio de Cultura.

Se configura asi un régimen juridico peculiar en el que la relacion re-
presentativa establecida difiere de la representacion voluntaria, en especial,
por la poca o0 ninguna manifestacion de la autonomia de la voluntad. En este
sentido el contrato para la representacion artistica ostenta un contenido mi-
nimo, que es predeterminado por la normay por una autoridad administrati-
va perteneciente al Ministerio de Cultura®’.

Por otro lado es necesario tener en cuenta que el actual régimen juri-
dico de las empresas y agencias cubanas de representacion trastoca, no solo
la relacion juridica representativa en sede civil, sino también la propia vision
de esta actividad desde el derecho laboral, dado que la empresa o agencia

20.

22.

El caracter ineficiente y burocratico de este tipo de gestion ha quedado demostrado en las entrevistas realizadas
a varios manager cubanos. Benjamin SUAREZ RODRIGUEZ (méanager y esposo de la Maestra Digna Guerra desde
1984 y médico. Ha ejercido la profesion de manager de manera voluntaria durante casi toda la vida), Isabelle HER-
NANDEZ MARTINEZ (Graduada del ISA. Ménager y Directora de la Oficina Leo Brouwer. Esposa del maestro Leo
Brouwer), Darsi FERNANDEZ (Representante de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Cuba hace
mas de 20 afos. Fue representante de Yussa e Interactivo alrededor de 10 afios), Quisqueya SILVA HECHAVARRIA
(Manager y madre de Yasek Manzano Silva. Manager por aproximadamente 15 afios de su hijo), Yoana GRASS
RENO (Manager. Graduada de Derecho. Se dedica desde aproximadamente 6 afos a esta actividad. Se desarrolla
como manager de artistas noveles como Yissy Garcia y Daymeé Arocena, actualmente se inicia con un artista
consagrado como X Alfonso. Es ademas, productora de Harold Lopez Nussa. Se dedica a la musica desde aproxi-
madamente 10 afios.), Francisco Siro CRUZ TERRY (Paquito) (Manager de Manolito Simonet y su Trabuco durante
aproximadamente 24 afios. Realiza labores de representante desde 1982 aproximadamente).

A estos efectos el Manual de Procedimientos del Instituto Cubano de la MUsica establece una proforma de este
contrato, aungue se reconoce que es susceptible de negociacion, en la practica ello no sucede asi, se firma un
contrato marco y lo que se hace es modificar lo concerniente al porcentaje que cobra la empresa 0 agencia co-
mercializadora y la distribucion de los musicos en determinados supuestos. Esta informacion ha sido corroborada
por las entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Cultura y a los representantes cubanos.
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representante se convierte en empleador del artista. Ello significa que como
trabajador este Ultimo debe desarrollar una actividad que es “organizada por
otro, programada por otro, es ese otro el que decide qué se hace, quién lo
hace, como, cuanto, cuando y donde se hace"?. Pero no pueden ser estas
las caracteristicas que deben manifestarse en esta relacion. Coincidimos con
autores como HURTADO GONZALEZ, para quien la relacién juridica entre el
representante y el artista es de naturaleza civil, y serfa totalmente ajena al
ordenamiento laboral, de no ser por la funcion de intermediacion que des-
empefia el manager®,

Empero, el actual sistema de comercializacion y representacion de la
musica en Cuba tampoco cumple los requerimientos teéricos en relacion
con el tema de la colocacion de artistas. Este es un proceso complejo que
persigue la celebracion del contrato laboral y que, al decir de RUIZ DE LA
CUESTA FERNANDEZ, consta de dos momentos: el primero destinado a la
busqueda de empleo, el encuentro entre la ofertay la demanda, y el segundo,
en el que el artista se ve sometido a las pruebas de aptitud y cuyo resultado
facilitara o no la definitiva contratacion®. En este sentido, por todo lo ante-
riormente expuesto es claro que estas empresas no son colocadoras dado
que la relacion que existe entre ellas, ademas de la de representacion es de
caracter laboral, puesto que son sus trabajadores.

22

23.

24.

. ARAGON GOMEZ, Cristina, £l derecho del trabajo y el derecho de propiedad intelectual. Los problemas derivados
de la colision de ambas disciplinas, 26, Pe. i.: Revista de propiedad intelectual, 134, (2007).
HURTADO GONZALEZ, Luis, £l contrato de trabajo del artista en espectaculos publicos, tomo Il Memoria de In-
vestigacion bajo la direccion del Dr. Antonio Ojeda Avilés, [en linea]. Sevilla: Universidad de Sevilla, [fecha de
consulta: 20 de octubre de 2014] Disponible en http://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2651,
p. 117. Similar posicién comparte ALZAGA RUIZ, para quien la actuacion del manager se realiza por encargo del
artista. Vid. ALZAGA RUIZ, Iciar, La relacion laboral de los artistas, 166, (Consejo Econémico y Social, Madrid, 2001).
Esta postura se encuentra avalada por el propio Tribunal Supremo espanol que ha referido que la actividad de
promocion o de mediacion no constituye el objeto propio del contrato de trabajo. Espafia. Tribunal Supremo. (Sala
de lo Social, sede Madrid). Sentencia No. 725/1980 del 2 de abril, ponente Julidn GONZALEZ ENCABO. No es pru-
dente ser absolutos en relacién con este particular, pues existe, al menos, un supuesto en el que claramente se
ha identificado que es posible la existencia de una relacion laboral entre el manager y el artista, cuando el primero
realiza funciones de organizador de espectaculos.
Como afirma la propia autora RUIZ DE LA CUESTA FERNANDEZ, una de las fases de este proceso de colocacion
es la realizacion de actividades de intermediacion laboral, que no es méas que la concrecion de la mediacion civil
en el ambito laboral y especificamente en el mercado de trabajo, a cuyo régimen juridico quedara finalmente
sometida esta actividad. Vid. RUIZ DE LA CUESTA FERNANDEZ, Sol, £/ contrato laboral del artista, 162-163 'y 171
(Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007). Coincide en esta posicion LAZARO SANCHEZ. Para él, éste complejo proceso
estd dotado de notas caracteristicas como son la administracion del acceso al tercero y su repercusion en el
derecho al trabajo, es una actividad que supera la mera informacion, la habitualidad, su carécter integral, entre
otros. Vid. LAZARO SANCHEZ, José Luis, La intermediacion en el mercado de trabajo, 111y ss., (Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales, Sevilla, 2003).
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Frente a esta situacion es necesario reformular el sistema para la re-
presentacion de los musicos en Cuba. No resulta para nada contradictorio
gue en el campo cultural cubano de la musica confluyan agentes que realicen
la actividad representativa bajo formas de gestion estatales y no estatales.

Una vez que se determinen de manera precisa las bases teoricas de
esta relacion juridica y queden debidamente reguladas por el Ministerio de
Cultura las condiciones para el ejercicio de esta actividad, es posible que
ésta sea desarrollada por ambos tipos de actores. De esta forma no solo se
busca perfeccionar el modelo de representacion institucionalmente recono-
cido, sino también se responde desde el ordenamiento juridico, al modelo
de representacion que se ha denominado alternativo o familiar, como hecho
que tiene lugar en la practica cultural cubana actual. Se configuraria asi un
régimen juridico competitivo sustentado en las aptitudes profesionales desa-
rrolladas, y especificamente en la calidad de la gestion.

A nuestro juicio, solo de esta manera es posible desarrollar una acti-
vidad representativa que no signifique un riesgo para la preponderancia del
valor simbdlico sobre el economico del producto musical. La complejidad
estructural y funcional del sistema de relaciones culturales, econdmicas y
juridicas que la actividad de los manager representa, implica que sea objeto
de la politica cultural nacional, expresada a partir de la incidencia de esta ac-
tividad dentro del ciclo cultural del producto musical. Expresion que no solo
puede ser entendida exclusivamente desde el punto de vista normativo, sino
también en relacion con su reconocimiento dentro del campo cultural y a la
promocion del caracter profesional de esta actividad, a partir de la creacion
de las condiciones materiales para ello. Todo ello sin restar importancia, ni
menoscabar el caracter innovador que su desarrollo supone en un contexto
como el del campo cultural de la musica, matizado por su dinamismo y mu-
tabilidad.

Es necesario que en el ordenamiento juridico cubano se configuren
los presupuestos de la actividad representativa de 10s manager como un
servicio profesional. Debe ser un servicio en el cual se tomen en considera-
cion tanto las condiciones personales y profesionales del representante para
llevar a cabo dicha actividad, especialmente su experticia y competencia.
En virtud de este servicio se crea asf un vinculo juridico, generalmente pro-
longado, relacionado con la gestion eficiente de la carrera del artista y en el
que se tienen en cuenta tanto los deberes de prevision del profesional como
los resultados profesionales y econdmicos susceptibles de ser alcanzados
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segun lo planificado. Encontrandose su contenido determinado no solo por
las instrucciones del representado sino también por el “modo profesional” de
desarrollar esta actividad.

Il. La relacion juridica representativa del manager musical

Ante la ineficiencia y burocratizacion de las instituciones, son los ma-
nager gue responden al modelo alternativo los que efectivamente colaboran
con el artista en la realizacion de una verdadera actividad representativa. Son
ellos quienes se encargan de coordinar previamente el lugar de las presen-
taciones, régimen de trabajo, duracion u horario correspondiente, transpor-
te de medios de trabajos y personal, condiciones técnicas necesarias para
la presentacion (vestuario, sonido, escenografia, iluminacion, utilizacion de
escenario, etc.), atencion al artista o colectivo artistico (merienda, invitados,
usos de camerinos), precisiones sobre la divulgacion y publicidad, negociar
los valores de las prestaciones artisticas, correr con 10s permisos y autoriza-
ciones para viajes al exterior, entrega de las drdenes de trabajo, entre otras
actividades, quedando solo para las instituciones estatales la aprobacion y
formalizacion de los resultados de la gestion de los otros actores®.

Debe existir un mayor grado de autonomia en el establecimiento de
relaciones directas entre |os artistas intérpretes o ejecutantes musicales, Sus
representantes y 10s utilizadores de la prestacion artistica. En este contexto el
contrato esta llamado a desempefiar un papel como instrumento esencial de
la gestion econdmica. Un régimen laboral de proteccion de los artistas intér-
pretes o ejecutantes musicales, como actualmente se regula, no es contrario
al reconocimiento de sus facultades como sujetos de derechos conexos.

De hecho, los convenios colectivos de trabajo de los artistas intérpre-
tes 0 ejecutantes constituyen un instrumento valido para proteger a estos su-
jetos de manera efectiva en la negociacion de sus facultades, permitiéndoles
obtener una justa retribucion en correspondencia con su gjercicio exclusivo
0 el derecho de remuneracion que se debe reconocer, al propio tiempo que
se facilita una relacion directa entre el artista y el utilizador de la prestacion
artistica, sin que ello implique un menoscabo para esta. Por tanto, dependeré
del artista y su representante determinar en cada caso, sea un contrato de

25. Segun las indicaciones del Instituto Cubano de la MUsica, la recogida del cheque con la distribucion del resulta-
do econdémico del contrato de servicios artisticos debe ser personal. Sin embargo, en no pocos casos, son los
propios representantes los que se encargan de realizar esta gestion. Instituto Cubano de la Musica. Manual de
procedimientos..., cit. Este campo de actuacion ha sido confirmado en las entrevistas realizadas a representantes
y artistas cubanos.
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trabajo 0 de prestacion de servicios, qué facultades se ceden o se licencian,
el pago por cada una de ellas y sus limites temporales y espaciales?.

1. El contrato de gestion: causa de la relacion juridica

representativa

El estudio de esta relacion juridica conlleva al analisis de su causa.
Vista esta como la fuente, funcion eficiente o razon juridica en virtud de la
cual esta relacion produce determinados efectos juridicos. Al respecto no
hay dudas de que el acto juridico generador de estos es el denominado con-
trato de gestion o management artistico, por medio del cual el manager se
obliga a prestar servicios de colaboracion por cuenta del artista, que sean
imprescindibles para la comercializacion de la interpretacion o ejecucion,
como producto cultural, y gue implica tanto actos juridicos como materia-
les, a los que el artista no puede dedicarse -y tampoco quiere —, por estar
inmerso dentro del proceso creativo, a cambio de una retribucion al gestor
por el artista®.

Es un contrato consensual, bilateral dada su onerosidad — aunque
nada obsta para que sea gratuito —, de duracion prolongada. Se basa en el
principio de exclusividad del artista para con el representante en un espa-
cio geografico determinado, de confianza mutua v lealtad reciproca. Posee
un caracter instrumental puesto que constituye un medio para otros actos
juridicos y materiales, siempre y cuando estos estén relacionados con la ac-
tividad profesional del artista.

Su naturaleza juridica esta determinada por su configuracion como
un contrato mixto, que es concebido por la voluntad de las partes y en el
que se interrelacionan elementos del arquetipo de otras figuras contractua-
les como son el mandato, la comision, la agencia y el management, aunque

26. Solo quedan exceptuados de este poder de disposicion los derechos de remuneracion reconocidos, los cuales
solo podrian ser viables a partir de una entidad de gestion colectiva. En Cuba no existe un régimen de gestion
colectiva para los artistas intérpretes o ejecutantes, a diferencia de la de autores que si existe. No obstante, este
Ultimo régimen es peculiar en relacion con la forma en que esta actividad se ha gestado y desarrollado en el resto
de Iberoamérica. Los fundamentos de un régimen de gestién colectiva en nuestro pais quizas pudieran encon-
trarse en el articulo 42 de la Ley de Derecho de Autor. Cff. art. 42, Cuba: Ley del Derecho de Autor de la Republica
de Cuba, Ley 14/1977 de 28 de diciembre, modificada en virtud de Decreto- Ley 156/1994 de 28 de septiembre, en
AAV.V., Seleccion de Lecturas de Derecho de Autor, (Editorial Félix Varela, La Habana, 2007). Vid. ORDELIN FONT,
Jorge Luis, Las entidades de gestion colectiva, en Derecho de autor y derechos conexos, 282y ss. (Caridad del
Carmen VALDES DIAZ (coord.), Editorial Universitaria Félix Varela, La Habana, 2016).

27. Sobre el anélisis de los elementos estructurales de esta figura contractual y particularidades de este contrato, Vid.
ORDELIN FONT, Jorge Luis, “El contrato de gestion de los representantes de los artistas intérpretes y ejecutantes
musicales. Un estudio desde el ordenamiento juridico cubano”, 131, Vniversitas. Revista de Ciencias Juridicas,
(julio-diciembre, 2015).
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nada obsta para que se aparezcan elementos de figuras contractuales como
el joint venture®.

La actuacion del manager en el ejercicio de su actividad no queda
delimitada a ninguno de los arquetipos de las figuras juridicas anteriormente
referidas. El manager si bien sustituye al musico en la gestion de negocios
relacionados con la prestacion artistica, no ve restringido su marco de ac-
tuacion al hecho de realizar una actividad juridicamente relevante que debe
producir un rendimiento 0 una ventaja eficaz en el desarrollo de la carrera
artistica®”, sino que implica algo mas, su labor se encuentra contemplada
dentro del concepto de “trabajadores de conocimiento™.

Similar a como sucede en el contrato de “management” el represen-
tante artistico se dedica a la conduccion de la carrera del musico. Como un
verdadero administrador fija objetivos, organiza y controla con el fin de alcan-
zar mayor eficacia y competitividad en el mercado cultural. En este contrato

28

29.

30.

. La aparicién de los elementos propios de este contrato se encuentra relacionado con la forma asociativa que
exista entre el manager v el artista. La doctrina ha reconocido que el término joint venture es ambiguo, lo cual
dificulta en extremo la existencia de un consenso en cuanto a su conceptualizacion. Bajo este concepto se hallan
todas aquellas formas de colaboracion asociativa no societaria en las cuales cada una de las partes, aportan e in-
tegran recursos tangibles como intangibles con el fin de realizar un objetivo comun, manteniendo sus respectivas
autonomias juridicas y compartiendo entre si la administracion, los beneficios y las pérdidas. Si bien el contrato
tiene su origen en la asociacion de empresas, nada obsta para que en este participen personas naturales, por
lo cual es posible la existencia de relaciones juridicas entre personas naturales vy juridicas. En la relacion repre-
sentativa del manager es posible una integracion de recursos que se configure a partir del aporte de cada parte,
este serfa el caso cuando el manager realiza la inversion financiera necesaria para el desarrollo de la carrera del
artista, a partir de la cual esta se redimensiona como producto creativo. La distintividad de este contrato reside
en el hecho de que ambas partes asumen el riesgo que la explotacion de este producto implica. De esta forma
se satisface una expectativa de beneficio o lucro econémico, que ambas partes persiguen con el desarrollo de
proyectos exitosos de la carrera del artista.
El criterio de la actividad juridicamente relevante ha sido defendido en la doctrina espafiola por DIEZ-PICAZO
y GULLON, asi como por otros autores. V.gr, PUIG PENA considera que “habra mandato cuando el mandatario
realice por cuenta o encargo de otra persona determinado negocio juridico, sino de negocio en sentido general,
y méas propiamente de negocios susceptibles de llevar aparejada una funcion de representacion”; posicion en la
que coincide CASTAN TOBENAS, al afirmar que es “un contrato dirigido a la gestion o cuidado de negocios enten-
didos éstos en su acepcion amplia de asuntos y no en la restringida de negocios juridicos”. Por otra parte, LACRUZ
BERDEJO, nos recuerda que “el objeto del mandato no ha de ser precisamente la celebracion de contratos, sino
la realizacidn de actos con consecuencias juridicas”. Vid. CASTAN TOBENAS, J., Derecho civil espafiol, comuin y
foral, tomo IV, revisada y puesta al dia por José FERRANDIS VILELLA, 541 (reimpresion XV Reus, S.A., Madrid, 1993);
DIEZ-PICAZO, Luis y GULLON, Antonio, Sistema de Derecho Civil, volumen II, 475 (6ta. Ed., Editorial Tecnos S.A.,
Madrid, 1992); LACRUZ BERDEJO, José Luis, Elementos de Derecho Civil, Derechos de obligaciones,., Contratos y
cuasicontratos, con la colaboracion de Agustin —LUNA SERRANO y Jestis DELGADO ECHAVARRIA, tomo II, volumen
3ro, 209 (Libreria Bosch, Barcelona, 1979); PUIG PENA, Federico, Tratado de Derecho Civil espariol, tomo IV, 326
(Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1951).
Vid. DRUCKER, Peter, cit. pos., GHERSI, Carlos Alberto, Contratos civiles y comerciales. Partes general y especial,
tomo II, 175 (4ta Ed. actualizada y ampliada, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Ciudad de Buenos
Aires, 1998).

231



Derechos Intelectuales -23 - ASIPI

las prestaciones no se ejecutan instantdneamente, sino que se extienden
en el tiempo (tracto sucesivo) para cumplir las actividades de gestion que el
representante se compromete a conseguir como resultado de “el éxito” de
la carrera del artista.

Sin embargo, no puede decirse que exista identidad en esta figura
contractual, al menos desde los esquemas delimitados por la doctrina, pues-
to que en el contrato que es causa de la relacion representativa del manager
musical y el artista intérprete o ejecutante existe ausencia de control que
implique una situacion de supremacia por parte de cualquiera de estos suje-
tos. No existe sometimiento a la voluntad de uno sobre otro, como acontece
en el contrato de management a partir de la existencia de un efectivo poder
de direccidn sobre la actividad negocial desarrollada. Aspectos distintivos de
este contrato®".

El manager musical administra, durante el periodo que dura el con-
trato, la carrera artistica del musico como actividad de colaboracion, nunca
de control. No existe en este contrato ni una dominacion técnica, ni mucho
menos econdmica, y Sl una amplia libertad de decision por el representante,
lo que no contradice la existencia de instrucciones generales por el artista en
cuanto al alcance y sentido de la gestion como expresion de sus intereses
personales.

2. El contenido de la relacion juridica representativa

Una vez analizados 10s elementos estructurales de la relacion juridica
representativa entre el artista intérprete o ejecutante musical y su manager
esinevitable referirse al contenido de esta relacion, el conjunto de derechosy
deberes que vinculan a estos y que convierten a la relacion juridica en cauce
idoneo para la realizacion de funciones econdmico-sociales dignas de tutela
juridica®. Es importante tener en cuenta, al menos, dos aspectos fundamen-

31. MORENAS, Gabriel de las; GAMES, Fernando; BORETTO, Mauricio, “Contrato de Management: al “gerenciante” fren-

32.

te a la insolvencia del “gerenciado”, iCabe extenderle la quiebra en los términos del art. 161, LCQ, 0 es respon-
sable conforme al art. 173, LCQ?" Argentina [en linea], Documento provisto por MicroJuris, Doctrina publicada en
ED 206-1030, [fecha de consulta: 22 de octubre de 2016] Disponible en: http://www.iprofesional.com/adjuntos/
documentos/.../0001168.ht...; para ECHAIZ MORENO, si bien considera la existencia de una relacion de control
entre ambas empresas, expresa que se trata de un contrato de organizacion porque la prestacion principal de la
empresa gerenciante implica la libertad en las facultades de gestion (planeamiento, organizacion, direccion, coor-
dinacion y control) de la empresa gerenciada. Vid. ECHAIZ MORENO, Daniel, “El Management como herramienta
contractual para la organizacion de la empresa”, Derecho y Cambio Social, [en linea] [fecha de consulta: 22
de octubre de 2016]. Disponible en: http://www.derechoycambiosocial.com/revista015/el%20management.pdf.
Vid. CESAR RIVERA, Julio, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, tomo |, 314 (5ta. Ed. actualizada, Editorial
LexisNexis y Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010).

232



La relacion juridica del manager con los artistas intérpretes y ejecutantes de la musica en Cuba

tales: 1) el caracter profesional de esta relacion, a partir de la cual se desarro-
llan actividades de colaboracion, sustentadas en la confianza de las partes®,
2) siendo una relacion representativa particular dentro del fendmeno de la
representacion voluntaria, solo es trascendente tratar aguellos rasgos de su
contenido que la distinguen de otras relaciones juridicas representativas. Por
ende, la teoria general de la representacion voluntaria sera aplicada a partir
de la categoria género-especie. En referencia a su contenido, los principales
elementos distintivos se encuentran en las instrucciones emitidas por el ar-
tista y la gestion estratégica de su carrera profesional, la exclusividad de la
relacion, su remuneracion y régimen de comunicacion.

En la actividad del representante se encuentran interrelacionados su
iniciativa profesional, la debida diligencia con la cual debe realizar el servicio
Y, por supuesto, la asuncion del riesgo que significa apartarse de cualquier
tipo de instruccion o, simplemente, considerar a esta 0 estas deficientes.

En laactualidad la labor de los representantes de los musicos en Cuba
dista alin mucho de configurarse bajo estos presupuestos. Este concepto de
gestion no funciona ni en el modelo institucional, asi como tampoco en el
modelo alternativo. En el primero los contratos de representacion obligan
a las empresas y agencias comercializadoras a ejercer sus funciones con la
“diligencia debida y actuar con arreglo a lo establecido legalmente para la
representacion que ejecuta”; asi como “brindar asesoria técnica al artista
para la seleccion de su repertorio, vestuario e imagen artistica, comunicacion
para cuestiones relacionadas con la presentacion en el extranjero cuando as
Sea necesario, y asesoria juridica relacionada con la contratacion de sus pre-
sentaciones artisticas”*. Obligaciones que a su vez tienen como correlato la
obligacion de la unidad artistica de “atender las sugerencias fundamentadas
de los especialistas de la EMPRESA". Las clausulas in comento constituyen
muestra de que la actividad de gestion no se sustenta en un papel proactivo
del representante, sino en el exclusivo cumplimiento de actividades de asis-
tencia técnica, 1o que, a su vez, en el caso de este tipo de relacion represen-
tativa, se ve supeditado a las insuficiencias que existen en la manera gue hoy
operan las empresas y agencias comercializadoras de la musica.

En el modelo alternativo tampoco existe una planificacion estratégica
de la carrera del artista. La actividad colaborativa desarrollada se limita a

33. Vid. SANDERSON, Paul, Key Agreements In The Music Business, 37, Canadian Musician, 6, 62, (noviembre- diciem-
bre, 2015).
34. Proformas de contratos. Instituto Cubano de la MUsica. Manual de procedimientos..., Cit.
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realizar una funcion de apoyo a la actividad artistica, el representante actta
casi siempre como una especie de tramitador entre el aparato institucional
establecido, la coordinacion del equipo artistico y los usuarios del producto
musical. Empero, aun cuando no es comin el desarrollo de una actividad
proactiva de los representantes, estos comienzan a manejar una mayor ca-
pacidad de decision e inventiva con relacion a la carrera de 10s mUsicos,
sobre todos aquellos que inician su carrera de manera profesional. A estos
efectos comienzan a prever el desarrollo de la actividad de management
a partir de la confeccion de un plan especifico de progreso de la carrera
profesional del musico, aunque este método de trabajo continta siendo la
excepcion y no la regla®.

En Cuba el modelo alternativo de gestion parece discutir, por momen-
tos, el caracter exclusivo del modelo institucional, sobre todo en relacion
con la comercializacion de la musica en el ambito internacional vy el esta-
blecimiento aun incipiente de alianzas en el campo foraneo que permitan el
desarrollo de la musica cubana, en sus diversas expresiones y géneros®. No
sucede igual en el ambito nacional, donde la exclusividad de las empresas y
agencias no es tan discutida debido a la obligacion establecida en los articu-
los 4,5,y 6 de la Resolucion 70 de comercializar las prestaciones artisticas a
través de las empresas comercializadoras y agencias.

Tanto en el modelo de representacion institucional como alternativo
se evidencia la necesidad de fomentar los equipos de trabajos conformados
por especialistas, ya sean estos de manera permanente como temporal. En
ambos casos Sus integrantes deberan ser considerados meros auxiliares o
técnicos en el gjercicio de la gestion representativa, sin ligamen juridico di-
recto al artista, sino al manager, ya sea una persona natural o juridica, con
quienes podra establecer una relacion juridica laboral o un contrato de pres-
tacion de servicios.

En la realidad cubana actual estos equipos de trabajo existen, al me-
nos asi lo corroboraron los manager cubanos entrevistados; sin embargo, no

35. Esta forma de desarrollo de la actividad contintia siendo la excepcion y no la regla, v.gr. la manager Yoana GRASS
RENO.

36. En Cuba ya los manager comienzan a hablar de alianzas internacionales y la necesidad de pertenecer a redes,
en las que se abre la posibilidad de permitir la gestion de la carrera de los musicos por representantes de otros
paises. En el 2015, al menos tres manager cubanos pertenecian de manera oficial a la Asociacion de Manager de
Latinoamérica, seglin entrevista concedida por su presidente Gabriel TURIELLE. (México/Uruguay) Presidente de
la Asociacion de Manager de Latinoamérica. Director de Contrapedal, empresa de dedicada al management por
mas de 10 afios. Ha sido musico por méas de 15 afios y brinda labores de asesoria, consultoria, en varios paises
como Chile, Uruguay y México).
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existe claridad en relacion a cudl es el vinculo formal que hay entre el ma-
nager y los miembros de este equipo desde el actual ordenamiento juridico.
Ello genera un ambiente de inseguridad juridica en el cual no se encuentran
claramente establecidos 10s margenes de actuacion y proteccion de cada
una de las partes, al tiempo que enerva, en gran medida, uno de los aspectos
distintivos de esta relacion juridica: su profesionalidad.

El pago de una comision al representante es per se expresion del
interés de este en el desarrollo de la relacion representativa. El monto de la
comision oscila generalmente entre el 15y el 30 %, al respecto no existen
esquemas preestablecidos para su fijacion y monto. Por 1o general, este de-
pende tanto del poder de negociacion del artista, como del representante v,
por supuesto, del @mbito comercial en el cual se desarrolla la actuacion tanto
del primero como del segundo®.

Al respecto, resulta habitual tanto en la practica nacional como inter-
nacional que se establezca un porcentaje especifico que se encuentre en
correspondencia con el resultado en la gestion, incluyéndose cualquier tipo
de ingreso que obtenga el artista, Siempre que estos estén dentro del ambito
de actuacion que haya autorizado al representante. Esta forma de pago, por
comision, asegura la directa participacion del representante en los beneficios
econodmicos obtenidos del desarrollo de su actividad, al tiempo que convierte
a esta actividad en su interés.

Sin embargo, los beneficios de la actuacion del representante pue-
den llegar a ser parte de una atribucion de resultados del desarrollo de
la actividad representativa, en cuyo caso incide de manera directa en el
patrimonio del representante. Su expresion mas acabada se encuentra en
aquellos casos en los cuales el manager pasa a formar parte del proyecto

37. Vid. VOGEL, Harold L., La industria de la cultura y el ocio. Un analisis econdmico, 226 (Fundacion Autor, Madrid,
2004); KRASILOVSKY, M. William y SHEMEL, Sidney, The business of Music. The Definitive Guide to the Music Indus-
try, 334 (10Th. Ed., Billboard Books, An Imprint/ Guptill Publications, New York, 2007). En algunos casos la comision
depende del hecho de si el manager tiene representantes de zona, asi como si realiza también actividades de
booking, en el primer caso la comision tiende a ser mayor, en el segundo es menor y oscila entre un 15% y un
20% complementandose el resto del pago con el realizado por la actividad de booking. (Entrevistas realizadas a
Miguel JIMENEZ LUJAN ((Espafia). Con una experiencia como manager de mas de 35 afios. Manager de grupos
como Radio Futura, Seguridad Social, Mértires del Compas, Juan Manuel Cafiizares. MUsico. Presidente de la
Asociacion profesional de Editores Musicales de la Comunidad Valenciana) y Gabriel TURIELLE), el monto de la co-
mision puede ser mayor en dependencia del desarrollo de la carrera del artista y, en otros, menor cuando alcanza
mayor notoriedad, en otros casos son verdaderos contratos leoninos con pagos que varian entre un 30 y 50%
en dependencia del ambito de actuacion del representante. Este fue el caso objeto de la Republica Bolivariana
de Venezuela: Juzgado Superior. (Quinto en lo Civil, Mercantil y del Trénsito de la circunscripcion judicial del area
metropolitana de Caracas). Sentencia de Recurso de Apelacion, expediente N° 8790 29 de septiembre de 2006,
ponente Eder Jesus Solarte.
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artistico como socio (contrato de sociedad) 0 como un inversionista, en
ocasiones el Unico. En estos supuestos el servicio profesional brindado ex-
cede los limites del mero interés en desarrollar un proyecto, o la obtencion
de alglin tipo de beneficio econdmico, al propio tiempo que se corre el ries-
go de desnaturalizar la relacion representativa, al menos en 10s términos
hasta aqui tratados®.

En la realidad cubana actual, especificamente en el modelo alternati-
VO, la obligacion de remuneracion se halla estrechamente relacionada con la
confianza. De hecho, es este uno de 10s principales motivos que conlleva a
que sean los familiares y amigos mas cercanos del artista quienes desempe-
fien las funciones de representantes. Se deja asf de lado otros rasgos de esta
relacion juridica como es su caracter profesional. Se potencia de esta forma
un marcado caracter personal, la necesidad de “pertenecer al proyecto”, de
asegurar el “éxito” de la pareja, familiar 0 amigo, por encima, incluso, del
aspecto estrictamente monetario. Se convierte asi a 1os miembros del grupo
familiar, en asistentes, socios e incluso inversionistas, al tiempo que se siem-
bran, en el campo cultural de la musica cubana, los gérmenes de nuestras
anoradas “empresas familiares"®. Ello no es negativo per se, pero hay que
tener en cuenta que se hace depender la relacion juridica representativa de
otros vinculos, cuyo contenido no es exclusivamente juridico, al tiempo que
se corre el riesgo de potenciar el aspecto personal o familiar por encima del
profesional, con los consabidos efectos que ello tiene lugar en los resultados
de la gestion.

En el modelo institucional las empresas y agencias comercializadoras
de la muUsica desde la confeccion del contrato de representacion artistica
definen, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 11 de la Resolucion
70/2013, los porcentajes de retribucion que corresponden al artista 0 a los
miembros de la agrupacion, en caso de ser colectivos artisticos, y 10s porcen-
tajes de retribucion que les corresponden a estas empresas, por concepto de

38. Hay que reconocer que en sentido general este tipo de vinculo juridico desnaturaliza en cierta medida la propia

39.

relacion de management, sobre todo, porgue condiciona su ejercicio a otras relaciones que influyen en el conte-
nido que le es propio. Uno de los supuestos en los que mayor incidencia tiene es al momento de la extincion de
la relacion juridica representativa, en la que no sera Unicamente necesario fundar la pérdida de la confianza o no
estar de acuerdo con el modo en que esta se desarrolla, sino que influirdn otros aspectos como pueden ser los
acuerdos a los que se hayan arribado.

En Cuba no existen empresas familiares, al menos, en los términos reconocidos en la doctrina foranea; sin em-
bargo, ello no quiere decir que no existan formas “tipicas” de estas. Cfr. ORDELIN FONT, Jorge Luis, Derechos de
propiedad intelectual y empresa familiar, en Cuestiones Juridicas de la Empresa Familiar en Espafia y Cuba, 285-
306 (Javier PLAZA PENADES, (Dir)) Editorial Lex Nova, Valencia, 2016).
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gestion del contrato U otros gastos en 10s que incurra para la ejecucion del
servicio solicitado®.

Segun el articulo anteriormente citado, este porcentaje de retribucion
puede ascender hasta el 30% del valor del contrato de servicios artisticos.
En la actualidad dichos porcentajes varian y se mueven en una escala entre
el 15y el 20%, en dependencia de la agrupacion musical o el artista, el pago
recibido, asi como los gastos que debe realizar este para brindar el servicio,
como son los de transporte y otras cuestiones logisticas. La principal conse-
cuencia de esta regulacion es que las empresas y agencias comercializado-
ras cobran esta remuneracion incluso cuando el resultado de la actividad no
sea producto de su gestion, 1o que sucede en la gran mayoria de las ocasio-
nes. De esta forma se evidencia un doble pago por concepto de comision por
una misma actividad, uno el que es realizado a la empresay otro al manager
por el resultado de su gestion*'.

En este Ultimo caso hay que considerar también la distribucion que
hace por cada ejecucion el director de la unidad artistica al representante
(promotor cultural en el sentido del contrato institucional), y al resto de los
musicos. Los porcentajes son variables y dependen de 10s acuerdos que a
estos efectos existan entre el representante y el director, en ocasiones el
primero puede incluso llegar a cobrar méas que el resto de los miembros de la
agrupacion. No obstante, este Ultimo particular es variable. Los manager en-
trevistados en Cuba coinciden en afirmar que cobran una comision variable
entre un 10y un 20% por cada uno de los montos percibidos como resultado
de sus gestiones*.

A este complejo panorama se le suman otros aspectos que inciden
de manera particular en el cumplimiento de esta obligacion, y que inciden
tanto en la retribucion que deben percibir las empresas y agencias comer-
cializadoras como los propios representantes que forman parte del modelo
alternativo. Estos aspectos estan determinados por la gestion que realizan
las primera en “las cuentas por cobrar”, asi como el hecho que el concepto
de la retribucion realizada al artista tenga caracter tributario por concepto
de ingresos personales, y a estos efectos, quede este sujeto al régimen tri-

40. Cfr. art. 31 de la Resolucion 70/2013.

41.

42.

Asi quedd confirmado en entrevistas realizadas a los manager cubanos, Benjamin SUAREZ RODRIGUEZ, Isabelle
HERNANDEZ MARTINEZ, Darsi FERNANDEZ, Quisqueya SILVA HECHAVARRIA, Yoana GRASS RENO, Francisco Siro
CRUZ TERRY (Paquito).

Ello, por supuesto, es variable. Existen manager como Benjamin SUAREZ RODRIGUEZ que cobran igual que el
resto de los artistas y otros, como Yoana GRASS RENO, quien no cobra algunas presentaciones nacionales de los
artistas noveles cuya carrera gestiona. Entrevistas realizadas a estos manager.
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butario y financiero establecido®. Estos factores no permiten poder apreciar
la existencia de una efectiva correspondencia entre el pago de la comision
y los resultados obtenidos con la gestion del representante, sobre todo en
aquellos supuestos de actividades efectuados fuera del marco de actuacion
contemplado en la Resolucion 70/2013, asi como por el hecho de que el pago
realizado por estos conceptos al artista solo se hace cuando el cliente del
servicio artistico ha hecho efectivo el pago.

Apartir del actuar de las empresas y agencias comercializadoras de la
musica es necesario delimitar la posibilidad de que estas puedan cobrar en
funcion de la exclusividad aun cuando no hayan realizado las funciones que,
en principio, deberfan llevar a cabo. Segin VON THUR, la exclusividad en ma-
teria de representacion significa que el representado no pueda concluir por
sf los negocios para los cuales otorgd poder o que confiera a otras personas
igual poder*. Sin embargo, como ya se ha sostenido anteriormente, la exclu-
sividad puede ser delimitada por &mbitos territoriales y, en el supuesto de
esta relacion juridica, ésta concepcion clasica es abandonada para manifes-
tarse no en una imposibilidad de actuacion sino, como sefialan KRASILOVSKY
y SHEMEL, el poder tener derecho a comisiones aun cuando los resultados
econdmicos obtenidos no sean parte de su esfuerzo directo, como suele Su-
ceder en aquellos casos en los cuales las oportunidades son promovidas por
terceros como pueden ser un amigo o colega del artista.

El fundamento de este criterio se halla, a juicio de estos autores, en
el hecho de considerar que estas oportunidades que han surgido tienen su
razon en el esfuerzo y tiempo que el manager dedica a la construccion de la
carrera del artista, lo que justifica el pago de esta comision®. Sin embargo,
no es esto lo que ocurre hoy con el actuar de estas empresas y agencias
comercializadoras, pues si estas se encuentran imposibilitadas de realizar
de manera adecuada las actividades de gestion y promocion de las unidades

43. Cfr. art. 34 Resolucion 70/2013, y Cuba: Resolucion 382/2013 de 19 de septiembre de la Ministra de Finanzas

44.

45.

y Precios, en virtud de la cual se establecen las formas y procedimientos para el pago del Impuesto sobre los
Ingresos Personales, asi como de la Contribucion Especial a la Seguridad Social, a los que estan obligados los
creadores y artistas del sector de la cultura, en Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, Edicién Extraordinaria, No.
28, de 7 de octubre de 2013.

Vid. VON THUR, Andreas, Derecho Civil. Teoria General del Derecho Civil aleméan, volumen lil. Los hechos juridicos.
El negocio juridico, 92, (Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947).

KRASILOVSKY, M. William y SHEMEL, Sidney, The business of Music. The Definitive Guide to the Music Industry,
334-335 (10Th. Ed., Billboard Books, An Imprint/ Guptill Publications, New York, 2007). La remuneracion del repre-
sentante musical depende de una efectiva labor de intermediacion y representacion que deriva en la oportuna
contratacion, asi lo ha reconocido la. Espafia. Audiencia Provincial de Barcelona (seccion 1era.). Sentencia No.
41/2015 de 9 febrero, ponente Antonio Ramon RECIO CORDOVA.
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artisticas no existe justificacion para dicho pago. Como se ha reconocido por
los tribunales espanoles, el hecho de que un tercero realice las gestiones de
representacion no implica que el representante pueda desatender de sus
obligaciones y esperar Unicamente a cobrar su comision por gestiones reali-
zadas por otro*, tal como ocurre en la practica cubana actual.

Tampoco queda justificado en este contexto la posibilidad de que la
empresa continlie percibiendo beneficios por las actividades de gestion de-
sarrolladas aun en los casos en los cuales se produce la extincion de esta re-
lacion juridica. Constituye ésta una practica cuando el ingreso se encuentra
directamente relacionado a una gestion efectiva, en cuyo supuesto el artista
paga dos tipos de comisiones, pero no por igual concepto. La comision pa-
gada al representante cuya relacion se ha extinguido, 10 que solo se realiza
por concepto de aquellos actos juridicos 0 negocios que fueron gestionados
directamente por él'y que posterior a la extincion de la relacion continuaban
generando beneficios econdmicos®. También paga una segunda comision
por los resultados obtenidos por el nuevo manager.

Otra de las obligaciones que forman parte de esta relacion juridica
es la del artista de anticipar los gastos de la gestion. En cualquier caso, por
ser esta Una relacion de gestion, hay que considerar atinada la aplicacion,

46

47.

. Este fue el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Cadiz en un supuesto en el cual el foro judicial resolvio
la existencia de incumplimiento contractual. Aun cuando el contrato previo en su clausula cuarta la posibilidad
de que el representante cobrara una comision del 20% sobre las sumas brutas percibidas por el artista durante
la vigencia del presente contrato o devengadas por su actuacion profesional “tanto si fuera consecuencia de la
intervencion directa del representante, como si dicha actuacion hubiese sido obtenida por un tercero”. Espafia:
Audiencia Provincial de Cadiz, (Seccion 8va.), sentencia de la No. 123/2013 de 11 julio, Recurso de Apelacion No.
370/2012, ponente Blas Rafael LOPE VEGA.
Esta clausula es heredada del derecho anglosajon donde es conocida como sunset clause. Dicha clausula no
enerva niimpide el ejercicio de la facultad revocatoria, la renuncia del manager u otro supuesto de extincion de la
relacion juridica. En ocasiones las gestiones pueden incluso desarrollarse de la forma en las cuales las partes han
previsto, con el correlativo cumplimiento de sus respectivos derechos y obligaciones. Sin embargo, si el artista 0
el manager no se sienten comodos con la manera en que se desarrolla esta relacion, es factible la revocacion
del contrato en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 410 del C.C. cubano. En este evento se debe indemnizar
a la otra parte por los dafios y perjuicios que sufra por ese motivo. La revocacion extemporanea se pone de
manifiesto aun cuando se ha establecido el correspondiente plazo de duracion en interés comin de ambas par-
tes contratantes de la relacion y esta facultad se ejerce antes de dicho plazo. La revocacion también puede ser
entendida de manera tacita, cuando se autoriza a un tercero para que ejerza sus funciones en el mismo ambito
de actuacion de otro. V.gr., los propios musicos deciden realizar o intervenir en el campo de la actuacion del
manager. No es lo mismo cuando este no realiza esta actividad, sino que las propuestas son rechazadas por 10s
musicos. En este supuesto no hay una indebida diligencia. Al respecto, Vid. Espafa, Tribunal Superior de Justicia,
Aragon (Zaragoza), (Sala de lo Social), sentencia No. 55/2014 de 3 de febrero de 2014, ponente Carlos BERMUDEZ
RODRIGUEZ. También se debe considerar extinta la relacion cuando el grupo desaparece, 1o que suele suceder
con gran facilidad en un dambito tan volatil y sumamente imprevisible como es el campo cultural de la musica. En
este supuesto no es posible determinar quién debe pagar la correspondiente indemnizacion por los perjuicios
provocados al manager con dicho actuar.
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en principio, del articulo 405 del C.C. cubano, en virtud de la cual se obliga al
mandante de proveer al mandatario de los fondos necesarios para el cum-
plimiento del mandato, asi como reembolsar los gastos hechos por él con
fondos propios. Empero, la interpretacion y aplicacion de esta norma no pue-
de realizarse de manera literal en el marco de esta relacion representativa.

El traslado de los costos al musico de todos los gastos realizados en
el cumplimiento de los servicios en ocasiones es posible, en otras no tanto,
depende del tipo de gestion que se realice. Pero especialmente obedece al
acuerdo al que hayan arribado las partes, artista o director del colectivo ar-
tistico y el representante. ES posible que los primeros limiten el monto de los
gastos que pueda efectuar el segundo en determinadas gestiones, o que el
monto a percibir tanto por unos como por otros sea efectivo una vez que
se hayan recuperado todos los gastos incurridos en la realizacion de cada
negocio, dentro de 1os que se incluyen los pagos de transporte, alojamiento,
viaticos, promocion, vestuario, costos de produccion de materiales promo-
cionales, apoyos para giras, entre otros.

Conclusiones

En el campo cultural cubano actual se reconocen dos formas o tipos
de relacion juridica civil entre el representante musical o el artista intérprete
0 ejecutante:1) la desarrollada por las empresas y agencias comercializa-
doras de la musica, que integran el aparato institucional del Ministerio de
Cultura y son reconocidas en la Resolucion 70/2013 de este ministerio; y 2)
la relacion representativa, que en el orden practico permite efectuar activi-
dades similares a las que se llevan a cabo en otros paises por 10s manager
artisticos, la cual se lleva a cabo de manera alternativa sin reconocimiento
legal pero si social. Las personas naturales que desarrollan esta actividad se
consideran dentro de la ocupacion conexa de promotor cultural, lo que limita
el ejercicio de esta labor.

La forma institucional de la relacion juridica civil entre el represen-
tante musical y el artista intérprete o ejecutante tiene como principal pecu-
liaridad que su regulacion no guarda correspondencia con el régimen para
la representacion voluntaria establecido en el C.C., y de manera general con
la teoria de la representacion voluntaria. Las empresas y agencias comer-
Cializadoras son, al unisono, representantes y empleadoras de las unidades
artisticas, 1o cual subvierte el régimen juridico de la representacion voluntaria
entre representante y representado.
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Las empresas y agencias comercializadoras representan a un elevado
numero de unidades artisticas y poseen multiples limitaciones de tipo eco-
nomico y logistico, que les impiden brindar un servicio profesional de calidad.
Las empresas y agencias comercializadoras no realizan de manera adecuada
las actividades de gestion y promocion de sus unidades artisticas. Se hace
necesario que estas actividades sean asumidas por un manager o represen-
tante artistico alternativo. Las empresas y agencias comercializadoras de la
musica cobran una remuneracion sin tener en cuenta el resultado de la acti-
vidad de gestion desarrollada. Realizan este cobro cumpliendo 1o establecido
en la Resolucion 70/2013 del Ministerio de Cultura.

En la forma alternativa a la institucional de la relacion juridica civil en-
tre el representante musical y el artista intérprete o ejecutante se potencia la
confianza por encima de la profesionalidad y las condiciones personales de
quienes desarrollan esta actividad. La relacion juridica, mayoritariamente, se
sustenta en una relacion de parentesco, conyugal o de amistad, 1o cual no es
una deficiencia per se, pero puede devenir en ello si el representante carece
de la adecuada formacion profesional.

NO existe precision en relacion con los limites de la relacion juridica
representativa del manager musical, y su interrelacion con otras relaciones
juridicas como las conyugales 0 parentales. Se entremezclan los ambitos de
aplicacion de estas y no llegan a delimitarse claramente. El manager o repre-
sentante artistico por lo general no es proactivo. La actividad colaborativa de-
sarrollada se limita a realizar una funcion de apoyo a la actividad artistica, en
la gue no existe una planificacion estratégica de la carrera del artista. Actla
casi siempre como una especie de tramitador entre el aparato institucional
establecido, la coordinacion del equipo artistico y los usuarios del producto
musical. Ejecuta esencialmente acciones logisticas.

El contrato para la gestion de la carrera artistica del artista intérprete
0 ejecutante musical no se suscribe, es un contrato verbal. Contradice esto
el régimen juridico de la representacion voluntaria concebido en el C. C. cu-
bano para el supuesto de la representacion directa e incide en la seguridad
juridica de las relaciones que se desarrollan en el ambito internacional, al ser
imposible para el manager acreditar su condicion de representante. Por la
realizacion de igual actividad de representacion artistica en el campo cultural
de la musica existe un doble pago por comision, uno a las empresas y agen-
cias comercializadoras de la mUsica por mandato normativo de la Resolucion
70/2013, y otro a la persona que realiza actividades de gestion.
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Resumen

La proteccion de los conocimientos tradicionales y las expresiones cul-
turales tradicionales es un tema que guarda una estrecha relacion con
la propiedad intelectual y que ha cobrado relevancia en algunos paises,
en |os Ultimos afios, especialmente debido a casos de apropiacion inde-
bida y explotacion no autorizada. En Guatemala el tema recientemente
fue analizado con motivo de una accion de inconstitucionalidad, en la
que la Corte de Constitucionalidad resolvio exhortar a los diputados del
Congreso de la Republica a emitir una legislacion ad hoc.

Palabras clave: Conocimientos tradicionales, expresiones culturales
tradicionales, propiedad intelectual colectiva, accion de inconstitucio-
nalidad.

Abstract

The protection of traditional knowledge and traditional cultural expres-
sions is a subject that has a close relationship with intellectual property
and has become relevant in some countries, in the last few years, espe-
cially due to cases of misappropriation and unauthorized exploitation. In
Guatemala, the issue was recently analyzed by the Constitutional Court
derived from an unconstitutionality action, in which said Court resolved
to urge the Congress of the Republic to issue ad hoc legislation.
Keywords: Traditional knowledge, traditional cultural expressions, col-
lective intellectual property, unconstitutionality action.
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Introduccion

El conocimiento tradicional puede entenderse de forma general como
el patrimonio cultural inmaterial e intelectual de una comunidad que puede
ser indigena, aungue no necesariamente tienen que ser indigena, que inclu-
ye los conocimientos per se, pero también la forma en que algunos de és-
tos se expresan, como por ejemplo con relacion a uso medicinal de plantas,
simbolos tradicionales, musica, danza, interpretaciones, vestimenta, tejidos,
joyeria, ebanisterfa, recetas para preparar alimentos, entre otros.

Los conocimientos tradicionales pueden protegerse por medio del
sistema tradicional de propiedad intelectual, por medio de un sistema de
propiedad intelectual adaptado y por medio de un sistema sui generis. Cada
uno de los sistemas tienen sus ventajas y desventajas y dependen no solo de
la legislacion vigente de cada pais, sino de las politicas publicas de gobierno
de cada pals.

La Republica de Guatemala es un pais ubicado en Centro América,
que se caracteriza por ser multicultural, multilingte, multiétnico, rico en vida
natural, con cuatro culturas predominantes: maya, xinca, garifuna y ladina’.

Estas caracteristicas combinadas hacen que Guatemala sea en un
pais rico en conocimientos tradicionales, y expresiones culturales tradicio-
nales entre los que se pueden mencionar artesanias, gastronomia, textiles
y trajes tradicionales, entre otros, de lo cual se colige la importancia que
representa para el pais, la proteccion de 1os conocimientos tradicionales y
expresiones culturales tradicionales.

A pesar de estos antecedentes, Guatemala no cuenta con legislacion
especifica para proteccion de los conocimientos tradicionales y las expresio-
nes culturales tradicionales. Sin embargo, debido al auge que en los Ultimos
anos ha tenido el comercio de algunos productos profundamente relaciona-
dos con los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradiciona-
les, es que en la actualidad la proteccion de los mismos es uno de los temas
en discusion en los organos jurisdiccionales y en el organismo legislativo,
como es el caso de la accidn de inconstitucionalidad por omision legislativa,
presentada ante la Corte de Constitucionalidad por un grupo de tejedoras en
el afo 2012, con el fin de instar al Congreso de la Republica a legislar sobre
dicha materia. La accion de inconstitucionalidad fue resuelta el 24 de octubre
de 2017, efectivamente instando al Congreso de la Republica a emitir una
legislacion ad hoc. Sin embargo, para esa fecha ya se habia presentado en

1.

Guatemala. Caracterizacion de la Republica de Guatemala, 5 (Instituto Nacional de Estadistica, afio 2014)
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el Congreso una iniciativa de ley para reformar ciertos articulos de la Ley de
Propiedad Industrial y de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
No obstante, a la fecha no ha sido aprobada dicha iniciativa, ni ninguna otra
sobre la materia, por lo que se hace necesario profundizar en el analisis de
los distintos sistemas de proteccion de los conocimientos tradicionales.

I. Conocimientos tradicionales y expresiones culturales
tradicionales

Aungue existen numerosas definiciones de conocimientos tradicio-
nales, todavia no existe una que sea internacionalmente aceptada, posible-
mente debido a la amplitud y riqueza de su contenido. Una de las defini-
ciones mas detalladas y elaboradas, es la de la autora Degmar Aparecida
Ferreti, quien define 10s conocimientos tradicionales como: “conocimientos,
innovaciones y practicas que han sido desarrollados con base en la experien-
cia adquirida a lo largo de los siglos y adaptados a la cultura local y al medio
ambiente, pero que contintian evolucionando en el presente, producidos co-
lectivamente por las comunidades tradicionales, de acuerdo con la cultura
tradicional y leyes comunitarias, transmitidos oralmente de generacion en
generacion, relacionados con areas vitales como la diversidad biologica, el
desarrollo agricola, la ecologia, la medicina tradicional, la seguridad alimenta-
ria, la pesca, la horticultura, la silvicultura, la literatura, la musica, la artesania,
los rituales y otras técnicas y arte, que pueden ser utilizados, entre otros, en
la industria, en la medicina, en la produccion de cosméticos, en la conserva-
cion de la biodiversidad, asi como en aspectos intangibles de valor cultural.
En sintesis, los conocimientos tradicionales son principalmente de caracter
practico y representan todo el conjunto de usos, costumbres, informaciones,
manifestaciones y formas de vida que una determinada comunidad desarro-
lla para su existencia material, espiritual, expresados en forma de procesos
y productos”.

Algunos estudiosos del tema se refieren a conocimientos tradicio-
nales (CC.TT) cuando se trata de los conocimientos producidos por la acti-
vidad intelectual en un contexto tradicional y se refieren a expresiones cul-
turales tradicionales (ECT.) cuando se trata de la forma en que los CC.TT. se
expresan. Ninguno de estos términos tiene definiciones internacionalmente
aceptadas, primero, porgue se relacionan con temas muy diversos, entre

2. FERRETI, DEGMAR Aparecida, La Proteccion Juridica de los Conocimientos Tradicionales: Aportaciones al Desarro-
llo de un Sistema Sui Generis, 38 'y 39 (Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, Espafia, 2011).
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los que se pueden mencionar, recursos genéticos, biodiversidad, semillas,
medicinas, faunay flora, etc.; segundo, porque es un tema que involucra l0s
valores culturales, cientificos e inclusive espirituales de las comunidades de
cada pais, que hacen que la discusion al respecto sea compleja; y tercero,
porgue no existe abundancia de antecedentes legislativos. Sin embargo, en
lo que definitivamente existe consenso es en el incalculable valor que tienen
los CC.TT.y ECT. para la humanidad, a guisa de ejemplo podemos mencionar
que la medicina tradicional ha salvado vidas por cientos de afos, por su facil
acceso, en comparacion con 1os sistemas de salud publica de varios paises
en desarrollo.

A pesar de la falta de consenso en las definiciones, si se ha reco-
nocido a nivel internacional la importancia de su proteccion, tal y como es
el caso del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentacion y la Agricultura de la Organizacion de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentacion, del afio 20012y del Convenio sobre la Diver-
sidad Biologica, Protocolo de Nagoya sobre Acceso a 10S Recursos Genéticos
y Participacion Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Uti-
lizacion, del afio 2010*.

Sobre el tema especifico de los CC.TT. y ECT, en junio de 1993 se
celebrd la Primera Conferencia Internacional de los Derechos Culturales y
Propiedad Intelectual de los Pueblos Indigenas, en Nueva Zelanda, incluyen-
do representantes indigenas de Ainu (Japdn), Australia, 1slas Cook, Fiji, India,
Panama, Perd, Filipinas, Surinam, Estados Unidos y Aotearoa (Nueva Zelan-
da). De esta Conferencia surgio la Declaracion de Mataatua de los Derechos
Intelectuales y Culturales de los Pueblos Indigenas®. Posteriormente, en el
afio 2007, la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) emitio la Declaracion
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas y en el
ano 2016, la Organizacion de Estados Americanos (OEA) emiti0 la Declaracion
Americana de los Pueblos Indigenas®.

3. Organizacion de las Naciones Unidas. Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentacion
y la Agricultura de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacién. Afio 2001.

4. Organizacion de las Naciones Unidas. Convenio sobre la Diversidad Bioldgica, Protocolo de Nagoya sobre Acceso
a los Recursos Genéticos y Participacion Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilizacion.
Afo 2010.

5. Organizacion de las Naciones Unidas. Declaracion de Mataatua de los Derechos Intelectuales y Culturales de los
Pueblos Indigenas. Junio 1993.

6. TOVAR, Natalia, Analisis de Derechos Comparado de la Proteccion de las Expresiones y Conocimientos Tradi-
cionales. 14 (12. Ed., Centro Regional para el Fomento en América Latina y el Caribe, Cerlac-Unesco, Colombia,
noviembre 2017).
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El comun denominador de las Declaraciones de la ONU y de la OEA
es el reconocimiento del derecho de 10s pueblos indigenas a mantener, con-
trolar, desarrollar y proteger su patrimonio cultural, expresiones y conoci-
mientos tradicionales, inclusive como propiedad intelectual, aunque la De-
claracion de la OEA desarrolla mas el tema de la propiedad intelectual en su
Articulo XXVIII.

Estas declaraciones evidencian que los CC.TT. y las ECT. requieren
proteccion politica y juridica, sobresaliendo la notable relacion que tienen
con el derecho de propiedad intelectual, porque son productos de la activi-
dad intelectual creadora de las comunidades.

Sin embargo, los CC.TT. y las ECT. tienen caracteristicas que de cierta
forma colisionan con el sistema tradicional de propiedad intelectual, como
|0 son su constante evolucion y su caracter intergeneracional, la transmision
consuetudinariay la propiedad colectiva debido a que resultan de la creativi-
dad intelectual de una colectividad, cuyos miembros no necesariamente son
contemporaneos.

Segln la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, existen
tres sistemas de proteccion de los CC.TT. y ECT.:

e Sistema de propiedad intelectual vigente

¢ Sistema de propiedad intelectual adaptados; y

* Sistema sui generis’

A continuacion, se expondran brevemente los tres sistemas antes
indicados:

1. Sistema de propiedad intelectual vigente

Este sistema protege los CC.TT. y las ECT. utilizando las normas
juridicas vigentes relativas a marcas, marcas de certificacion, marcas
colectivas, indicaciones geograficas, patentes, disefios industriales,
competencia desleal, derecho de autor y derechos conexos, entre
otros®. Cabe mencionar que estos derechos de propiedad intelectual
guardan cierta compatibilidad con los CC.TT y ECT. Por ejemplo, en
el caso de marcas, indicaciones geograficas, disefios industriales e
inclusive patentes, si existe interés y voluntad de las comunidades,
pueden organizarse en asociaciones, cooperativas u otras entidades

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, 17 (Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales.
Folleto. No. 2. Serie de Folletos sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y
Expresiones Culturales Tradicionales/Folclore).

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Ibid. 18-19.
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juridicas que representen a una comunidad y que cumplan con los
requisitos y procedimientos respectivos para obtener proteccion por
esas vias, tal y como se han conformado asociaciones civiles para
otros fines. Lo cual probablemente es ajeno al derecho consuetudina-
rio, pero no por ello 1o vulnera. En este sistema, al igual que en cual-
quier otro sistema, es necesario el acercamiento y comunicacion de
las autoridades con las comunidades para que conozcan el sistema'y
puedan gozar de sus beneficios.

El sistema de propiedad intelectual vigente tiene algunas di-
ficultades o limitaciones para su aplicacion con relacion a los CC.TT.
y ECT,, a continuacion, se exponen dos de las limitaciones que re-
presentan mayor complejidad. La primera es la autoria en el dere-
cho de autor, pero puede solucionarse de alguna forma aplicando el
Articulo 15.4) del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas, el cual preceptla que: “(...) @) Para las obras
no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor
pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un pais de
la Union queda reservada a la legislacion de ese pais la facultad de
designar la autoridad competente para representar a ese autor y
defender y hacer valer los derechos del mismo en los paises de la
Union (...)". Sin embargo, para aplicar esta disposicion se debe de-
signar en la legislacion interna de cada pais quien debe ser la auto-
ridad competente para hacer valer este tipo de derechos. Ademas,
las expresiones de folklore estan protegidas por el Articulo 2 del
Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion de Fonogramas
(WPPT por sus siglas en inglés), el cual establece que: A los fines del
presente Tratado, Se entendera por: (a) “artistas intérpretes o eje-
cutantes”, todos los actores, cantantes, musicos, bailarines u otras
personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, in-
terpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artisticas
0 expresiones del folclore;(...)". El subrayado es propio. Por Su parte
el articulo 17 del WPPT preceptta que “1) La duracion de la protec-
cion concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud del
presente Tratado no podra ser inferior a 50 afios, contados a partir
del final del afio en el que la interpretacion o ejecucion fue fijada en
un fonogramay(...)".
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Otra dificultad o limitacion de aplicacion de los CC.TT. y ECT.
es el concepto de dominio publico que sin lugar a dudas tiene una
importancia muy significativa para el sistema tradicional de propiedad
intelectual. Sin embargo, no existe una definicion internacionalmente
aceptada con relacion a qué se entiende por dominio publico, pero
regularmente se entiende que en el dominio publico estan compren-
didos los bienes inmateriales que no son objeto de proteccion por
el derecho de propiedad intelectual por razones establecidas en la
ley, como por ejemplo porgue no son novedosos, o bien, porque ese
derecho se extinguid por alguna de las causas que establece la ley,
como s el caso del vencimiento del plazo de la proteccion o el in-
cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la ley. De
manera que en el dominio publico estan comprendidos un sinnimero
de informacion y contenidos de diversas materias, como por ejemplo
culturales, cientificas, literarias, etc. que enriquecen el acervo cultural
de la humanidad, porque existe libertad para usar estas fuentes, que
ademas son de facil acceso, especialmente hoy en dia, por la facilidad
que proporcionan herramientas modernas como el Internet. Contra-
rio sensu, los CC.TT. y ECT. estan caracterizados por no formar parte
del dominio, debido a su evolucion constante y la propiedad perenne
que sobre ellas reclaman las comunidades.

Existen otras dificultades en la aplicacion del sistema de pro-
piedad intelectual vigente, como por ejemplo el plazo de concesion,
el registro declarativo o constitutivo de derecho, formalidades para
optar a proteccion, entre otras, que surgen al efectuar un estudio mi-
nucioso del tema objeto de este documento.

2. Sistema de propiedad intelectual adaptado

Como sunombre lo indica, en este sistema se adaptan las nor-
mas del derecho de propiedad intelectual para que las comunidades
y sus CC.TT. y ECT. puedan cumplir con los requisitos gue exigen las
leyes vigentes, como es el caso de la personeria juridica que algunas
veces no tienen las comunidades pero que la ley si es modificada
puede dispensar. Basicamente este sistema o que busca es que el
sistema de propiedad intelectual vigente se adecue a las necesidades
delos CCTTy ECT.
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3. Sistema sui generis
Consiste en la elaboracion de una legislacion ad hoc para los

CC.TT.y ECT, que considere sus caracteristicas particulares, definicio-

nes, procedimientos, recursos, instituciones involucradas, observan-

Cia, etc. Generalmente siempre van a tener relacion con derechos de

propiedad intelectual, pero con una normativa especifica. Es la opcion

mas completa, pero llegar a la misma es un proceso que depende de
la voluntad politica y legislativa de cada pais’.

La ventaja de optar el sistema de propiedad intelectual vigente es
que va existen legislaciones en practicamente todos l0s paises y ademas
existen numerosos tratados internacionales que conceden proteccion en
l0s paises miembros, por 1o que es posible contar con medidas de pro-
teccion a nivel nacional e internacional. Por su similitud con este Ultimo,
el sistema de propiedad intelectual adaptado también puede beneficiarse
de las ventajas del sistema de propiedad intelectual vigente. Por su parte,
el sistema el sistema sui generis representa un reto para los legisladores
porgue no existen numerosos antecedentes, a diferencia de otras mate-
rias, por 1o que tienen la responsabilidad de definir los conceptos y proce-
dimientos, asi como establecer 10S mecanismos para la proteccion contra
la utilizacion no autorizada y contra la apropiacion indebida, el despojo, el
plagio, etc. Ademaés, deben desarrollar el tema de la explotacion economi-
ca delos CC.TT. y ECT. asegurando la obtencion del consentimiento previo,
libre e informado de las comunidades y la participacion justa y equitativa
en los beneficios obtenidos por el uso de los CC.TT. y ECT. Ademas, en el
sistema sui generis el legislador tiene el reto de incluir las caracteristicas
propias de los CC.TT. y ECT. como lo son que son parte de la identidad
cultural de las comunidades, su constante evolucion y su caracter inter-
generacional, la transmision consuetudinaria, la propiedad colectiva e in-
clusive el caracter sagrado y secreto de ciertos CC.TT. y ECT,, entre otras
caracteristicas, no solo para su reconocimiento y proteccion, sino también
para su preservacion.

También, debe considerarse que puede darse el caso de derechos
de propiedad intelectual derivados de CC.TT.y ECT., propio de las comunida-
des 0 bien de terceros con autorizacion, haciendo posible que se registren
marcas en idiomas de ciertas comunidades 0 que se creen bases de datos
protegibles por derechos de autor U otros sistemas de propiedad intelectual,

9. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Ibid. 21-22.
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que convivan sin colision de derechos y que colaboren con la preservacion y
difusion de los CC.TT. y ECT.

Existen herramientas que pueden apoyar a la proteccion, difusion y
preservacion de los CC.TT. como por ejemplo la creacion de bases de datos
y catalogos, las cuales no necesariamente deben ser requisito Sine qua non
para la proteccion, pero si opcionales, para identificar los CC.TT. y ECT. de
las comunidades de una forma mas eficiente. Por ejemplo, una herramien-
ta de este tipo puede ser de utilidad para proteccion preventiva, evitando
las concesiones erroneas de derechos de propiedad intelectual como por
ejemplo marcas 0 patentes o importaciones o exportaciones de mercaderia
que pueda infringir derechos sobre CC.TT. y ECT. Al no ser obligatorio no
deberia refir con los usos y costumbres de las comunidades y, ademas, es
evidente que tiene que existir una base para que exista una coyuntura con el
ordenamiento juridico v las autoridades para proteger los derechos. ES por
ello que paralelo a la creacion y fortalecimiento de las leyes para proteger
los CC.TT. y ECT,, es necesario que se planifiqgue una politica de gobierno
para la promocion y defensa de los CC.TT. y ECT,, para que las comunidades
puedan tener acceso a la proteccion, por medio del sistema por el que se
opte en cada pafs.

Anivel internacional, en el seno de la Organizacion Mundial de la Pro-
piedad Intelectual, el Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propie-
dad Intelectual y Recursos Genéticos, conocimientos Tradicionales y Folclore
(CIG), tiene en el marco de su mandato alcanzar un acuerdo sobre un texto
0 textos de un instrumento juridico internacional o varios que aseguren la
efectiva proteccion de los CC.TT. y ETC., asi como de l0S recursos genéticos
(RR.GG.). Sin embargo, todavia ninglin proyecto ha madurado™.

Il. Accidon de inconstitucionalidad de caracter general parcial
por omision
1. Inconstitucionalidad por omision legislativa
Al respecto, es preciso indicar que la inconstitucionalidad por omision
legislativa es aquella en la que incurre un 6rgano legislativo por su inactividad
frente a un mandato constitucional que lo obligada a legislar, basicamente
desobedeciendo ese mandato especifico de la Constitucion™. Cabe mencio-

10. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Intergubernamental (CIG) http://www.wipo.int/tk/es/igc/
Fecha de consulta: 17/07/2018.

11. BAEZ SILVA, Carlos, La Inconstitucionalidad por Omision Legislativa en las Decisiones de la Suprema Corte de
México, 605 (Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Autonoma de México).
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nar que la inconstitucionalidad por omision legislativa es de caracter general,
por los efectos erga omnes que produce.

Sin embargo, conforme se analizard mas adelante, no todo silencio
sobre un asunto en particular constituye una contradiccion a la Constitucion
sino s6lo aquel silencio de la ley o del legislador, que provoguen soluciones
juridicas contrarias a la Constitucion, pueden y gue en consecuencia deben
ser declarados omisiones inconstitucionales'.

En Guatemala la inconstitucionalidad por omision legislativa no esta
regulada expresamente, pero ya existe jurisprudencia al respecto que permi-
te el planteamiento de dichas acciones ante la Corte de Constitucionalidad.

a)Argumentacion de las accionantes

En el ano 2016, un grupo de tejedoras presentd una accion de in-
constitucionalidad de caracter general parcial por omision, con base en los
argumentos y fundamentos legales expuestos en el escrito que dio inicio
a la formacion del expediente 2112-2016 de la Corte de Constitucionalidad
de la Republica de Guatemala, en el cual las accionantes se fundamentan
en la supuesta ausencia de legislacion especifica en materia de propiedad
intelectual colectiva de los pueblos indigenas y la necesidad de suplir esa
ausencia considerando el contexto socioecondmico, costos por 1os tejidos
versus el ingreso de la tejedoras por su trabajo, pidiendo la declaracion de
inconstitucionalidad por omision y como consecuencia, la exhortacion requi-
riendo la actuacion legislativa del Congreso de la Republica dentro de un pla-
20 establecido por la Corte de Constitucional. Los articulos cuestionados de
inconstitucionalidad fueron los articulos 5," 12,* 113" de la Ley de Derecho

12.

13.

14.

15.

PASTOR BADILLA, Claudia y HERNANDEZ SANCHEZ, Eduardo. La Omision Legislativa en la Proteccion de los Dere-
chos Politicos, 283 (Justicia Electoral. Vol. 1 Num. 2, 2008. Tercera Epoca).

Articulo 5 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la Republica: “Autor
es la persona fisica que realiza la creacion intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de
una obra; sin embargo, el Estado, las entidades de derecho publico y las personas juridicas pueden ser titulares
de los derechos previstos en esta ley para los autores, en los casos mencionados en la misma”.

Articulo 12 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la Republica: “En
las obras derivadas, es autor quien, con la autorizacion del titular, hace la adaptacion, traduccion o transforma-
cién de la obra originaria. En la publicacion de la obra derivada debe figurar el nombre o seudénimo del autor
original. Cuando la obra originaria sea del dominio publico, el titular de la obra derivada goza de todos los dere-
chos que esta ley otorga sobre su version, pero no puede oponerse a que otros utilicen la misma obra originaria
para producir versiones diferentes”.

Con relacion al articulo 113 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de
la Republica: “Los titulares de derechos de autor y de derechos conexos pueden constituir asociaciones civiles
sin fines de lucro para que, una vez obtenida la inscripcién respectiva, puedan solicitar su autorizacion como
sociedades de gestion colectiva, para la defensa y la administracion de los derechos patrimoniales reconocidos
por la presente ley. Estas asociaciones se regiran por las disposiciones generales establecidas en el Codigo Civil
y las especiales contenidas en esta ley y su reglamento, asi como |0 previsto en sus estatutos y estaran sujetas
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de Autor y Derechos Conexos, Decreto 33-98 del Congreso de la Republica;
Articulo 11" de la Ley de Proteccion y Desarrollo Artesanal, Decreto 141-96
del Congreso de la Republica; Articulos 4 y 1528 de la Ley de Propiedad
Industrial, Decreto 57-2000 del congreso de la RepUblica; y Articulo 274 del
Codigo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica, por considerarlos
violatorios a los siguientes articulos de la Constitucion Politica de la Repu-
blica de Guatemala: Articulo 2 (derecho a la vida y seguridad), Articulo 4
(derecho a la igualdad), Articulo 42 (derechos de autor), Articulo 44 (derechos
inherentes a la persona humana) y Articulo 46 (preeminencia del derecho
internacional), Articulo 66 (comunidades indigenas), Articulo 58 (identidad
cultural), Articulo 62 (proteccion al arte, folklore y artesanias tradicionales), y
Articulo 149 (relaciones internacionales). Adicionalmente, denunciaron vio-
lacion del Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT)
sobre Pueblos Indigenas y Tribales en paises Independientes, la Declaracion
de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional

16.

a las inspecciones y vigilancia del Estado, a través del Registro de la Propiedad Intelectual. Las Asociaciones que
soliciten su autorizacion como sociedades de gestion colectiva, sélo podran tener como fines los previstos en
esta ley, sin perjuicio de sus actividades complementarias de caracter cultural y asistencial, y no podran ejercer
ninguna actividad politica o religiosa.”

Articulo 11 de la Ley de Proteccion y Desarrollo Artesanal, Decreto 141-96 del Congreso de la Republica: “El
Estado otorgara a los artesanos que trabajen en forma individual y a las asociaciones y gremios artesanales,
con personalidad juridica y amparadas en la presente ley, los siguientes beneficios: a. Exoneracion del impuesto
sobre importacion de materias primas, herramientas y equipos utilizados en la fabricacion de artesanias. b. Exo-
neracion de los impuestos de exportacion, de esos articulos ya terminados. c. Exoneracion de los impuestos a
la exportacion”.

17. Articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica, que establece las de-

finiciones para los efectos de dicha ley de marca, indicacion geogréfica, denominacion de origen, patente, disefio
industrial, signo distintivo notoriamente conocido, etc.

18. Articulo 152 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica: “Un disefio industrial

19.

sera protegido si es nuevo. Para ser considerado nuevo, el disefo debera diferir en medida significativa de dise-
flos conocidos o de combinaciones de caracteristicas de los mismos. Se considerara nuevo el disefio industrial
que no haya sido divulgado publicamente, en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de alguna
de las siguientes fechas, aplicandose la que fuese mas antigua: a) La fecha de la primera divulgacion publica por
el diseflador o su causahabiente, o por un tercero que hubiera obtenido el disefio como resultado de algin acto
realizado entre ellos; 0 b) La fecha de presentacion de la solicitud de registro o, en su caso, la fecha de presen-
tacion de la solicitud cuya prioridad se invocare. Para efectos de apreciar la novedad de un disefio industrial que
es objeto de una solicitud de registro, no se tomara en cuenta la divulgacion que hubiese ocurrido dentro de los
seis meses anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud o, en su caso, a la fecha de presentacion de la
solicitud cuya prioridad se invoque, siempre que tal divulgacion hubiese resultado directa o indirectamente de
actos realizados por el propio disefiador o su causahabiente, o de un incumplimiento de contrato o acto ilicito
cometido contra alguno de ellos. Un disefio industrial no se considerara nuevo si respecto de uno anterior sélo
presenta diferencias que son insuficientes para darle al producto una apariencia o impresion de conjunto distinta
a la del disefio anterior.”

Articulo 274 del Codigo Penal, Decreto 1773 del Congreso de la Republica que establece los delitos de violacion
a los derechos de autor y derechos conexos.
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de Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales, el Convenio Internacional
sobre la Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion Racial y la Con-
vencion Americana sobre Derechos Humanos, por formar parte del blogue
de constitucionalidad.

Las accionantes expusieron que las normas juridicas redarguidas de
inconstitucionalidad no contienen regulacion especifica que proteja sus co-
nocimientos y saberes, 10s cuales son ancestrales y corresponden a la co-
lectividad de su comunidad y no existe proteccion especial para sus crea-
ciones, principalmente frente a terceros. Adicionalmente, indicaron que las
normas juridicas cuestionadas les exigen formalidades que no son acordes a
sus formas de organizacion como lo es constituir entidades con personeria
juridica, entre otras. Ademas, expusieron definiciones basicas de propiedad
intelectual, las cuales segun ellas sélo hacen referencia a la proteccion de
las creaciones que ha realizado un ser humano y no construcciones colec-
tivas derivadas de la cultura, la historia y conocimientos ancestrales de una
colectividad que es el caso de los pueblos indigenas, como por ejemplo: 10S
textiles y la indumentaria ya que han surgido gracias a la participacion de
sus miembros, porque la cosmovision de 10s pueblos indigenas se basa en la
colectividad, es decir, la propiedad pertenece a la comunidad, incluyendo la
propiedad intelectual. Hicieron referencia a la Conferencia Internacional de
los Derechos Culturales y de Propiedad Intelectual de los Pueblos Indigenas
y la Declaracion de Mataatua, ambas de 1993. Ademas, hicieron referencia la
quinta Sesion del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Organiza-
cion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y expusieron algunos casos
de derecho comparado®.

2. Sentencia de la Corte de Constitucionalidad

La sentencia de la accion de inconstitucionalidad antes relacionada
fue dictada por la Corte de Constitucionalidad el 24 de octubre de 2017.
La Corte declar6 con lugar la inconstitucionalidad por omision relativa
planteada Unicamente con relacion al articulo 11 de la Ley de Proteccion
y Desarrollo Artesanal, pero declard sin lugar el planteamiento de incons-
titucionalidad con relacion a los articulos 5, 12, 113 de la Ley de Derechos
de Autor y Derechos Conexos; 4, 152 de la Ley de Propiedad Industrial y

20. Guatemala. Escrito de fecha 06 de mayo de 2016, expediente de Inconstitucionalidad General No. 2112-2016 de
la Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala.
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274 del Codigo Penal. La Corte aclard que estima que la modificacion de
los enunciados legales cuestionados no es el medio idoneo para brindar-
les proteccion, sino que es a través de un instrumento ad hoc. Asi mismo,
la Corte sefiald que no esta facultada por el ordenamiento juridico para
sefialar un plazo al Congreso, con motivo de su sentencia exhortativa. En
ese sentido, la Corte finaliza su sentencia precisamente exhortando al Con-
greso para que emita el decreto de reforma legal para superar la omision
constitucional del articulo 11 de la Ley de Proteccion y Desarrollo Artesana
y exhortando a los diputados del Congreso de la Republica a emitir una ley
especifica que brinde la necesaria proteccion a l0s conocimientos tradicio-
nales y expresiones culturales tradicionales en la que se pueden incluir 10s
elementos propuestos por la Corte. La Corte ademés de incluir la exhorta-
cion a los diputados del Congreso de la Republica ordend notificar el fallo
al Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y a la Universidad de
San Carlos de Guatemala, que tienen iniciativa de ley de conformidad con
la Constitucion Politica de Guatemala, para que formulen los proyectos de
ley sobre la materia analizada por la corte?".

3. Comentarios sobre las consideraciones de la sentencia de

la Corte de Constitucionalidad

Como consideracion general, la Corte establecid que si es viable en
Guatemala, la promocion de una inconstitucionalidad por omision en su va-
riedad relativa y que existen precedentes en Guatemala en 10s que se exhor-
ta al Organismo Legislativo a emitir la normativa correspondiente, inclusive
sefialando un plazo. Con relacion al caso concreto, la Corte analiz6 varios
temas que consider6 necesarios para emitir su decision.

Como primer punto podemos mencionar que la Corte incluyd una
exposicion conceptual acerca de la propiedad intelectual, partiendo del de-
recho del titular a beneficiarse de su obra. Al respecto, la Corte consider6
que “resulta evidente que la proteccion de las diferentes expresiones de pro-
piedad intelectual atiende a la necesidad de que su creador o titular goce de
los beneficios que pudieran derivar de su obra o de la inversion que realicen
con relacion a una creacion, a fin de compensar la creatividad y esfuerzo
humano”?.

21. Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala. Sentencia de fecha 24/10/2017, dictada por la Corte
de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala, en el expediente de Inconstitucionalidad General No. 2112-
2016, 94 - 101.

22. Corte de Constitucionalidad de la RepUblica de Guatemala. Ibid.1-56.

259



Derechos Intelectuales -23 - ASIPI

Adicionalmente, entre los elementos objeto del andlisis de la Corte se
encuentran las concepciones con relacion a los conocimientos tradicionales
indigenas y las expresiones tradicionales culturales y la propiedad intelec-
tual colectiva indigena. En relacion a estos temas, la Corte indico que “el
adjetivo tradicional que le es atribuido a estos conocimientos tiene que ver
con el hecho de que se generaron en el pasado, pero que han evolucionado
de generacion en generacion y se han adaptado con el paso del tiempo” y
que “...se puede referir que los conocimientos tradicionales indigenas son
aquellos que son heredados por los pueblos originarios y que pertenecen co-
lectivamente a l0s integrantes de esas comunidades, precisamente por ser
parte de su patrimonio cultural, que es reflejo de su identidad y cosmovision.
Por su parte las expresiones tradicionales culturales constituyen las formas
como Se materializan esos conocimientos”. La Corte también consider que
es viable que exista una propiedad intelectual especial que corresponda a
las comunidades indigenas y que basicamente su caracter de especial ra-
dica en que no esta sujeto a un plazo de proteccion, lo cual provoca que la
regulacion vigente en materia de propiedad intelectual no se acople a 0s
reclamos de las comunidades indigenas?. En ese orden de ideas, podemos
establecer que la Corte para resolver se baso en las definiciones y estudios
que sobre CC.TT. y ECT. se han elaborado en los Ultimos afios, considerando
caracteristicas propias de 10s mismos, como 10 son su caracter evolutivo, su
transmision de generacion en generacion, su proteccion sin sujecion a plazo
y el concepto de propiedad colectiva que ha sido desarrollada de cierta for-
ma en el Capitulo XVl de la Declaracion Americana de los Pueblos Indigenas,
todos estos elementos que han sido de utilidad para identificar la necesidad
de un sistema de proteccion sui generis al que pueden optar los paises que
asi 1o consideren conveniente. Sin perjuicio gue otros puedan optar por el
sistema vigente de derechos de propiedad intelectual o por un sistema de
propiedad intelectual adaptado.

Sin embargo, en su resolucion, la Corte siguio el criterio que estima
que el sistema de propiedad intelectual vigente ha sido insuficiente para pro-
teger las expresiones culturales indigenas, que se sienten amenazadas por la
reproduccion y comercializacion de dichas expresiones vulnerando la espiri-
tualidad y vision de los pueblos indigenas y sin recibir beneficios economicos,
como es el caso de 10s textiles, que es expuesto por las accionantes?4.,

23. Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala. Ibid. 62 — 66.
24. Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala. Ibid. 65 - 71.
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La Corte afirma que en la legislacion nacional y en los instrumentos
relativos a la propiedad intelectual que administra la Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual -OMPI- y la Organizacion Mundial del Comercio
-OMC- no se aborda de forma expresa lo relativo a la propiedad intelectual
colectiva de los pueblos indigenas, especialmente con relacion a su produc-
cion textil, pero que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala si
contiene enunciados especificos que respaldan esfuerzos por proteger 10s
derechos de las comunidades indigenas. Ademas, las convenciones inter-
nacionales sobre el tema hacen evidente la necesidad de una proteccion
mas especffica, aunque a la fecha todavia ninguna declaracion o convencion
obliga a los Estados a establecer mecanismos de proteccion de la propiedad
colectiva indigena, atendiendo a sus particularidades?. Esta consideracion
de la Corte nos recuerda el mandato del Comité Intergubernamental de la
OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, conocimientos Tra-
dicionales y Folclore (CIG), consistente en alcanzar un acuerdo sobre un texto
0 textos de un instrumento juridico internacional o varios que aseguren la
efectiva proteccion de los CC.TT. y ETC., pero que en efecto todavia no ha
logrado alcanzar dichos acuerdos. Sin embargo, para la Corte es innegable la
necesidad que el Estado brinde proteccion a los CC.TT.y ECT. y en particular
a los textiles, pero dada la ausencia de directrices que emanen de tratados o
convenciones internacionales para lograr ese prop0sito, es necesario recurrir
ala doctrina, en donde se han logrado establecer por lo menos tres sistemas
de proteccion, siendo estos, segun los autores Rodrigo de la Cruz Et Al: a)
Sistema de derechos de Propiedad Intelectual vigente; b) Sistema sui generis;
y €) La combinacion de los dos sistemas. Dentro de estos tres sistemas, el
mas recomendado es el sistema sui generis como el mas adecuado, princi-
palmente porque el sistema de derechos de propiedad intelectual vigente y
el sistema combinado tienen varias complicaciones técnicas que afectan su
eficacia?¢. Con relacion a este punto de vista doctrinal, es menester indicar
que es practicamente la misma division propuesta por la OMPI, s6lo que en
este caso al sistema de propiedad intelectual combinado se le denomina
“combinacion de los dos sistemas”.

La Corte indica que Guatemala tiene como antecedente de protec-
cion la Ley para la Proteccion del Patrimonio Cultural de la Nacion, Decreto
426-1997 del Congreso de la Republica, pero dicha Ley, al igual que el actual

25. Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala. Ibid. 71 -74.
26. Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala. Ibid. 75 — 84.
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sistema de propiedad intelectual, han resultado insuficientes tanto para la
proteccion de los CC.TT. y las ECT,, como para su aprovechamiento legitimo,
por 10 que se hace necesario un cuerpo normativo ad hoc que atienda a las
caracteristicas propias de 10s CC.TT. y las ECT,, pero también es necesario que
el Estado desarrolle politicas publicas que impliquen medidas preventivas
y positivas. En ese orden de ideas, la Corte hace constar el hecho que las
accionantes recurrentemente citaron el ejemplo de Panama, gue cuenta con
legislacion especifica sobre la materia, pero su pretension no es que se emita
un cuerpo normativo especifico, sino a que se reformen los preceptos legales
vigentes. Al respecto, la Corte hace mencion de la Iniciativa de Ley 5247, que
contiene posibles reformar a las Ley de Derecho de Autor y Derechos Cone-
X0S Y a la Ley de Propiedad Industrial y no contiene mecanismos especificos,
pero que conforme el orden de pensamiento de la Corte, no es el sistema
mas eficiente para proteger los CC.TT. y ECT?.

Como se menciono anteriormente, de la lectura de la sentencia en
analisis se colige que la Corte acogio el criterio de proteccion a través de
un sistema sui generis, a través de la emision de un cuerpo normativo ad
hoc, en materia de propiedad intelectual colectiva indigena, que deberia
contener como minimo: “a) el reconocimiento de ese tipo de propiedad
—intelectual colectiva indigena-, su definicion y alcances; b) precision de
los principios que la rigen — principalmente o relativo a su titularidad y
la no sujecion a temporalidad-, asi como el objeto de proteccion;, c) es-
tablecimiento de un sistema de registro de conocimientos tradicionales
y las expresiones culturales tradicionales —de tipo gratuito, facultativo y
meramente declarativo-; d) indicacion expresa de quienes estan autoriza-
dos para su aprovechamiento —establecer si estos pueden ser objeto de
licencia [nunca de cesion algunal-; e) disposicion de medidas preventivas
y proscriptivas del uso inadecuado y no autorizado de la propiedad inte-
lectual colectiva indigena; f) designacion de autoridades estatales respon-
sables de velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas, g)
prevision de mecanismos administrativos y procesales que garanticen a
las comunidades la defensa de sus derechos, y h) determinacion de como
Se garantizaria el reparto justo y equitativo de beneficios que deriven del
aprovechamiento debidamente autorizado de quienes no pertenecen a los
pueblos indigenas”2.

27. Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala. Ibid. 85 — 88.
28. Corte de Constitucionalidad de la Republica de Guatemala. Ibid. 87 — 88.
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El hecho que la Corte de Constitucionalidad haya hecho un anélisis
profundo para hacer sus consideraciones en la sentencia, llegando practi-
camente a la recomendacion de un sistema sui generis, en una exhortacion
a los diputados del Congreso, esta en sintonia con los analisis doctrinarios y
legislativos de los Ultimos afios. Sin embargo, el hecho que la Corte haya enu-
merado en su sentencia los temas que la ley deberia desarrollar, basada en
un sistema sui generis, puede generar controversia, toda vez que las institu-
ciones que tienen iniciativa de Ley en Guatemala, que en Guatemala son los
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia,
la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral,
de conformidad con el Articulo 174 de la Constitucion Politica de la Republi-
ca?, deben realizar su propio andlisis para la elaboracion de sus iniciativas de
Ley. Vale la pena recordar que la Corte ordeno gue se notificara su sentencia
al Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justiciay a la Universidad de San
Carlos de Guatemala, pareciera gue con el fin que alguna de estas entidades
de cumplimiento a lo resuelto. En ese orden de ideas, aunque el analisis de la
Corte de Constitucionalidad es muy completo, el Congreso de la Republica, al
momento de recibir una iniciativa de Ley, debe hacer sus propias investiga-
ciones, analisis y consultas, para tener sus propias consideraciones y conclu-
siones, pues al Congreso corresponde la potestad legislativa, de conformidad
con el Articulo 157%° de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.
Al respecto, la autora Pefa Torres, explica que “es posible afirmar que el ob-
jeto de la justicia constitucional no apunta a sustituir la labor de legislador o
a asumir sus competencias”®'.

4. Comentarios sobre la Iniciativa de Ley niimero 5247

El 23 de febrero del ano 2017, fue presentada al Congreso de la Repu-
blica de Guatemala, la iniciativa de Reformas al Decreto 33-98 y sus reformas,
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y Reformas al Decreto 57-2000

29. Articulo 174 de la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala: “Iniciativa de ley. Para la formacion de las

leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Univer-
sidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral.

30. Articulo 157 de la Constitucién Politica de la Republica de Guatemala: ““Potestad legislativa e integracion del Con-

31.

greso de la Republica. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la Republica, integrado por diputados
electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista
nacional, para el periodo de cuatro afos, pudiendo ser reelectos (...)"

PENA TORRES, Marisol. El precedente constitucional emanado del Tribunal Constitucional y su impacto en la fun-
cion legislativa, 176 (Editorial Librotecnia. Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales. Universidad
de Talca, Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, Santiago de Chile. Afio 4 No.1. Afio 2006).
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y sus reformas, Ley de Propiedad Industrial. ESte proyecto de reformas esté
formado basicamente por cinco articulos que pretenden reformar las leyes
antes referidas, tratando de adaptar el sistema de propiedad intelectual vi-
gente para que pueda proteger los conocimientos tradicionales y protegien-
do los conocimientos tradicionales como propiedad intelectual colectiva y
propiedad industrial colectiva.

Los articulos del 1°, 2° y 3° de la Iniciativa de Ley, son propuestas
de reformas a la Ley de Derecho de Autor. El Articulo 1° de dicho proyecto
propone una definicion de propiedad intelectual colectiva de pueblos y co-
munidades indigenas y establece que ese derecho es imprescriptible y que
se prohibe a personas ajenas a las comunidades reproducir comercialmente
estas creaciones, sin consentimiento de éstas®. Sin embargo, no define el
procedimiento para obtener ese consentimiento, que segln se ha expuesto
debe ser informado, previo y expreso, y no establece la forma de asegurar
el reparto equitativo de las ganancias. Ademaés, la definicion de propiedad
intelectual colectiva no es el Unico término que necesita una definicion legal,
para la efectiva proteccion de 10s conocimientos tradicionales. El Articulo 2
establece que se reconoce como autor a los pueblos y comunidades indi-
genas, pero no resuelve el tema de la personalidad juridica de las comuni-
dades, porque, aungue se les reconozca como autores, para el gjercicio de
los derechos que confiere la ley en algunos procedimientos va a ser nece-
sario acreditar la personalidad juridica de las comunidades®. Por su parte,
el articulo 3°, versa sobre la posibilidad de registrar la propiedad intelectual
colectiva de acuerdo a sus formas propias de organizacion®. Al respecto,
es conocido que la denominada propiedad intelectual colectiva se relaciona
estrechamente con el derecho consuetudinario de las comunidades v que
el derecho consuetudinario no requiere de un registro, por lo que la redac-

32. Articulo 1° Iniciativa de Ley 5247: “Se adiciona el articulo 4 del Decreto 33-98 y sus reformas, Ley de Derecho

33.

de Autor y Derechos Conexos, el cual queda asi: Propiedad Intelectual Colectiva de Pueblos y Comunidades
Indigenas: Derecho que le corresponde a los pueblos y comunidades indigenas como creadores y propietarios, a
mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultura, sus conocimientos tradicionales, sus expresio-
nes culturales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologias, disefios, tejidos, indumentaria, textiles y demas
producciones de su intelecto. Este derecho es imprescriptible y se prohibe a personas ajenas a las comunidades
reproducir comercialmente estas creaciones, sin consentimiento de éstas”.

Articulo 2 Iniciativa de Ley 5247: “Se adiciona al articulo 5 un segundo péarrafo del Decreto 33-98 y sus reformas,
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el cual queda asi: Se reconoce como autor a los pueblos y comu-
nidades indigenas de sus creaciones de propiedad intelectual colectiva”.

34. Articulo 3 Iniciativa de Ley 5247: “Se adiciona un segundo pérrafo al articulo 105 del Decreto 33-98 y sus reformas,

Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el cual queda asf: Los pueblos y comunidades indigenas podran
registrar la propiedad intelectual colectiva de acuerdo a sus formas propias de organizacion y se regiran bajo sus
propias instituciones, normas, principios, usos y costumbres”.
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cion del articulo 3° es un tanto contradictoria. Ademas, considerando que el
sistema de derechos de autor en Guatemala es declarativo de derechos, la
ausencia de registro de la propiedad intelectual colectiva no es un obstaculo
para Su proteccion. En ese sentido, una norma tendiente a registrar los CC.TT.
y ECT. debe ser sumamente clara en cuanto a los requisitos y efectos de ese
tipo de registro y la autoridad o autoridades ante las que se debe registrar.
El Articulo 4° de la Iniciativa de Ley, proporciona una definicion de propiedad
industrial colectiva, en la que se reconoce el derecho de los pueblos indige-
nas a optar a la proteccion de sus creaciones a través de marcas, patentes,
disefios industriales, etc.® v el Articulo 5° establece prohibiciones contra la
apropiacion ilegitima, salvo consentimiento previo y expreso de acuerdo con
sus propias formas de organizacion®. Al respecto, es relevante mencionar
que inclusive sin esta reforma, las comunidades indigenas pueden acceder a
la proyeccion por el sistema tradicional de propiedad industrial, aunque con
la dificultad que algunas veces representa la personalidad juridica de las co-
munidades, pues para acceder al sistema tradicional de propiedad industrial
tendrian que organizarse como asociaciones, cooperativas, etc. Sin embargo,
eltema de la personalidad juridica de las comunidades no es resuelto en esta
propuesta de reforma, al igual que otras limitaciones que se han mencionado
previamente en este documento. Ademas, en cuanto al consentimiento, en el
Articulo 5 si se indica que debe ser previo y expreso, pero para poder acceder
a registros, no menciona el tema del uso y no establece la forma de asegurar
el reparto equitativo de las ganancias.

Adicionalmente a los comentarios antes indicados, es importante in-
dicar que ya existe un pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad en
la sentencia anteriormente analizada, en el sentido que adaptar el sistema de
propiedad intelectual vigente, seguin la Corte no es el sistema mas eficiente

35. Articulo 4° Iniciativa de Ley 5247 “Se adiciona un parrafo al articulo 4 del Decreto 57-2000 del Congreso de la
Republica la siguiente definicion: Propiedad Industrial Colectiva de Pueblos Indigenas: Derecho de los pueblos
indigenas a ser creadores y propietarios sobre las producciones de su intelecto, registro de marcas, nombres
comerciales, emblemas, expresiones o sefiales de publicidad, denominaciones de origen, patentes de invencion,
modelos de utilidad, disefios industriales que contengan palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las
colectividades indigenas y la reproduccion industrial, ya sea total o parcial de los tejidos, textiles e indumentaria
indigena y demés derechos de propiedad industrial colectiva”.

36. Articulo 5° Iniciativa de Ley 5247: “Se adiciona el articulo 5 bis al Decreto 57-2000 del Congreso de la Republica: Se
prohibe el registro de marcas, nombres comerciales, emblemas, expresiones o sefiales de publicidad, denomina-
ciones de origen, patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios industriales que contenga palabras, letras,
caracteres 0 signos que utilicen las colectividades indigenas y la reproduccion industrial, ya sea total o parcial,
de los tejidos, textiles e indumentaria indigena y demas derechos de propiedad intelectual colectiva, por terceros
ajenos a los pueblos y comunidades indigenas salvo el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad
de acuerdo con sus propias formas de organizacion”.
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para proteger los CC.TT. y ECT. Seglin se ha expuesto, la Corte ha acogido el
criterio de proteccion sui generis, inclusive indicando los temas que la legis-
lacion ad hoc deberéa contener. De manera que el Congreso de la Republica
tiene la ardua tarea de efectuar su propio analisis sobre el tema, para esta-
blecer sus propias consideraciones y conclusiones, a fin de que el proyecto
de ley que aprueben ya sea el contenido en la iniciativa 5247, u otra iniciativa
basada en el sistema de propiedad intelectual vigente, un sistema adaptado
0 un sistema sui generis, sea el mas conveniente para nuestro pais.

5. Derecho comparado

El estudio de los CC.TT. y ECT. ha puesto de manifiesto la necesidad
de contar con un sistema sui generis para su proteccion, que considere sus
caracteristicas especiales, para superar las dificultades que representan ac-
tualmente tanto el sistema de propiedad intelectual vigente vy el sistema de
propiedad intelectual adaptado. Algunos de los paises en América Latina que
han optado por este tipo de proteccion son:

a. Panama: Ley No. 20 de 26 de junio de 2000, del Régimen Es-
pecial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos Colectivos
de los Pueblos Indigenas para la Proteccion y Defensa de su
Identidad Cultural y de sus Conocimientos Tradicionales
Es una Ley compuesta por 28 articulos, que contiene definicio-

nes para los términos, propiedad intelectual, conocimiento tradicio-
nal, cosmovision, derechos colectivos indigenas, Registro Colectivo
de Propiedad Intelectual, reglamento de uso, contrato de licencia de
uso, réplicas, regalias, entre otros. Es relevante indicar que en su Ar-
ticulo 3, protege expresamente Paruma (vestido femenino), Olu‘a (ar-
gollas o aretes), Mola (blusa femenina), Jirak (cesta tejida), entre otros.
Esta Ley también establece un proceso para el registro de derechos
colectivos, prohibiciones y sanciones, entre otros temas®.

b. Pert: Ley 27811 de 2002. Régimen de Proteccion de 1os Cono-
cimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas Vinculados alos
Recursos Biologicos.

Es una Ley compuesta de 71 articulos, que contiene definicio-
nes para algunos términos, tales como: pueblos indigenas, consenti-

37. Panama. Ley No. 20 de 26 de junio de 2000, del Régimen Especial de Propiedad Intelectual sobre los Derechos
Colectivos de los Pueblos Indigenas para la Proteccion y Defensa de su Identidad Cultural y de sus Conocimientos
Tradicionales.
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miento informado previo, contrato de licencia de uso de conocimien-
tos colectivos y recursos bilogicos. Esta Ley establece condiciones
para el acceso a los conocimientos colectivos, acceso con fines de
aplicacion comercial o industrial, porcentaje destinado al Fondo para
el Desarrollo de los Pueblos Indigenas, inalienabilidad e imprescripti-
bilidad de los derechos, Registros de Conocimientos Colectivos de los
Pueblos Indigenas. ES sumamente interesante como esta ley catego-
riza 10s Registros en su Articulo 15 en tres, siendo estos:
i.  Registro Nacional Publico de Conocimientos Colectivos de
los Pueblos Indigenas
ii. Registro Nacional Confidencial de Conocimientos Colecti-
vos de los Pueblos Indigenas
iii. Registros Locales de Conocimientos Colectivos de los Pue-
blos Indigenas
La Ley establece el procedimiento para el registro de conoci-
mientos colectivos de los pueblos indigenas, contratos de licencia que
deben ser registrados, cancelacion de registros, proteccion conferida,
acciones por infraccion, mecanismos alternativos de solucion de con-
flictos, recursos administrativos v judiciales, entre otros temas®.

¢. Ecuador: Codigo Organico de la Economia Social de los Cono-
cimientos, Creatividad e Innovacion de 2016 (Codigo de Inge-
nios).

Segln la Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecno-
logia e Innovacion, este Codigo, también conocido como el Codigo
de los Ingenios 0 Codigo Ingenios, se hizo de forma interactiva con
los ecuatorianos, a través de una herramienta virtual conocida como
WIikiCOESC+i, con una participacion de 46,598 ediciones y 6667022
visitas de sensibilizacion®.

El Codigo Ingenios esta formado por 628 articulos que desa-
rrollan varios temas, en 10s siguientes cuatro libros:

o Libro I. Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Inno-

vacion y Saberes Ancestrales

39. Per0. Ley 27811 de 2002. Régimen de Proteccion de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indigenas Vin-

38.

culados a los Recursos Biologicos.

Secretaria de Educacion Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Ecuador. http://coesc.educacionsupe-
rior.gob.ec/index.php/C%C3%B3digo_0rg%C3%A1nico_de_Econom%C3%ADa_Social_del_Conocimiento_e_
Innovaci%C3%B3n. Fecha de consulta: 24/07/2018.
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o Libro Il. De la Investigacion Responsable y la Innovacion
Social

¢ Libro Ill. De la Gestion de los Conocimientos

e Libro IV. Del Financiamiento e Incentivos a los Actores del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia, Innovacion y Sa-
beres Ancestrales

De la lectura de este cuerpo normativo se colige que es una
propuesta de codificacion de los derechos de propiedad intelectual e
industrial y otros derechos relacionados, pues ademas de temas re-
lacionados con conocimientos tradicionales, también contiene dispo-
siciones sobre derecho de autor y derechos conexo, sociedades de
gestion colectiva, asi como temas de propiedad industrial, tales como
patentes, marcas, denominaciones de origen, signos notoriamente
conocidos, obtenciones vegetales y otras modalidades relacionadas
con la propiedad intelectual.

Enel Librolll, Articulo 83 se establece que la propiedad intelec-
tual podréa ser publica, privada, comunitaria, estatal, asociativa, coo-
perativa y mixta. Por su parte, el Articulo 94, preceptla lo referente al
acceso, Uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales.
Adicionalmente, el Capitulo VI del Libro Ill, desarrolla especificamente
el tema de los conocimientos tradicionales, sefialando quienes pue-
den ser legitimos poseedores de 10s conocimientos, la custodia de
los conocimientos tradicionales en el ambito comunitario, registro de
contratos, solucion de controversias, entre otros temas®.

Otros ejemplos que se pueden mencionar son Ley de Biodiversidad
de Costa Rica de 1998 y la Decision No. 391 de la Comunidad Andina, cons-
tituida por Colombia, Ecuador, Peruy Bolivia, sobre el Régimen Comun sobre
Acceso a los Recursos Genéricos*'.

Los ejemplos antes expuestos, evidencian que la legislacion sui gene-
ris en materia de CC.TT. y ECT. al igual que estos derechos, ha ido evolucio-
nando con el paso del tiempo, por 1o que 10s paises que estan en busqueda
de legislar al respecto tienen el reto de analizar 10s casos ya existentes y
hacer nuevas propuestas. Asimismo, es importante que 10s organismos in-
ternacionales avancen con propuestas para establecer textos normativos

40. Ecuador. Codigo Orgéanico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion de 2016.

41.

Comunidad Andina. http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-comunidad-
andina. Fecha de consulta: 25/07/2018.
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que puedan tener el alcance internacional gue se dificulta a las legislaciones
locales.

Conclusion

En conclusion, debido a que Guatemala, al igual que otros paises, no
tiene una legislacion especifica para la proteccion de CC.TT. y ECT, en prime-
ra instancia es conveniente que las autoridades tengan acercamientos con
las comunidades para promover el acceso al sistema de propiedad intelec-
tual vigente, en los casos en los que les sean convenientes, como pueden
Ser marcas colectivas, marcas de certificacion, indicaciones geogréficas, etc.
y facilitarles herramientas para poder organizarse. Puede ser que el sistema
de propiedad intelectual vigente tenga ciertas dificultades para su aplicacion,
pero tiene la gran ventaja de contar con un engranaje de normas locales y
convenios internacionales que facilitan la proteccion tanto a nivel nacional
como internacional, pues en los casos de uso no autorizado u otras infraccio-
nes el sistema ya esta disponible. £l sistema de propiedad intelectual adapta-
do también puede gozar de los bengficios antes indicados, pero para adaptar
las legislaciones se necesitan reformas, que algunas veces se complican por
distintos factores.

El sistema sui generis de proteccion de los CC.TT. y ECT. es el mas
completo, pero actualmente son relativamente pocos 1os paises que han
avanzado en el tema, y su aplicacion es territorial, por lo gue cuando el pro-
blema traspasa las fronteras del pais de la comunidad afecta, existe dificultad
para hacer valer los derechos que las leyes locales establecen. Si bien existe
interés en aprobar convenios internacionales sobre el tema, todavia no exis-
ten avances significativos.

Es relevante considerar que independientemente del sistema de pro-
teccion por el que opte un pais, este debe estar acompafiado de politica
publica para su promocion, divulgacion y ejecucion, por lo que la proteccion
de CC.TT. y ECT. debe ser un proyecto o estrategia integral de los diferentes
organismos del Estado. No es un trabajo solamente de un sector, sino que
es un trabajo interinstitucional, en el que debe existir dialogo y cooperacion
entre las comunidades indigenas v los distintas instituciones, en el caso de
Guatemala, tales como Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Economia, Registro de la Pro-
piedad Intelectual, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Guatemalte-
o de Turismo, Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Congreso de
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la Republica, Organismo Judicial, Ministerio PUblico, entre otros para definir
las funciones especificas de cada uno para un trabajo coordinado. En el caso
particular de Guatemala, ahora que ya existe un pronunciamiento de la Corte
de Constitucionalidad sobre la necesidad de una ley ad hoc basada en un sis-
tema sui generis, se tendra que esperar a que las instituciones con iniciativa
de ley decidan actuar al respecto y que tales instituciones realicen sus inves-
tigaciones, analisis y conclusiones para elaborar y presentar una iniciativa de
ley, pero mientras tanto, conforme se ha indicado, la necesidad de proteccion
existe, por 1o que de momento lo mas recomendable es utilizar el sistema de
propiedad intelectual vigente, en lo que sea pertinente.

Abreviaturas

ADPIC:  Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio

CC.TT..  Conocimientos Tradicionales

CIG: Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad
Intelectual y Recursos Genéticos, conocimientos Tradicionales
y Folclore

CERLAC: Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe

ECT.. Expresiones Culturales Tradicionales

OMC: Organizacion Mundial del Comercio

ONU: Organizacion de las Naciones Unidas

OEA: Organizacion de los Estados Americanos

OIT: Organizacion Internacional del Trabajo

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

UNESCO: Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia y la Cultura

WPPT:  Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion y
Fonogramas
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Resumen

El derecho de marcas es uno de los mas dinamicos que existe pues
tiene que adaptarse al surgimiento de nuevos productos, a novedosas
formas de mercadotecnia en entornos digitales y a mercados cada vez
mas competitivos. Como una manifestacion de estos cambios aparecen
las marcas no tradicionales que al identificar los productos o servicios
buscan impactar todos los sentidos del consumidor y generar una ma-
yor diferenciacion frente a los competidores. Las marcas no tradiciona-
les han dado un nuevo aire al derecho marcario haciéndolo mas vivaz,
entretenido y actual.

Palabras clave: Marcas no tradicionales, derecho de marcas.

Abstract

The trademark law is one of the most dynamic markets because it has to
adapt to the appearance of new products, new marketing forms in dig-
ital environments, and more markets that are competitive. The non-tra-
ditional marks evidence these changes because they seek an impact to
the consumer senses and more distinction in respect to their competing
products and/or services. Non-traditional marks have breathed fresh air
into trademark law making it more vigorous, entertaining, and contem-
porary.

Keywords: Non-traditional trademarks, trademark law.
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Introduccion

Mas alla de su funcion identificadora de productos y servicios, las
marcas se conciben en la actualidad como una herramienta publicitaria y
de comunicacion que promueve la creacion de lazos psicoldgicos, estables
y duraderos que determinan la decision de compra del consumidor. Las mar-
cas permiten condensar los atributos que el empresario busca trasladar al
producto o servicio, lo cual las convierte en poderosos instrumentos de per-
suasion que generan familiaridad, aprecio, confianza y recordacion.

Los consumidores estan habituados a identificar las marcas como
elementos adheridos a los productos, etiquetas compuestas por palabras, le-
tras, nimeros o graficos que influencian esencialmente el sentido de la vista
y que facilitan el acto de eleccion de los productos y servicios. Sin embargo,
en el comercio se utilizan otros signos que no se perciben por el sentido de
la vista y que tienen la capacidad de distinguir productos y servicios.

En efecto, respondiendo a nuevas tendencias del mercado, las marcas
se han diversificado con el fin de generar mayor impacto en el consumidor y
generar mayor diferenciacion. Se buscd aumentar el nivel de percepcion de
las marcas, influenciando no solo el sentido de la vista, sino integralmente
todos los sentidos.

Este cambio se hizo posible gracias a nuevos conceptos en mer-
cadotecnia, al uso de nuevas tecnologias y al auge del Internet y las redes
sociales. Hoy dia gracias a los avances tecnologicos se disefian empaques
novedosos, se fabrican formas con dimensiones, se combinan imagenes
y sonidos, se estampan texturas en los articulos y se generan imégenes
virtuales que asociadas a un producto o servicio pueden convertirse en
una marca.

Esta situacion no pudo ser ajena a la practica legal, la cual tuvo que
contemplar una nueva categoria de signo distintivo, hoy conocido como las
marcas no tradicionales. De esta forma, surgieron las marcas de color, de
posicion, gestuales, animadas o multimedia, las marcas consistentes en ho-
logramas, las marcas de textura o tactil, las marcas de patron, las marcas
tridimensionales, las marcas gustativas, sonoras y olfativas, por mencionar
algunas.

Hoy dia las marcas no tradicionales son una modalidad de signo dis-
tintivo susceptible de proteccion dado que desempefian un rol en el merca-
do y una funcion marcaria frente al consumidor con un efecto publicitario
significativo.
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Adicionalmente, las marcas no tradicionales se proyectan como una
modalidad de creciente uso en el entorno digital, dado que se pueden adap-
tar al medio virtual para hacer posible la comunicacion del empresario con el
consumidor y propender por su visibilidad y diferenciacion.

El reto para el derecho marcario es crear y consolidar una practica
con nuevos enfoques y principios que permita dar seguridad juridica a los
interesados en la proteccion de esta nueva categoria de marcas.

Para el desarrollo de este trabajo me referiré a los Tratados internacio-
nales que regulan la materia y que ofrecen algunas directrices de proteccion,
trataré algunos aspectos peculiares sobre las marcas no tradicionales y revi-
saremos algunos conceptos sobre el examen de registrabilidad.

I. Marco internacional en torno a la regulacion de las marcas
no tradicionales

La marca es vital para los intercambios comerciales transfronterizos
lo cual fue previsto desde 1883 con la suscripcion de Convenio de Parfs en
donde ya se hacia patente la necesidad de crear una Unidn para la proteccion
de la propiedad industrial. En ese sentido, el Convenio de Paris se anticipo a
lo que hoy dia es una realidad comercial, una economia totalmente globali-
zada e integrada en donde la regulacion de las marcas escapa a 10s intereses
de un solo pais para convertirse en un asunto de interés transnacional.

Como lo anticipaba el Convenio de Parfs, fue necesario que las prac-
ticas de proteccion y de observancia de los derechos de cada pais se armo-
nizaran a nivel internacional, 1o que se ha logrado en gran medida con los
Tratados Internacionales y con la gestion de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, en adelante OMPI.

Esta realidad no es ajena a las marcas no tradicionales, dado que su
entendimiento y practica inicié como una problematica local que se ha ido
armonizado con la regulacion de los Tratados y con un entendimiento que
busca ser mas universal.

El Convenio de Paris no proporcion6 una definicion de marca ni mu-
cho menos enuncid 10s signos que pueden ser considerados como marca. El
Articulo 6 quinquies establecio que “Para apreciar Sila marca es susceptible
de proteccion se deberan tener en cuenta todas las circunstancias de he-
cho, principalmente la duracion del uso de la marca"’, lo cual, generalmente
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determina la proteccion de las marcas no tradicionales. Esta norma es el
antecedente de la figura del segundo significado o secondary meaning 1a
cual sustenta generalmente las aspiraciones registrales de los usuarios de
las marcas no tradicionales. La disposicion del Convenio de Paris es amplia y
flexible, permite entender que el derecho de marcas es ajeno a un rigorismo
legal 0 a una interpretacion restringida de las normas. Més alla de las dispo-
siciones legales que enuncien 10s tipos de marcas gue se pueden proteger
en una determinada jurisdiccion, lo que importa es comprobar Si la marca se
origind en el mercado por un uso, que implica un esfuerzo comercial y publi-
citario de un empresario en crear un lazo con sus consumidores y en generar
la vinculacion con un origen empresarial.

Por su parte, el Acuerdo ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propie-
dad Intelectual Relacionados con el Comercio) en el articulo 15° establecio
lo siguiente:

“Podra constituir marca de fabrica o de comercio cualquier signo

0 combinacion de signos que sean capaces de distinguir 10s

bienes o servicios de una empresa de 10s de otras empresas. Tales

signos podran registrarse como marcas de fabrica o de comercio, en

particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras,

los nimeros, 10s elementos figurativos y las combinaciones de co-

lores, asi como cualquier combinacion de estos signos. Cuando los

signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bie-

nes o servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar

la posibilidad de registro de los mismos al caracter distintivo

que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podran

exigir como condicion para el registro que los signos sean

perceptibles visualmente”?. (Resaltado fuera del texto)

Esta disposicion incorpora tacitamente la proteccion de las marcas no
tradicionales, al indicar que cualquier signo puede ser una marca. De manera
expresa menciona uno de 10s tipos de marcas no tradicionales, las marcas
consistentes en combinacion de colores. Sin embargo, deja a 10s Estados
miembros la opcidn de exigir para efectos del registro el que 10s signos sean
perceptibles visualmente. ES decir, con base en esta disposicion, algunos
paises tienen la opcidn de abstenerse de proteger las marcas gustativas, ol-

2. Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio. Anexo 1° del Acuerdo firmado en Marrakech por el que se establece la Organizacién Mundial del
Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. [Consultado el 10 de septiembre de 2018]
Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text jsp?file_id=305906
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fativas v las sonoras. Al igual que el Convenio de Parfs, el Acuerdo ADPIC,
dispone que el registro se podra supeditar a la prueba de la distintividad
adquirida por el uso; aspecto que como he indicado es propio de los tramites
de registro de las marcas no tradicionales.

El Acuerdo ADPIC da especial relevancia a la funcion que las mar-
cas cumplen en el mercado, en tanto sean “capaces de distinguir bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas” las marcas merecen
proteccion, siempre que cumplan su funcién identificadora y diferenciadora.

Por su parte, el Tratado sobre el derecho de Marcas adoptado en Gi-
nebra en 1994 mejor conocido como TLT indic6 que su dmbito de aplicacion
serfa Unicamente para “las marcas que consistan en signos visibles”. Por
tanto, si bien es cierto que el TLT es un tratado de aspectos formales, que
busco armonizar y facilitar el tramite de registro de las marcas haciendo mas
expedito el tramite de registro, también es cierto que decidid excluir expre-
samente de su dmbito de aplicacion a los signos no visibles (marcas sonoras,
gustativas y tactiles), expresamente excluyd las marcas sonoras, olfativas y a
los hologramas. El Unico tipo de marca no tradicional aceptada en el marco
del TLT es la marca tridimensional. Como se verd adelante, en vista de las res-
tricciones impuestas por el TLT se expidi6 el Tratado de Singapur que amplio
el alcance de proteccion a otros tipos de marcas no tradicionales.

Por su parte, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Di-
sefios Industriales e Indicaciones Geogréficas desde el afo de 1998 hasta
el 2008 se ocupd de tratar aspectos para armonizar el derecho de marcas,
especificamente abordo la problematica de las marcas no tradicionales y se
ocupd de revisar el TLT.

El Comité Permanente que se reuni en Ginebra en diciembre de 2001
SCT/7/33, planted por primera vez la necesidad de armonizar los aspectos
relacionados con las marcas no tradicionales. Como una de las conclusio-
nes de la reunion, la Secretaria propuso preparar un documento con varios
puntos, entre ellos “... la armonizacion del Derecho sustantivo de marcas
cabria abordar las cuestiones siguientes: la definicion de signos susceptibles
de registro, especialmente en relacion con los signos no tradicionales, como
las marcas sonoras, las marcas olfativas, las marcas tridimensionales y 10s
lemas”.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas, Séptima sesion Ginebra, 5 a 7 de diciembre de 2001.SCT/7/3
Fecha 7 de diciembre de 2001. [Consultado el 18 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/
edocs/mdocs/sct/es/sct_7/sct_7_4.pdf
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El Comité Permanente SCT/8/3 abordd de manera insipiente la dis-
cusion sobre las marcas no tradicionales, frente a lo cual no existia un con-
senso de los participantes sobre la necesidad de ser incluidas como parte
de la regulacion de los paises. Los miembros estuvieron de acuerdo en la
dificultad de representar gréaficamente las marcas auditivas y olfativas, y la
determinacion del caracter distintivo de las marcas tridimensionales. En di-
cho comité se plantearon tres propuestas. Ampliar la definicion de marca
contenida en el TLT mas alla de lo que se pueda considerar como Signo Visi-
ble. La segunda propuesta consistia en “que los miembros “exigiran” como
condicion del registro que 10s signos sean perceptibles visualmente, o que
puedan representarse graficamente, describirse por escrito, con diagramas
0 por cualquier otro medio visual. También deberian incluirse expresamente
las marcas consistentes en hologramas, las marcas sonoras y las marcas ol-
fativas"*. La Ultima propuesta consistio en supeditar el registro de las marcas
no tradicionales a la adquisicion del caracter distintivo por el uso.

Dado que solo las experiencias de uso y registro permitian entender
l0s aspectos sustantivos en torno a las marcas no tradicionales, a partir del
Comité Permanente SCT/8/7 y hasta el Comité SCT/11/6 se trabajd un cues-
tionario para conocer la practica de los Estados Miembros de la OMPI 'y de-
terminar qué cuestiones se debian tomar en cuenta para buscar la armoniza-
cion del derecho internacional relacionado con las marcas no tradicionales.

Luego de examinar las respuestas de los Estados miembros al cues-
tionario, el Comité Permanente SCT16/2 prepar6 un informe sobre 10s “Nue-
vos Tipos de Marcas”, expresion que luego fue formalmente sustituida por
"Marcas no Tradicionales™. Este documento clasifico las marcas no tradi-
cionales a partir de su percepcion por los sentidos, en signos visible y no
visibles. En la primera categoria entran las marcas tridimensionales, las mar-
cas de color, los hologramas, 10s lemas publicitarios, los titulos de peliculas
y libros, los signos animados o de multimedia, las marcas de posicion, y
las marcas gestuales. En la segunda categoria, entran las marcas sonoras,

4. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas, Octava sesion Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002.SCT/8/3 Fecha
26 de abril de 2002. Armonizacion continua del derecho internacional de marcas y convergencia de las practi-
cas relativas a las marcas [Consultado el 18 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/
mdocs/sct/es/sct_8/sct_8_3.pdf

5. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas, Decimosexta sesion Ginebra, 13 a 17 de noviembre de 2006
SCT/16/2 Fecha 1 de septiembre de 2006. [Consultado el 18 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.
wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.pdf
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olfativas, gustativas y las marcas de textura o tactiles. El documento justi-
fico la existencia de estos tipos de marcas a partir de nuevas estrategias
de comercializacion y publicidad, y determino la necesidad de considerar
la disponibilidad de ciertos signos que podrian agotarse al otorgarse como
marcas no tradicionales.

Los siguientes Comités SCT/16/2, SCT/17/2, SCT/18/2, SCT/19/2 y
SCT/20/2 siguieron examinando los aspectos gue se deben armonizar en tor-
no a las marcas no tradicionales, en particular se busco las alternativas que
puede tener la representacion grafica segun el tipo de marca y se desarrollo
el principio de la funcionalidad y de agotamiento.

Como una respuesta a la implementacion de las nuevas tecnologfas,
y en particular a las tecnologias de la comunicacion, en el 2006 se suscribio el
Tratado de Singapur®. El Tratado de Singapur es una evolucion del TLT de 1994
que amplié el ambito de aplicacion a todos los tipos de marcas, y que reco-
nocio expresamente las marcas no tradicionales. Las reuniones del Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disenos Industriales e Indicaciones
Geogréficas fueron el insumo para la adopcion del Tratado de Singapur. El
Tratado en su articulo 2° menciono que: “Las Partes Contratantes aplicaran el
presente Tratado a las marcas que consistan en signos que puedan registrar-
Se como marcas conforme a sus legislaciones”.

Asimismo, las Partes Contratantes declararon en la Resolucion Suple-
mentaria al Tratado de Singapur lo siguiente’:

“3. Reconociendo el hecho de que el Tratado ofrece a las partes Con-

tratantes unos procedimientos eficaces y efectivos sobre las forma-

lidades en materia de marcas, en la Conferencia Diplomatica quedd

entendido de que los articulos 2 y 8, respectivamente, no imponen

obligacion alguna de las Partes Contratantes de:
i) registrar nuevos tipos de marcas, como los parrafos 4), 5) y
6)delaregla3; o
il instrumentar sistemas de presentacion electronica u otros
sistemas automatizados”.

Tratado de Singapur sobre El Derecho de Marcas, adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006. Disponible en:
http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=290020. “Siguiendo al TLT, el Tratado de Singapur simplifi-
cay armoniza los procedimientos administrativos utilizados por las Partes Contratantes para la presentacion de
las solicitudes de marca.” (Consultado 15 de septiembre de 2018). El Tratado de Singapur es administrado por la
OMPI, tiene 38 partes contratantes, fue adoptado en el 2006 y entrd en vigor en el 2009.

Resolucion de la Conferencia Diplomaética, suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas,
celebrada en Singapur en marzo de 2006. Disponible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_
id=291536 (Consultado el 30 septiembre de 2018).
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Si bien es cierto que el Tratado deja a la voluntad de las Partes Con-
tratantes la proteccion de las marcas no tradicionales, también lo es que
proporciono directrices para el trdmite de estas marcas que son observadas
incluso por los paises que no son parte del Tratado. El Tratado de Singapur
incorpor6 el Formulario Tipo No. 1° que establecio [0S requisitos y parametros
para tramitar las marcas no tradicionales. El Grupo de Trabajo reunido el 31 de
enero de 2012 presentd una propuesta de modificacion del Formulario Tipo
No. 1°, en la que se establecieron los requisitos de representacion gréfica
para las marcas sonoras consistente en describir el sonido y proporcionar
una grabacion®.

En la regla tres del Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Mar-
cas, texto que entr en vigor el 1° de noviembre de 2011, el Tratado estable-
Cio los detalles que debe contener una solicitud de registro de una marca tri-
dimensional, un holograma, la marca animada, la marca de color, de posicion
y la marca sonora.

La dificultad que se ha presentado para la proteccion y entendimiento
de las marcas no tradicionales se debe en gran medida a la aplicacion de
unos criterios legales y practicos que no se ajustan a su naturalezay a los de-
rechos que sobre ellas se generan. Por tanto, queda en cabeza de 10s paises
establecer una reglamentacion puntual que contemple las particularidades
de proteccion de las marcas no tradicionales.

Il. Algunas particularidades en torno a la proteccion de

las marcas no tradicionales

El derecho de marcas ha contemplado en mayor 0 menor medida la
proteccion de estos nuevos signos distintivos con una préactica legal que atn
esta en construccion. Las Oficinas de Marcas de los distintos paises han teni-
do que entender que las marcas no tradicionales son una realidad comercial
con una inusitada actualidad. Pese a que en la mayoria de las jurisdicciones
no existe una reglamentacion especifica 0 una enunciacion expresa de las
marcas no tradicionales, las Oficinas de Marcas han tenido que asumir posi-
ciones mas 0 menos restrictivas sobre su proteccion, dependiendo en gran
medida de la flexibilidad de las normas internas.

8. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Grupo de Trabajo encargado del examen del Formulario inter-
nacional tipo N° 1 del Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas Primera reunion Ginebra, 31 de enero
de 2012 [Consultado el 15 septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/es/
stlt_wg_mif1_1/stit_wg_mif1_1_2.pdf.
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La construccion de criterios juridicos propios para el entendimiento
de las marcas no tradicionales se justifica en la medida que estas marcas son
distintas a las marcas comunes, en cuanto a la forma de ser percibidas, al ob-
jeto de proteccion y al impacto que el monopolio genera frente a los compe-
tidores. Las marcas no tradicionales se caracterizan por impactar de manera
especial el sentido del gusto, olfato, el tacto y el oido o por impactar simul-
taneamente mas de un sentido, como en el caso de las marcas multimedia,
en las cuales el estimulo es de tipo visual y auditivo. Circunstancia ésta que
ha generado que algunas marcas no tradicionales no se puedan representar
con los mismos medios graficos que se tienen dispuestos para las marcas no
tradicionales, esto es, mediante palabras, letras, nimeros o graficos.

Consecuencia de 1o anterior, es que la representacion grafica de algu-
nas de las marcas no tradicionales se ha hecho imposible 0 no es suficiente.
Frente a esto, se ve como positivo el cambio en la Union Europea que modificod
el requisito de representacion grafica, a simple representacion. En efecto, dada
las caracteristicas de algunas marcas no tradicionales, es necesario conside-
rar la sustitucion del término representacion gréfica presente en la mayoria
de las normas de propiedad industrial, por el de simple representacion, dado
que esto permite usar medios de representacion idoneos como un video o un
archivo de audio, 10s cuales técnicamente no tienen el caracter de ser graficos.

Resulta ilustrativo mencionar el caso mexicano, pues éste pais tenia
una definicion de marca que impedia la proteccion de las marcas no visibles,
a la vez que tenia prohibida la proteccion de los hologramas y las marcas de
color. En la reciente reglamentacion se incorporo una definicion de marca
que permite la proteccion de cualquier signo perceptible por los sentidos sin
que la representacion del mismo deba ser grafica:

“Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y

susceptible de representarse de manera que permita determinar el

objeto claro y preciso de la proteccion, que distinga productos o ser-

vicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

De igual forma, la reglamentacion incorpord expresamente la protec-
cion de los hologramas, las marcas de combinacion de color, las marcas tridi-
mensionales, los sonidos, los olores, los hologramas, el trade dress 0 imagen
comercial’.

9. México. Ley de Propiedad Industrial tltima reforma publicada en el diario oficial de la federacion: 18 de mayo
de 2018. [Consultado el 5 de octubre de 2018]. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/50_180518.pdf.
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Para comprender las particularidades de las marcas no tradicionales
es Util entender que la mayorfa de estas marcas nacen espontaneamente
como resultado de una practica comercial y publicitaria del empresario quien
ha logrado que su signo tenga una influencia significativa en el consumidor.
Quiere ello decir, que si no hay mediciones sobre el impacto que estos signos
causan en el consumidor, habra muchas marcas no tradicionales que el em-
presario no ha detectado dentro de su portafolio de signos distintivos.

También hay que considerar que algunas marcas no tradicionales son
el resultado de una intencidn del empresario que se vio obligado a cambiar
la presentacion habitual de los productos con el fin de captar la atencion del
consumidor y darle al producto una imagen original y distintiva. La marca de
color de la suela roja de los zapatos del disefiador francés Christian Loubou-
tin son un ejemplo de lo anterior. Dicha suela fue creada en un ataque de
genialidad al aplicar esmalte rojo a una suela. El color rojo de estos zapatos
es hoy dia el sello de identificacion frente a los consumidores y el rasgo dife-
renciador frente a la competencia.

En cualquier caso, estas marcas nacen o se ratifican por un uso cons-
tante y evidente en el mercado, fruto de una interrelacion constante con el
consumidor, quien logra adjudicar a un elemento de la prestacion una fun-
cion marcaria. Situacion que ya estaba prevista en el Convenio de Paris para
la proteccion de la Propiedad Industrial de 1883, en donde se establecia que
el uso es una forma de la que se puede originar la proteccion sobre una
marca'®.

En las marcas no tradicionales se evidencia como el consumidor le
asigna a determinados elementos que se encuentran asociados a los pro-
ductos o servicios una funcion marcaria 0 una memoria distintiva luego que
dichos elementos han llamado su atencion al punto que se vuelven indicati-
vOS de una procedencia empresarial.

Elementos sensoriales de todo tipo, como colores, sonidos, texturas,
olores, que una vez usados en el mercado pueden superar Su caracter basi-
co, decorativo U ornamental para tener una distintividad que permita vincu-
larlos con un origen empresarial y hacer posible la decision de compra del
consumidor. Cuando el color, el sonido o la textura logran tener un caracter
distintivo, independiente y autonomo del producto, surge una marca no tra-

10. "“Para apreciar si la marca es susceptible de proteccion se deberan tener en cuenta todas las circunstancias de
hecho, principalmente la duracién del uso de la marca.” Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, articulo 6quinquies, literal C., disponible en http://www.wipo.int/trea-
ties/es/text.jspile_id=288515#P140_26741 [Consultado el 18 de septiembre de 2018].
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dicional capaz de identificar productos o servicios en el mercado. El caracter
independiente y autdbnomo del signo, es esencial, pues es 10 que permite
deducir que existe una vocacion distintiva.

En efecto, la experiencia indica que el consumidor medio no esta
familiarizado con que el color, textura, sonido u olor son un signo distintivo
con una funcion marcaria en el mercado. Para 1o anterior es necesario que el
signo no tradicional se independice del producto, con lo cual se entiende que
éste signo tienen entidad propia para proceder con su proteccion.

ElTribunal de Justicia de la Union Europea indico que la percepcion de
las marcas denominativas o graficas, es distinta a las marcas de color:

“La percepcion del publico pertinente no es necesariamente la mis-

ma en el caso de Un Signo que consiste en un color por sisoloy en el

caso de una marca denominativa o grafica, que consiste en un signo

independiente del aspecto de los productos que designa. En efec-

to, si bien el publico esta acostumbrado a percibir, inmediatamente,

las marcas denominativas o graficas como signos identificadores del

origen del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el

signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita

el registro del signo como marca. Los consumidores no estan acos-

tumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su

color o el de su envase, al margen de todo elemento grafico o textual,

puUesto que, en principio, un color por si solo no se emplea, en la

practica comercial actual, como medio de identificacion. Un color por

sf solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir

los productos de una determinada empresa'"”.

Otro aspecto a considerar por parte de las Oficinas de Marcas en la
construccion de un entendimiento de las marcas no tradicionales es el rela-
cionado con asegurar la disponibilidad de ciertos signos que podrian agotar-
se en la medida que sobre ellos se constituyan monopolios marcarios.

Por tanto, en aplicacion de la teoria del agotamiento, se debe cuanti-
ficar el numero de elementos que 10s consumidores pueden relacionar con
una determinada categoria de productos y servicios. Si el niumero de ele-
mentos sensoriales que el consumidor percibe es limitado, el otorgar una
marca sobre uno de ellos afectaria negativamente la competencia. Si, por el
contrario, €l nimero de elementos asociados a una categoria de productos

11. Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Sentencia 6 de mayo de 2003, Caso C-104/01. Libertel Grope BV [consul-
tado el 25 de septiembre de 2018]. Disponible en: curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid.
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0 servicios es amplio, el registro como marca de uno de estos elementos no
afectarfa a la competencia'.

Adicionalmente, la doctrina de la funcionalidad exige valorar si el ob-
jeto de proteccion sobre una marca no tradicional recae sobre la aplicacion
0 efecto practico que pueda tener un elemento (color, forma, textura, etc.)
dado que la funcionalidad de los productos o articulos es materia de protec-
cion temporal via patentes. El analisis de la funcionalidad sobre una marca
busca determinar si el signo que se pretende apropiar lo requieren 10s demas
competidores para asociarlo a sus productos o servicios como un hecho na-
tural del mercado™.

En otras palabras, el examinador debe asegurar que el signo sobre el
que se busca generar el monopolio sea “no funcional”, es decir, gue no trans-
mita una funcion técnica o estética asociada a la naturaleza de los productos
0 servicios, relativa a su uso o finalidad, que afecte el costo de produccion o
su calidad o que tenga alglin énfasis estético.

El requisito de distintividad esta intimamente ligado al analisis de fun-
cionalidad puesto que todo signo que es funcional, carece de distintividad.
Para las marcas de textura se ha mencionado expresamente que es nece-
saria la aplicacion de un test de funcionalidad para evitar que €l objeto de la
proteccion afecte la libre competencia™.

De manera ilustrativa, el Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas SCT/17/3, ha expresado lo siguiente sobre la funcionalidad:

“Una marca de color puede considerarse funcional, y por ende inad-

misible para el registro, si cumple cierta funcion utilitaria o se utiliza

para obtener determinado resultado técnico en relacion con un pro-

ducto. Por ejemplo, el color plateado se conoce por sus propiedades

reflectantes del calor y la luz y constituye por ese motivo el color

12.

13.

14.

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas, Decimosexta sesion Ginebra, 7 a 11 de noviembre de 2007
SCT/17/2 Fecha 30 de marzo de 2007. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_7.
pdf. Citando a la Suprema Corte de los Estados Unidos, 1994 Asunto 514 U.S.159 34 USPQ.2d 1161 (1995). Caso
Qualitex Co. V Jacobson.

Refiriéndose al caso Qualitex: “En lo que respecta a la “escasez de colores”, deberia acudirse a la doctrina de
la "funcionalidad” para evitar consecuencias perjudiciales para la competencia. Esta doctrina estadounidense
prohibe el uso de una caracteristica de un producto como marca si al hacerlo puede plantearse una desventaja
significativa para un competidor al ser dicha caracteristica “esencial para el uso o la finalidad del articulo” o al
“afectar a su precio o calidad” Arjen W.H. Meij, Motivos de denegacion absolutos Marcas de color. [consulta: 1°
de octubre de 2015] Disponible en: http://www.oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Meij%20Trad%20ES%20rev.pdf.
Directorio de la International Trademark Association (INTA) resolucion adoptada en el 2006, criterio seguido por
el Tribunal de Justicia De la Comunidad Andina en el Proceso 240-IP 2015M caso marca de TEXTURA OLD PARR.
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predilecto de los fabricantes de revestimiento aislante para edificios.

Ningun comerciante deberia disfrutar de un monopolio sobre un co-

lor habitualmente usado por otros comerciantes. Algunos colores

han desarrollado significados generalmente aceptados en determi-

nados ambitos comerciales, por lo que es muy improbable que per-

mitan distinguir los productos de un comerciante de los de otro. Por

ejemplo, el color rojo se suele utilizar para los extintores de incendios,

de modo que seria dificil de registrar en relacion con los “equipos de

lucha contra incendios”.

“Ademas, una marca de color se puede considerar funcional si su

fabricacion 0 uso permite reducir gastos. Por ejemplo, es posible

que un color se derive directamente del proceso de fabricacion de

un producto. En ese caso, la apropiacion del color por una parte im-

plicaria una desventaja competitiva para las demas, al exigir por su

parte una modificacion del proceso de fabricacion™”.

En linea con lo anterior, tenga en cuenta que en aplicacion del criterio
de funcionalidad, algunas marcas no tradicionales tienen una mayor vincu-
lacidon con algunos productos o servicios, como seria el caso de 1os colores
para el sector de dulces, el aroma para los perfumes, los sabores para 10s
medicamentos y las formas que rayan con cierto efecto técnico y funcional,
en cuyo caso, la posibilidad de apropiacion de estos signos debe ser valorada
€aso a caso, de hecho en algunas categorias se justifica que la proteccion se
restrinja al maximo en virtud de la desventaja competitiva gue un monopolio
en estas circunstancia generaria.

Por tanto, el examen de registrabilidad de las marcas no tradiciona-
les es complejo y exhaustivo con base en la aplicacion de criterios juridicos
idoneos que justifiquen el otorgamiento de un derecho sobre una marca no
tradicional. Es deseable buscar una ponderacion entre el interés del tercero
en obtener el derecho sobre una marca no tradicional valorando el efecto
restrictivo que el derecho generaria para los competidores y el mercado.

Al respecto, si bien el monopolio marcario por su naturaleza implica
una restriccion para 1os terceros, en las marcas no tradicionales esta restric-
cion puede generar un mayor impacto frente a los competidores. Esto suce-
de porque el objeto de proteccion de las marcas no tradicionales en algunos

15. Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geograficas, Decimonovena Decimoséptima sesion Ginebra, 7 a 11 de mayo
de 2007 SCT/17/3 [Consultado el 25 de septiembre de 2018] Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/
sct/es/sct_17/sct_17_3.pdf
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€asos consiste en estimulos sensoriales que tienen una mayor cercania a
la prestacion misma, como colores, sonidos y las texturas, y en otros casos,
€stos Signos son escasos o limitados. Esta situacion hace que sea mas com-
plejo el examen de registrabilidad, toda vez que el examinador debera dirimir
la tension entre otorgar un derecho de uso exclusivo y el efecto que esto
puede generar frente al competidor y el mercado.

Lo anterior se aprecia con mayor amplitud en las marcas olfati-
vas, de color y las marcas tridimensionales que por su naturaleza pueden
tener mayor colision con las expectativas de los terceros en usar estos
Signos 0 Unos muy parecidos. Por tanto, las Oficinas de Marcas en estos
casos deben valorar la repercusion que se genera al constituirse estos
monopolios, con el fin de que el gjercicio de estos derechos no vaya a ge-
nerar un blogueo injustificado a los competidores o0 un cerco a los avan-
ces tecnologicos.

Para el analisis de registrabilidad de las marcas no tradicionales, las
Oficinas de Marcas toman en cuenta las causales de irregistrabildad gue son
un punto de partida para evaluar el caracter distintivo, genérico, descriptivo, 0
usual o funcional del signo. El principal cuestionamiento seré si el signo sobre
el cual se va a constituir un uso exclusivo lo requieren los demas competido-
res, para lo cual es Util considerar la doctrina de la funcionalidad y la teoria
del agotamiento.

También es deseable que la cobertura de la marca no tradicional esté
restringida para aquellos productos y servicios que efectivamente se van a
usar en el mercado. Lo anterior permitira llevar a cabo un examen de dis-
tintividad especifico, para una categoria de productos, a la vez que servira
para delimitar el alcance del derecho, lo cual es sano para la competencia y
permitira ejerce de manera razonable el jus prohibend.

Los cuestionamientos sobre las marcas no tradicionales no se agotan
con su otorgamiento, sino que se hacen mas latentes con el ejercicio del
derecho, siendo mayor el mayor riesgo de vulgarizacion que presentan estas
marcas.

Eltitular de una marca no tradicional debe tener la precaucion de usar
la marca siempre con un fin marcario y distintivo, so pena de que el signo
Se convierta en un signo genérico 0 comun en la categoria. Las marcas no
tradicionales tienen mayor riesgo en afrontar una accion de cancelacion por
vulgarizacion que las marcas no tradicionales, en virtud de las peculiaridades
de su usoy por la necesidad de que los terceros usen el signo.
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En ese se sentido, si bien el examinador en el estudio de registra-
bilidad pudo no advertir ninguin impedimento para el registro de la marca,
éste puede surgir con el paso del tiempo y con la evolucion del mercado,
generando en cabeza de la Oficina de Marcas y de los terceros el interés de
invalidar el derecho ejerciendo la accion de cancelacion por vulgarizacion.
Por tanto, el titular de la marca debe velar por evitar acercamientos gradua-
les de los competidores de forma gue se generen usos no autorizados de la
marca que debiliten y diluyan su distintividad para o cual el titular debe ser
activo en la defensa de la exclusividad.

Finalmente, la labor de la autoridad judicial en la determinacion del
alcance del derecho sobre una marca no tradicional, y su consecuente
infraccion, depende del tipo de marca no tradicional. Algunas marcas no
tradicionales, por su naturaleza, pueden tener un alto, medio 0 bajo grado
de distintividad, de lo cual depende el grado de proteccion otorgado. Ello,
sumado a la categoria de los productos y servicios y al tipo de consumidor,
son factores que le permiten a la autoridad definir la infraccion.

lll. Representacion de las marcas no tradicionales

La representacion gréafica permite definir la marca a fin de delimitar
el objeto de proteccion, a la vez que hace posible su materializacion en
un soporte fisico a través de palabras, graficos, imagenes, etc., lo cual es
Util para conocer su naturaleza, sus rasgos y facilitar la aprehension por
parte del examinador de marcas y su posterior consulta por los usuarios y
autoridades.

La representacion grafica de las marcas no tradicionales debe tener
unas caracteristicas muy especificas, 10 cual depende del tipo de marca no
tradicional. Especificamente para las marcas no tradicionales, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina ha destacado la importancia del principio
de precision:

“(...) Mientras los registros de nuevos tipos de marcas proliferan,

existe la creciente necesidad de “precision” en el registro a través

del uso de nuevas técnicas. La representacion grafica no es solo un

Mero requisito técnico para el registro de marcas, Sino que supone

una manifestacion del “principio de precision”.

“De tal manera gue, una mayor precision en los registros de nuevos

tipos de marcas delinea méas claramente y, en consecuencia, prote-

ge mejor los derechos de los titulares de registros de este tipo de
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marcas. Los registros y publicaciones de solicitudes de registro mas

especificos permitira a los empresarios, al realizar busquedas en el

registro de marcas, descubrir posible competencia en el mercado

y protegerse contra posibles casos de infraccion antes de invertir

elevadas sumas en el desarrollo y promocion de nuevas marcas.

Adicionalmente, la definicion precisa de la marca informa a los com-

petidores y titulares de marcas de posibles casos de infraccion, dis-

minuyendo v, posiblemente, previniendo el riesgo de confusion en el

plblico consumidor™®”.

NO es posible tratar el tema de la representacion grafica sin referirse
al caso Sieckmann. Este caso fue significativo por establecer las caracteris-
ticas de la representacion grafica y concluir gue es imposible representar
graficamente las marcas olfativas. Mas alla de considerar que el Tribunal
de Justicia de la Union Europea en el caso Sieckmann tuvo una posicion
restrictiva frente a las marcas olfativas, 1o que hoy se puede decir es que
el problema no estuvo en la posicion del Tribunal, sino en que el requisito
de representacion grafica que él examind era incompatible para las marcas
no tradicionales. En efecto, la sentencia del caso Sieckmann del Tribunal de
Justicia del 12 de diciembre de 2002 concluyo que era imposible representar
las marcas olfativas, dado que ninguno de los medios disponibles ni la com-
binacion de ellos resultd suficiente para representar graficamente un olor:

“Habida cuenta de las precedentes consideraciones, procede res-

ponder a la segunda cuestion que, en el caso de un signo olfativo,

el requisito de la representacion grafica no se cumple mediante una

formula quimica, una descripcion con palabras escritas, el deposito

de una muestra del olor en cuestion ni una combinacion de dichos

elementos’””.

Esto era de esperarse, pues la marca olfativa es una marca no visible
gue no se puede representar graficamente. El olfato es un sentido quimi-
€O que detecta las sustancias que entran en contacto con las células que
reciben la sensacion olfativa, con la particularidad que funciona a grandes
distancias y con una pequefia concentracion del olor.

16. Comunidad Andina. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 24-1P-2015, Interpretacion Prejudicial,

17.

Caso TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR' de 24 de agosto de 2015 [Consultado el 20 septiembre de 2018]. Disponi-
ble en: http//www. comunidadadnita.org/

Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Caso C-273/00. Ralf Sieckmann
[Consultado el 25 de septiembre de 2018]. Disponible en:http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000273.
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En el proceso de detectar y analizar un olor intervienen las fosas
nasales que tienen unas mucosidades que disuelven el olor, las neuronas
receptoras del olfato y el cerebro donde los olores son almacenados como
un recuerdo. La capacidad de reconocer el olor es inmediata, mas rapida
que estimulos como una textura 0 un sabor, pues su reconocimiento es
procesado en el cerebro, y de ser el caso, estas situaciones darian suficiente
mErito para su proteccion como marca. A diferencia de los colores o de las
notas musicales no existe para los olores un nombre o0 codigo que permita
catalogarlos o clasificarlos universalmente y de forma objetiva, éste hecho,
Mas su apreciacion subjetiva, y la volatilidad que tienen las fragancias difi-
culta el registro de estas marcas.

La solucion para representar una marca olfativa se encontr6 en el
reciente cambio que se incorpord en la Union Europea al exigir que basta
que las marcas se representen, aun cuando su representacion no sea gra-
fica, dando cabida a medios tecnologicos alternos que pueden servir para
catalogar 10s olores y para darles alglin margen de objetividad.

Al respecto, existen varios tipos de instrumentos en el mercado
como el modelo FOX, Alpha MOS, Toulouse, entre otros, que analizan cua-
litativa y cuantitativamente las mezclas de gases, vapores y olores para
hacer una adecuada cata olfativa. También esta disponible la espectrome-
tria de masas que logra separar las mezclas de l0s olores e identificar cada
uno de sus componentes v la técnica de la cromatografia de gases'®. Estos
medios tecnologicos pueden ser usados en el tramite de registro de mar-
cas olfativas para facilitar su percepcion y como un apoyo en el examen de
registrabilidad.

En cuanto a la representacion grafica de las marcas es pertinente ci-
tar de nuevo la Sentencia Sieckmann del Tribunal de Justicia de la Union Eu-
ropea que establecio que la representacion grafica debe ser clara, precisa,
completa en si misma, faciimente accesible, inteligible, duradera y objetiva:

18.

“La cromatografia de gases es una técnica separativa que tiene la cualidad de conseguir la separacion de mez-
clas muy complejas. (...) La espectrometria de masas (MS) es una de las técnicas analiticas mas completas que
existen. Recientemente, esta técnica se utiliza no sélo en investigacion, sino también en anélisis de rutina de los
procesos industriales, en control de calidad, etc. Sus principales cualidades son:

-Capacidad de identificacion de forma practicamente inequivoca, ya que proporciona un espectro caracteristico
de cada molécula. - Cuantitativa: permite medir la concentracion de las sustancias. - Gran sensibilidad: habitual-
mente se detectan concentraciones del orden de ppm o ppb y en casos especificos se puede llegar hasta ppt e
incluso ppa. - Universal y especifica. (...)" GUTIERREZ, M. DROGUET. ( 2002), La cromatografia de gases y la espec-
trometria de masas: identificacion de compuestos causantes de mal olor m.c. Boletin intexter (U.P.C.) N° 122, [en
linea] pags. 35-41. [Consultado 10 de septiembre de 2018]. ISSN: 1697-7912. Vol. 6, NUm. 3. Disponible en: http://
upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/2733/5CROMGASES. pdf
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“Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede res-
ponder a la primera cuestion que el articulo 2 de la Directiva debe in-
terpretarse en el sentido de que puede constituir una marca un signo
que en si mismo no pueda ser percibido visualmente, a condicion de
que pueda ser objeto de representacion gréafica, en particular por me-
dio de figuras, lineas o caracteres, que sea clara, precisa, completa

en si misma, facilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva™”.

(Texto resaltado fuera de la cita)

El caso Sieckmann influencié el cambio de reglamentacion en la
Union Europea, ya que la Directiva actual y su reglamento retomaron las
caracteristicas de representacion grafica indicadas en dicha sentencia a la
vez dieron cabida a la proteccion de las marcas no visibles al suprimirse el
requisito de representacion grafica. La Directiva (UE) 2015/2436 reitera el
sentido practico y funcional de las marcas en tanto indica que o esencial
es que una marca distinga productos o servicios de una empresa de los de
otra, siendo posible que para su representacion se use la tecnologia dispo-
nible aun cuando no se trate de medios graficos:

“Para este fin, es necesario enumerar ejemplos de signos que puedan
constituir una marca, siempre que dichos signos puedan distinguir
los productos o0 servicios de una empresa de los de otras empresas.
Para cumplir con los objetivos del sistema de registro de marcas, es
decir, para garantizar la seguridad juridica y la buena administracion,
también es esencial exigir que el signo sea capaz de representarse
de manera clara, precisa, independiente. De facil acceso, inteligible,
duradero y objetivo. Por 1o tanto, se debe permitir que un signo se
represente en cualquier forma apropiada utilizando la tecnologia ge-
neralmente disponible, y por lo tanto no necesariamente por medios
gréaficos, siempre que la representacion ofrezca garantias satisfacto-

fias a tal efecto?®”.

En el mismo sentido, el Reglamento (UE) No 2015/2424 en su exposi-
cion de motivos establecio:

“A fin de permitir una mayor flexibilidad y garantizar al mismo tiem-
PO una mayor seguridad juridica en cuanto a los medios de repre-

19. Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Caso C-273/00. Ralf Sieckmann
[Consultado 25 de septiembre de 2018]. Disponible en: http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/1J000273.

20.

Unidn Europea. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial de la
Union Europea L 336 del 23 de diciembre de 2015, pp. 7.
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sentacion de marcas, el requisito de representacion grafica debe

suprimirse de la definicion de marca de la Unidn. Se debe permitir

gue un signo se represente de cualquier forma que se considere

adecuada usando la tecnologia generalmente disponible, y no ne-

cesariamente por medios gréaficos, siempre que la representacion

sea clara, precisa, autosuficiente, facilmente accesible, inteligible,

duradera y objetiva®"".

Por tanto, la representacion gréfica de las marcas no tradicionales
tiene por objeto comunicar de manera clara, precisa y completa el signo so-
licitado en registro, de manera que el interesado tenga conocimiento del tipo
de signo que se solicita y de sus caracteristicas distintivas.

Tal como lo indico recientemente la Directiva (UE) 2015/2436 se busca
que las autoridades competentes y el publico en general puedan determinar
"...el objeto claro y preciso de la proteccion otorgada a sus titulares?”. Lo
mas importante, es que la marca no tradicional puede ser representada por
cualquier medio tecnoldgico disponible, aun cuando la representacion no sea
gréfica.

De igual manera, resulta Util exigir que éste tipo de signos se repre-
senten con mas de un medio 0 soporte. Se ha podido establecer con la ex-
periencia de las Oficinas de Marcas, que, Si se usa un unico medio de repre-
sentacion, la informacion que proporciona el signo es insuficiente, imprecisa
e incompleta, por eso se requiere combinar simultaneamente los distintos
medios de representacion disponibles. Al respecto, se ha pronunciado el Tri-
bunal de Justicia de la Union Europea:

“Si una muestra de un color, acompafiada de una descripcion verbal,

no cumple los requisitos establecidos en el articulo 2 de la Directiva

para constituir una representacion gréfica, en particular por falta de

precision o caracter duradero, esta carencia puede, en su caso, ser

subsanada mediante la adicion de una designacion del color a través

de un cddigo de identificacién internacionalmente reconocido®”.

21.

22.

23.

Unién Europea. Reglamento (UE) no 2015/2424 del Parlamento Europeo, del 16 de diciembre de 2015, por el
cual se sustituye la Directiva sobre marcas de la UE (Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo). Diario Oficial de la Unién Europea L 341, 24 de diciembre de 2015.

Union Europea. Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Diario Oficial de
la Union Europea L 336 del 23 de diciembre de 2015, pp. 7.

Tribunal de Justicia de la Union Europea, Sentencia 6 de mayo de 2003, Caso C-104/01. Libertel Grope BV
[Consultado el 11 de septiembre de 2018]. Disponible en: curia.europa.eu/juris/document/document_print.
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En las demas jurisdicciones se deben respetar 10s criterios recopi-
lados por la experiencia de las Oficinas de Registro, que como vimos, en la
mayoria de los casos aun no se han materializado en una norma. Sin em-
bargo, mientras esto pasa, las Oficinas de Marcas deben tener una practica
abierta que permita el registro de cualquier tipo de marca no tradicional,
siempre que se cumplan los requisitos de proteccion, y aun cuando su re-
presentacion no sea grafica. Lo anterior, en razon a que lo que importa es
que el signo esté cumpliendo una funcién marcaria en el mercado y sea
percibido por el consumidor como una marca independiente del producto
que lo contiene.

IV. DISTINTIVIDAD

La distintividad es el segundo requisito para el registro de una marca
no tradicional y exige que el signo sea apto para distinguir los productos o
servicios de una empresa de los de otras.

La distintividad tiene que ver con la vocacion de la marca para indicar
un origen empresarial, con el hecho de que el consumidor la pueda percibir
€OMO un signo que distingue productos y servicios en el mercado y con la
posibilidad de que el consumidor interiorice la vinculacion que surge entre un
producto o servicio y la marca que lo identifica.

El Tribunal de Justicia de la Unidn Europea se refirié a la distintividad
en 1os siguientes t&rminos:

“Segn jurisprudencia reiterada, la funcion esencial de la marca con-

siste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de ori-

gen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole

distinguir sin confusion posible dicho producto o servicio de os que

tienen otra procedencia. Una marca debe distinguir los productos o

los servicios de que se trate atribuyéndoles una procedencia empre-

sarial determinada. A este respecto, es preciso tener en cuenta a la

vez la utilizacion habitual de las marcas como indicacion de origen

en los sectores afectados y la percepcion del publico pertinente?*”.

La forma mas comdn, sin ser la Unica, de adquirir el derecho sobre
una marca no tradicional es probando el uso en el mercado, comprobando
que el signo se asocia a un origen empresarial al punto que logra influir posi-

24. Tribunal de Justicia de la Unidon Europea, Sentencia 6 de mayo de 2003, Caso C-104/01. Libertel Grope BV
[Consultado 11 de septiembre de 2018]. Disponible en: curia.europa.eu/juris/document/document_print.
jsf;jsessionid.
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tivamente en la decision de compra del consumidor, situacion que debe ser
acreditada ante las Oficinas de Marcas mediante la invocacion de la distinti-
vidad adquirida o secondary meaning.

La Doctrina de secondary meaning fue instituida por primera vez en el
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial de 1883, ast:
“Para apreciar si la marca es susceptible de proteccion se deberén
tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la

duracién del uso de la marca®".
Respecto de esta disposicion el profesor G.H.C. Bodenhausen
expreso:
“Después de la Conferencia de la Revision de la Haya en 1925y hasta
la Conferencia de Revision de Lisboa en 1958, el Articulo que se exa-
mina [literal C Articulo 6 quinquies] contuvo una disposicion segln la
cual, en la apreciacion del caracter distintivo de una marca, se de-
beran tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principal-
mente la duracion del uso de la marca. La Conferencia de Revision de
Lisboa dio un alcance mas general a este principio aplicandolo a la
determinacion de la cuestion de saber si una marca es susceptible de
proteccion, esto es, a todas las posibilidades de denegacion o invali-
dacion de las marcas reguladas por el Articulo 6 quinquies, Seccion B.
“Las circunstancias de hecho pueden mostrar, por ejemplo que du-
rante un largo periodo de uso simultaneo dos marcas de fabrica o de
comercio no muy distintas, no han ocasionado sin embargo confu-
sion alguna, de tal modo que el registro de una de ellas no violara los
derechos de la otra. O bien las circunstancias pueden mostrar
que una marca de fabrica o de comercio que originalmente
no era distintiva, a la larga y por el uso, ha adquirido un «sig-
nificado secundario» que le da caracter distintivo. O, también,
las circunstancias pueden mostrar que una marca que parece con-
tener una indicacion engafiosa, de hecho no ha producido engafio
alguno y se puede considerar por o tanto que no es capaz de enga-
fiar al publico.
“Las autoridades competentes del pais en el que se reclama la pro-
teccion de una marca pueden sacar también conclusiones de este

25. Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, articulo équin-
quies, literal C., disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?ile_id=288515#P140_26741 (Consultado
el 18 de septiembre de 2018).
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"% (Resal-

tipo de las circunstancias que concurren en otros paises

tado fuera del texto).

El secondary meaning es el camino mas comun para registrar
las marcas no tradicionales, ya que le proporciona al examinador un
criterio realista de los hechos del mercado y del impacto que el signo
esta causando en el consumidor. Sin embargo, conviene hacer notar que
para la Comunidad Andina de Naciones dicha figura no tiene aplicacion
para el registro de las marcas tridimensionales. Esto se explica por el
hecho de que las marcas tridimensionales tienen mayores posibilidades
de bloquear el mercado y el avance tecnologico, de manera que permitir
la figura del secondary meaning para consolidar éste tipo de derechos
podria tener un impacto negativo en el mercado y afectar el interés
general.

La distintividad adquirida concierne a su titular, y al uso que le ha
dado a la marca en el mercado, de manera que, si el uso alcanza a tener
una significativa percepcion por parte del consumidor, se podria acreditar la
distintividad adquirida. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Union Europea
ha indicado lo siguiente:

“Para determinar el caracter distintivo de una marca y, por consi-

guiente, evaluar si posee un elevado caracter distintivo, el drgano

jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o me-

nor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios

para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia

empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos pro-

ductos o servicios de los de otras empresas.

“Al realizar la apreciacion mencionada, procede tomar en con-

sideracion, en particular, las cualidades intrinsecas de la marca,

incluido el hecho de que ésta carezca, 0 no, de cualquier ele-

mento descriptivo de los productos o servicios para los que ha

sido registrada, la cuota de mercado poseida por la marca, la in-

tensidad, la extension geografica y la duracion del uso de esta

marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa

para promocionarla, la proporcion de los sectores interesados

que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una pro-

cedencia empresarial determinada gracias a la marca, asi como

26. BODENHAUSEN, G.C.H. (1969), Guia para la Aplicacion del Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial, Revisado en Estocolmo en 1967, Comercial y Artes gréficas, S.A.
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las declaraciones de Camaras de Comercio e Industria o de otras

asociaciones profesionales?’”.

El caracter distintivo de un signo no tradicional debe apreciarse en
relacion con los productos o servicios para los que se solicita el registro de
lamarcay en relacion con el consumidor medio que normalmente adquiere
los productos, el cual se supone que es informado y razonablemente atento.

El'uso que se debe acreditar es cualificado y debe indicar que el sig-
no ha estado en el mercado y que ha estado expuesto frente al consumidor
con sus caracteristicas particulares y por un tiempo considerable. Resulta
esencial acreditar que el consumidor logra independizar el signo no tradi-
cional del producto mismo, de forma que tenga una entidad propia. Para lo
anterior serd Util recabar una encuesta de mercado en la que se indague al
consumidor si reconoce que el signo identifica un producto o servicio. Con
todo, se debera acreditar que el signo ha estado asociado a un producto
0 a un servicio, y que esta situacion es percibida por el consumidor, que
mas allé de un elemento decorativo 0 accesorio el signo tiene una funcion
marcaria.

El tiempo de uso en el mercado dependeré de la intensidad del mis-
mo. A mayor intensidad, es posible que la distintividad se logre en un menor
tiempo, y viceversa. En cuanto al ambito geogréfico, deberé ser hecho en una
parte sustancial del territorio, incluyendo las principales ciudades del pais, lo
anterior atendiendo a que el derecho otorgado abarcara al pais, asi que por
lo menos el uso en cuanto al territorio debe ser amplio y significativo.

Es necesario mencionar que también se puede adquirir el derecho
sobre una marca no tradicional cuando existe distintividad per se o abnitio,
es decir, cuando el signo consiste en un estimulo sensorial arbitrario frente al
producto 0 servicio con una innata vocacion marcaria. En estos casos, para
acceder a la proteccion de la marca, no se requiere demostrar la distintividad
adquirida, pues la distintividad es inherente al signo distintivo desde su crea-
cion. Esto se presenta cuando el empresario de forma premeditada crea o
adopta estimulos distintivos, sonidos, formas, texturas animaciones, que no
tiene que ver con los productos o servicios, de manera que la intencion o ela-
boracion premeditada por parte del empresario manifiesta una distintividad
innata desde antes que el signo se haga publico al consumidor.

27. Tribunal de Justicia de la Unién Europea, sentencia de 22 de junio de 1999, Caso C-342/97. . Disponible en:
http: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=t-305/04&td=ALL , [Consultado 18 de
septiembre de 2018].
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Estas dos formas previstas para adquirir derechos sobre una marca
no tradicional han sido expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, asf:

“(...) A este respecto, es preciso recordar que un signo puede ser

inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad ab

initio, 0 puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobre-

venida, desarrollando una distintividad adquirida. La razon por la que

ciertos nuevos tipos de marcas resultan dificiles de proteger es por-

que generalmente incorporan caracteristicas que cumplen una fun-

cion técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresa-

rial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de

ser protegidos mediante el registro de marcas2”.

Conclusion

Las Oficinas de Marcas han optado por proteger las marcas no tradi-
cionales, pese a que algunas marcas no Se reconozcan expresamente, con
base en una interpretacion finalista de las normas y dando prevalencia a la
funcion distintiva que estas marcas cumplen en el mercado. No obstante,
surge la necesidad de ajustar la normativa existente para las marcas no tra-
dicionales. Se debe buscar adoptar una reglamentacion y criterios juridicos
propios que permitan satisfacer las necesidades particulares de este tipo de
marcas y responder a las necesidades de proteccion de estos signos que
representan un activo valioso para el empresario.

Queda en cabeza de los paises establecer una reglamentacion es-
pecifica que contemple las particularidades de proteccion de las marcas no
tradicionales. A la fecha aun se siguen construyendo los criterios aplicables
al registro de las marcas no tradicionales. La apertura de las Oficinas de Mar-
cas hacia crear una practica para éste tipo de signos sera determinante en
la adopcion de criterios propios para el examen de éste tipo de marcas. La
tecnologia tendra un papel importante en la posibilidad de usar nuevas for-
mas de representacion.

El cambio de la Union Europea a exigir que las marcas no tradiciona-
les puedan ser representadas por cualquier medio tendra un enorme impac-
to en los cambios normativos que se implementaran en 10s paises. Con éste

28. Comunidad Andina. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 242-IP-2015, Interpretacion Preju-
dicial solicitada por la Direccion de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el
trémite de registro de la marca TEXTURA SUPERFICIE “OLD PARR" de 24 de agosto de 2015 [consultado el 20 de
septiembre de 2018]. Disponible en: http//www. comunidadadnita.org/ de 24 de agosto de 2015
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cambio, no solo se ratifican l1os medios que se venian usando, 10s cuales no
eran estrictamente graficos, sino que se da total apertura a cualquier medio
tecnologico. Mientras las demas jurisdicciones logran hacer adecuaciones
en sus reglamentaciones, las Oficinas de Marcas deben tener una practica
abierta que permita el registro de cualquier tipo de marca no tradicional,
siempre que se cumplan los requisitos de proteccion, y aun cuando su repre-
sentacion no sea grafica. La invocacion del secondary meaning sera determi-
nante en la identificacion de un signo que amerite ser protegido, en tanto se
logre demostrar que logra ser identificado como un elemento independiente
del producto y que es asociado a un origen empresarial.

Con todo, es necesario que las autoridades proporcionen directrices
particulares para la proteccion y defensa de las marcas no tradicionales, en
procura de ofrecer una mayor seguridad juridica a los usuarios.
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Resumen

El presente trabajo se origina en la actividad desarrollada por el Comité
de Derechos de Autor de ASIPI'y sus miembros, del perfodo 2015 - 2018.
Ello incluye informacion sobre normativa y requisitos para la cesion o
transferencia de derechos patrimoniales de autor en varios paises de
América Latina. El trabajo cubre aspectos tales como si es admitida la
transferencia total y definitiva, si existen diferencias entre transferencia
y cesion y las formalidades exigidas. Ademas, si 1a legislacion preve re-
quisitos especificos con respecto a alguna industria en particular, como
el software, audiovisual 0 musica. También comprende asuntos tales
como la posibilidad de transferir derechos patrimoniales de autor en
contratos de prestacion de servicios laborales o civiles y las formalida-
des o presunciones legales para ello. Con respecto al trabajo realizado
por los empleados, se analiza si existe algun tipo de derecho a una re-
muneracion adicional ademas del salario, en caso de producirse obras
protegidas por el derecho de autor.

Palabras clave: Cesion de derechos de autor, transferencia de Dere-
chos de Autor.
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Abstract

This work originates in the activity performed by the Copyright Commit-
tee of ASIPI and its members for period 2015-2018. It includes informa-
tion on rules, regulations and requirements for the assignment or trans-
fer of authors” economic rights in the various Latin American countries.
The work covers issues such as whether the total and definitive transfer
is admissible, whether there are differences between assignments and
transfer, and the required formalities. In addition, it considers whether
legislation foresees certain particular features in regard to specific types
of industries, such as software, audiovisual and music. It also comprises
[ssues such as whether it is possible that in service labor or civil agree-
ments, economic authors” rights are deemed as transferred, and the
formalities or legal presumptions therefor. AS regards works performed
by employees, whether there exists any type of right to an additional
remuneration besides the salary.

Keywords: Copyrights, transfer of copyrights, assignment of copy-
rights.
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Colaboradores Ana Nocetti Mauro Tovorovsky Cristiane Manzueto Montserrat Puente Alvaro Arévalo P
Marcos Lapenne Marfa Soledad Alvarez
Mercedes Castells
1. Cite las normas LaLey N°9.739 Ley N° 11723 del Ley de Derechos Au- | LEY N° 1.328 - DE Ley No. 17336, sobre
de su pais que de 17.12.1937,en 26/09/1933 (art. 53) torales (Ley 9.610/98) | DERECHO DE Propiedad Intelectual.
establezcan los la redaccion dada Codigo Civily y la Ley de Software AUTORY DERECHOS Art. 17: Reconoce la
requisitos exigidos por la Ley 17.616 de Comercial de la (Ley 9.609/98) . CONEXO0S transferencia total o
para la cesion 10.01.2003, establece | Nacion (Ley 26994 del | Articulo 49.- Los parcial de Derechos
o transferencia de que los derechos de | 01/10/2014). derechos de autor Articulo 85.- El Patrimoniales.
Derechos Patrimo- autor se transmiten podrén ser total o derecho patrimonial
niales de Autor. en todas las formas parcialmente trans- podra transferirse por | Art. 20: Establece
previstas por la ley. mitidos a terceros, mandato o presun- requisitos de trans-
por él 0 por sus cioén legal, mediante ferencia.

herederos, a titulo
universal o singular,
personalmente o

por representantes
con poderes espe-
ciales, por medio de
licencia, concesion,
€esion o por otros
medios admitidos en
Derecho, obedecidas
las siguientes limita-
ciones: | - la transmi-
sion total comprende
todos los derechos
de autor, salvo

los de naturaleza
moral y los excluidos
expresamente por
ley; Il - solamente se
admitira la transmi-
sion total y definitiva
de los derechos
mediante estipu-
lacion contractual
por escrito; il - en la
hipbtesis de no existir
estipulacion contrac-
tual por escrito, el
plazo maximo sera
de cinco anos;

IV - la cesion seré va-
lida Unicamente para
el pais en que se
suscribio el contrato,
salvo estipulacion

en contrario; V - la
cesion solamente
operara para moda-
lidades de utilizacion
ya existentes a la
fecha del contrato;
VI - no habiendo
especificaciones
encuantoala

cesion entre vivos 0
transmision mortis
causa, por cualquiera
de los medios permi-
tidos por la ley.

El cesionario no
exclusivo quedara
facultado para utilizar
la obra de acuerdo

a los términos

de la cesiony en
concurrencia, tanto
con otros cesionarios
€omo con el propio
cedente.

Articulo 86.- Toda
cesion entre vivos se
presumird realizada a
titulo oneroso, a me-
nos que exista pacto
expreso en contrario,
y revierte al cedente
al extinguirse el dere-
cho del cesionario. La
cesion se limitaré al
derecho o derechos
cedidos, y al tempo
y &mbito territorial
pactados contrac-
tualmente. Cada una
de las modalidades
de utilizacion de las
obras sera indepen-
diente de las demas
y, en consecuencia,
la cesion sobre cada
forma de uso deberd
constar en forma
expresa.

Articulo 87.- Salvo
en los casos y

Art. 73.- La transfe-
rencia total o parcial
de los derechos de
autor (0 de derechos
conexos), a cualquier
titulo, debera
inscribirse en el
Registro que lleva
el Departamento
de Derechos Inte-
lectuales de Chile
dentro del plazo
de 60 dias, conta-
do desde la fecha
de celebracion del
respectivo acto o
contrato. Asimismo,
se establece por la
Ley que la transferen-
cia deberéd efectuarse
por instrumento
publico o, bien, por
instrumento privado
autorizado ante Nota-
rio. También deberd
inscribirse, dentro

del mismo plazo,

la resolucion del
contrato que origind
la transferencia.
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Chile

modalidad de utili-
zacion, el contrato
sera interpretado
restrictivamente,
entendiéndose como
limitada solamente a
una que sea aquella
indispensable al
cumplimiento de la
finalidad del contrato.

Ariculo 50.- La cesion
total o parcial de los
derechos de autor,
que se realizara
siempre por escrito,
Se presume onerosa.
§1° La cesion podréd
ser anotada al mar-
gen del registro a que
se refiere el art. 19 de
esta Ley, 0, en caso
de obra no registrada,
mediante el registro
delinstrumento en

el Registro de Titulos
y Documentos. §2°

En el instrumento

de cesion constaran
como elementos
esenciales su objeto
y las condiciones de
ejercicio del derecho
en lo referente a
tiempo, lugary precio.

Articulo 51. - La ce-
sion de los derechos
de autor sobre obras
futuras alcanzara,
€omo méaximo, el
periodo de cinco
arios.

Pérrafo Unico : En
caso de que el plazo
sea indeterminado o
supere los

cinco afios, serd re-
ducido a cinco afos,
disminuyéndose
proporcionalmente el
precio pactado. Art.
52 No se presume
elanonimato o la
cesion de derecho
en caso de omision

en los términos
previstos en los
Articulos 13,62y 69,
la cesion en exclusiva
deberd otorgarse
expresamente con tal
carécter y atribuird al
cesionario, a menos
que el contrato
disponga otra cosa, la
facultad de explotar
la obra con exclusion
de cualquier otra per-
sona, comprendido el
propio cedente, y la
de otorgar cesiones
no exclusivas a ter-
ceros. El cesionario
no exclusivo quedara
facultado para utilizar
la obra de acuerdo

a los términos

de la cesiony en
concurrencia, tanto
€On otros cesionarios
como con el propio
cedente.

Avrticulo 88. Sera nula
la cesion de dere-
chos patrimoniales
respecto del conjunto
de las obras que un
autor pueda crear en
el futuro, a menos
que estén claramente
determinadas en el
contrato. Serd igual-
mente nula cualquier
estipulacion por

la cual el autor se
comprometa a no
crear alguna obra en
el futuro.

Articulo 89.- La ce-
sion otorgada a titulo
oneroso le conferira
al autor una partici-
pacién proporcional
en los ingresos que
obtenga el cesionario
por la explotacion de
la obra, en la cuantfa
convenida en el con-
trato. Sin embargo,
podra estipularse una
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Uruguay

Argentina

Brasil

Paraguay

Chile

del nombre del
autor o del coautor al
divulgar la obra.

Ley de Software
(Ley 9.609/98)

Articulo 11 - En los
casos de transferen-
cia de la tecnologia
del programa de
ordenador, el Insti-
tuto Nacional de la
Propiedad Industrial
hara el registro de los
respectivos contra-
tos, para que tengan
efectos en relacion
€on terceros.

Pérrafo Unico - Para
el registro de que
trata este articulo,

es obligatoria la
entrega, por parte del
provedor al receptor
de tecnologfa, de

la documentacion
completa, en
particular del codigo
fuente comentado,
memorial descriptivo,
especificaciones
funcionales internas,
diagramas, diagra-
mas y otros datos
técnicos necesarios
para la absorcion de
la tecnologia.

remuneracion fija:

1. cuando, atendida
la modalidad de la
explotacion,

exista dificultad grave
en la determinacion
de los ingresos o su
comprobacién sea
imposible 0 de un
costo desproporcio-
nado con la eventual
retribucion; 2. cuando
la utilizacion de la
obra tenga carécter
accesorio respecto
de la actividad o del
objeto material a

los que se destine;

3. cuando la obra,
utilizada con otras,
no constituya un ele-
mento esencial de la
creacion intelectual
en la que se integre;
y,4.enel caso de la
primera o Unica edi-
cion de las siguientes
obras no divulgadas
previamente: diccio-
narios, antologias y
enciclopedias; pro-
logos, anotaciones,
introducciones y pre-
sentaciones; obras
cientificas; trabajos
de ilustracion de una
obra, traducciones o
ediciones populares
a precios reducidos.

Articulo 90.- Sien

la cesion otorgada

a cambio de una
remuneracion

fija se produjese

una manifiesta
desproporcién entre
la remuneracion del
autor y los beneficios
obtenidos por el
cesionario, aquel po-
dré pedir la revision
del contrato y, en
defecto de acuerdo,
acudir al juez para
que se fije una remu-
neracion equitativa,
atendiendo a las
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circunstancias del
caso. Esta facultad
podra ejercerse
dentro de los diez
afnos siguientes al de
la cesion.

Articulo 91.- El

titular de derechos
patrimoniales podréa
igualmente conceder
a terceros una simple
licencia de uso, no
exclusiva e intransfe-
rible, y la cual se rige
por las estipulaciones
del contrato respecti-
voy las atinentes a la
cesion de derechos,
en cuanto sean apli-
cables. Los contratos
de cesion de dere-
chos patrimoniales y
los de licencia de uso
deberan hacerse por
escrito, no estando
sujetas a otra formali-
dad, salvo en los
casos en que la ley
presume la transfe-
rencia entre vivos de
tales derechos.

2. ¢Se admite la
transferencia total y
a titulo definitivo de
Derechos Patrimo-
niales?

Si, en Uruguay,

los derechos de
autor y los derechos
conexos, de carécter
patrimonial pueden
ser contractualmente
transferidos. Es po-
sible la transferencia
total y a titulo defi-
nitivo, pese a que la
Ley de Derechos de
Autor de Uruguay no
se refiere especifica-
mente a ello. En la ley
de derechos de autor
se alude a la cesion o
enajenacion de dere-
chos mientras que el
Decreto N° 154/2004
Reglamentario de la
Ley 17.616 de fecha

Si

La normativa
paraguaya no admite,
como regla general,
la enajenacion
definitiva de los
derechos patrimo-
niales. Al respecto,

el Art. 86" es claro al
establecer que: “Toda
cesion entre vivos se
presumird realizada
a titulo oneroso, a
menos que exista
pacto expreso en
contrario, y revierte
al cedente al extin-
guirse el derecho del
cesionario. La cesion
se limitara al derecho
0 derechos cedidos,
y al tiempo y dmbito

Si, de conformidad
con el articulo 17.

Art. 73.- La transfe-
rencia total o parcial
de los derechos de
autor (0 de derechos
conexos), a cualquier
titulo, debera
inscribirse en el
Registro que lleva
el Departamento
de Derechos Inte-
lectuales de Chile
dentro del plazo
de 60 dias, conta-
do desde la fecha
de celebracion del
respectivo acto o
contrato. Asimismo,
se establece por la

1.

pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.
La cesion se limitard al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y &mbito territorial pactados contractualmente. Cada una de las modalidades de utilizacion de las
obras serd independiente de las demas y, en consecuencia, la cesién sobre cada forma de uso debera constar en forma expresa.

LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Articulo 86.- Toda cesion entre vivos se  resumiré realizada a titulo oneroso, a menos que exista
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10 de enero de 2003, territorial pactados | Ley que la transferen-
utiliza la terminologfa contractualmente. cia deber4 efectuarse

transmision o cesion
de derechos.

por instrumento
publico o, bien, por
instrumento privado
autorizado ante
Notario. También
deberd inscribirse,
dentro del mismo pla-
20, la resolucion del
contrato que origind
la transferencia.

3. (Existe diferencia
entre transferencia y
cesion de derechos
patrimoniales?

La Ley de Derechos
de Autor de no esta-
blece diferencia entre
la transferencia y la
cesion de derechos
patrimoniales.

No existe diferencia.
La ley habla de “ena-
jenacién o cesion”y
no hay otras disposi-
ciones especificas al
respecto.

Si. Por la redaccion
de la Ley de Dere-
chos Autorales, la
transferencia puede
ser temporaria (por
medio de licencia,
autorizacion o
concesion) o puede
ser definitiva (por
medio de cesion de
derechos).

La normativa para-
guaya no establece
tal distincion.

Nuestra ley no
distingue.

4. ;Qué requisitos

y formalidades
existen para que la
transferencia de los
Derechos Patrimo-
niales sea valida?

En Uruguay para la
transferencia o ce-
sion de derechos de
autor patrimoniales
se debe suscribir un
contrato entre las
partes estableciendo
los términos y con-
diciones necesarios.
Debe determinarse
claramente los dere-
chos patrimoniales
que se transfieren,

el plazo de duracién
del contratoy los te-
rritorios que abarca.
Una vez suscrito, el
documento se deben
certificar las firmas

y en caso de haber
sido otorgado en el
extranjero deberé
ser legalizado 0
apostillado.

Alos efectos de
realizar la inscripcion
de transmisiones 0
cesiones, el interesa-

Elart. 1618 del Codi-
go Civil y Comercial
de la Nacion estable
que las cesiones

en general deben
realizarse por escrito.
Ademés, el art. 53 de
la ley 11723 estable-
ce que para que la
cesion sea oponible
aterceros debe ser
inscripta ante la
Direccion Nacional de
Derecho de Autor.

Para que la transfe-
rencia sea valida, de-
ben ser observados
€508 puntos:

* La transferencia
total comprende
todos los derechos
de autor, salvo los

de naturaleza moral
y los expresamente
excluidos por ley;

* S6lo se admitird
transferencia
definitiva (cesion) y
total de los derechos
mediante estipulacion
contractual escrita;

« En la hipotesis de
no haber estipulacion
contractual escrita, el
plazo méximo de la
transferencia sera de
cinco afios;

e La cesion sera
vélida Unicamente
para el pais en que
se haya firmado el
contrato, salvo estipu-

La normativa estable-
ce el requisito de la
forma escrita®.

Se debe especificar
el o los derechos
Patrimoniales trans-
feridos o cedidos
respecto de la Obra
en cuestion, indican-
do también:

* La persona auto-
rizada;

o El plazo de
duracion;

 La remuneracion y
su forma de pago;

« El nmero minimo
0 maximo de espec-
taculos o ejemplares
autorizados o si son
ilimitados,

o El territorio de
aplicacion, y;

Demés clausulas
limitativas que el
titular del derecho de
autor imponga.

2. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Articulo 91.- El titular de derechos patrimoniales podré igualmente conceder a terceros una sim-
ple licencia de uso, no exclusiva e intransferible, y la cual se rige por las estipulaciones del contrato respectivo y las atinentes a la cesion de derechos, en cuanto
sean aplicables. Los contratos de cesion de derechos patrimoniales y los de licencia de uso deberan hacerse por escrito, no estando sujetas a otra formalidad,
salvo en los casos en que la ley presume la transferencia entre vivos de tales derechos.
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do deberéa presentar lacién en contrario;
un formulario que * La cesion solo
a tales efectos le se efectuara para
proporcionaré el las modalidades
Registro de Derechos de utilizacion ya
de Autor, del cual existentes en la fecha
deberd surgir: a) La del contrato;
obra transmitida o « No habiendo espe-
cedida; b) El cificaciones en cuan-
plazo, si lo hubiere; to a la modalidad de
¢) El territorio en utilizacion, el contrato
que se aplicay d) sera interpretado
La identificacion del restrictivamente,
titular del derecho entendiéndose como
de autor y del adqui- limitado s6lo a una
rente o cesionario que sea aquella
(datos personales indispensable para el
completos nimero cumplimiento de la
de documento de finalidad del contrato.
identidad o del RUT e La cesion total 0
en caso de persona parcial de los dere-
juridica). chos de autor, que
El decreto reglamen- se hara siempre
tariode la por escrito, se presu-
Ley 17.616 establece me onerosa.
la inscripcion en « La cesion de los
el Registro es facul- derechos de autor
tativa en el caso de sobre obras futuras
transmision o cesion abarcara como
de derechos referi- méaximo el periodo de
dos a obras audiovi- cinco afnos.
suales, programas de e La omision del
ordenador y bases nombre del autor,
de datos. 0 de coautor, en la
divulgacion de la
obra no presume el
anonimato o la cesion
de sus derechos.
5. ¢Existen particu- | En el caso de la En caso del software No Obra colectiva®: Si bien la Obra

laridades en relacion
con las transferen-
cias de derechos
patrimoniales en
contratos relaciona-
dos en cierto tipo de
industrias como las
del software, la au-
diovisual y musical?
En caso afirmativo,
favor detalle las
mismas.

obra audiovisual

se presume, salvo
pacto en contrario,
que es productor de
la obra audiovisual,
la persona fisica o
juridica que aparezca
acreditada como tal
en la obra en forma
usual. Se presume
salvo pacto en con-
trario que los autores

es el Unico en que la
ley establece presun-
cion legal de cesion
para los dependien-
tes contratados para
elaborar un programa
de software. (Art. 4.d)
ley 11.723)

En obras musicales,
debe hacerse
obligatoriamente a
través de la sociedad

Se presume, salvo
prueba en contrario,
la cesion en forma ili-
mitada y exclusiva de
la titularidad de los
derechos patrimo-
niales a la persona
fisica o juridica que la
publica o divulga con
Su propio nombre.

por encargo (y conse-
cuente cesion auto-
mética de Derechos
Patrimoniales de
Autor) no se encuen-
tra consagrada en
términos generales
en nuestra norma-
tiva, existen casos
especificos regulados
en nuestra ley:

3. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Articulo 13.- En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han
cedido en forma ilimitada y exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona fisica o juridica que la plblica o divulga con su propio nombre, quien

queda igualmente facultado para ejercer los derechos morales sobre la obra.

4. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Articulo 62.- Se presume, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han
cedido los derechos patrimoniales, en forma exclusiva al productor, quien queda investido también de la titularidad del derecho a que se refiere el Articulo 22 de

esta ley, asf como autorizado para decidir acerca de la divulgacion de la obra.
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de la obra audiovisual
han cedido sus de-
rechos patrimoniales
en forma exclusiva al
productor, quien que-
da ademés investido
de la titularidad del
derecho de modifi-
carla o alterarla, asi
como autorizado a
decidir acerca de su
divulgacion.

En este caso
entendemos que no
se requiere contrato
por escrito ya que

la ley establece

una presuncion de
cesion.

También en el caso
del software se pre-
sume que los autores
de las creaciones a
que refiere el inciso
sobre programas de
ordenador y bases de
datos del articulo 5
de la ley de derechos
de autor han cedido
al productor en
forma ilimitada y
exclusiva los
derechos patrimonia-
les sobre las mismas,
lo que implica la
autorizacion para
decidir sobre su
divulgacion y para
ejercer los derechos
morales sobre la mis-
ma. Los autores salvo
pacto en contrario
no pueden oponerse
a que el productor
realice o autorice
modificaciones a las
versiones sucesivas
de la obra.

En el caso de progra-
mas de ordenador

y bases de datos
creados en el marco
de una relacion de
dependencia publica

de gestion colectiva:
SADAIC, bajo pena
de nulidad.

Obra audiovisual*:

1. Art. 8: Desarrollo

Se presume, salvo
pacto en contrario, la
cesion al productor,
en forma exclusiva,
de los derechos
patrimoniales. El pro-
ductor también goza
del derecho a retirar
la obra del comercio
y, a decidir acerca de
la divulgacion de la
misma.

Programas de
ordenador®: Se pre-
sume, salvo pacto en
contrario, la cesion al
productor, en forma
ilimitada y exclusiva,
de los derechos patri-
moniales. Lo inviste,
ademas, de la titula-
ridad del derecho de
retiro de la obra del
comercio e implica

la autorizacion para
decidir sobre la divul-
gacion del programa
y la de ejercer los
derechos morales
sobre la obra.

de Programas Com-

putacionales:

a. En empresas que
tienen por giro
el desarrollo de
programas compu-
tacionales el titular
de derechos no es
el programador
dependiente 0
trabajador de la
empresa, sino la
empresa misma;

b. Desarrollo de
Programas por
encargo de un
tercero: procede
la cesion a quien
efectlia dicho
encargo, salvo
estipulacion en
contrario.

2.Art. 24: En el caso
de las empresas pe-
riodisticas: Derecho a
Publicar en medio en
que el autor presta
SUS servicios
mediante contrato

de trabajo, pero
reteniendo el autor
los deméas derechos
que ampara la Ley de
Propiedad Intelectual
(Derecho de Autor)

En el caso que el
medio encomiende
un trabajo a una
persona no sujeta a
contrato de trabajo, el
derecho exclusivo de
publicacion en la pri-
mera edicion, o bien
en una edicion poste-
rior en el evento que
se hubiera encargado
precisamente para
esta, pudiendo

el autor disponer
libremente de ella
con posterioridad.

5. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Articulo 69.- Se presume, salvo pacto en contrario, que os autores del programa de ordenador
han cedido al productor, en forma ilimitada y exclusiva, los derechos patrimoniales reconocidos en la presente ley, que lo inviste, ademas, de la titularidad del
derecho a que se refiere el Articulo 22 e implica la autorizacion para decidir sobre la divulgacion del programa y la de ejercer los derechos morales sobre la obra.
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0 privada el inciso fi-
nal del articulo 29 de
la Ley de Derechos
de Autor establece
que si el objeto

total o parcial del
contrato tenga una
naturaleza similar a
dichas creaciones se
presume que el autor
ha autorizado al
comitente en forma
ilimitada y exclusiva
los derechos
patrimoniales y el
ejercicio de los dere-
chos morales, salvo
pacto en contrario.

3. Art.25: Se consagra
por Ley que el Dere-
cho de Autor de una
Obra Cinematogréfica
corresponde a su
productor.

4.Art. 34: Fotografia
por encargo: aunque
el autor debiera ser
el fotografo, la ley
entrega la titularidad
aquien encarga una
fotografia.

5.Art. 88: En el caso
de las obras creadas
por funcionarios pu-
blicos en el desempe-
fio de sus cargos, las
mismas pertenecen a
su institucion.

6. ;Es posible que
en contratos de
caracter laboral, civil
o de prestacion de
servicios se transfie-
ran derechos patri-
moniales de autor?
En caso afirmativo,
favor detallar si
existen formalidades
0 presunciones
legales para que se
presenten dichas
transferencias.

Es posible

transferir derechos
patrimoniales de
autor en contratos
de caracter laboral o
civil de prestacion de
Servicios.

En cuanto a si es
necesario que los
mismos sean por
escrito, la respuesta
es que se sigue el
sistema general

por el cual todos

los contratos de
transferencia deben
realizarse por escrito
con excepcion de los
€asos en que existe
presuncion de ce-
sion: obra audiovisual
y software.

Laley 11723 no
establece como
presuncion legal la
trasmision del autor
dependiente, con

lo cual la titularidad
de patrimoniales se
mantiene en cabeza
del autor, salvo
pacto en contrario. El
(nico supuesto que
tiene una regulacion
diferente es el rela-
tivo a programas de
computacion, (art. 4
inc. d) ley 11.723) que
establece una pre-
suncion a favor del
empleador cuando
los autores hubieran
sido contratados
para elaborar dicho
programa.

En relacion a los
contratos que se dan
en el émbito laboral
rigen las mismas
formalidades para las
cesiones relatadas
con anterioridad.
Silo hay en materia
de patentes (art. 10
ley 24481).

Si, es posible. La
transferencia debe
observar los puntos
indicados en el

ftem 4.

Solamente para
transferencia del
software existe la
presuncion legal:
Under Brazilian
Software Law, the
software developed
by an employee/
subcontractor hired/
contracted for the
purpose to develop
a software belongs
to the company, due
to the employer/em-
ployee relationship,
unless the parties
agree otherwise:
Brazilian Act
9.609/98. Article 4.
Unless covenanted

otherwise, the emplo-

yer, service contrac-
ting party or public
body shall have full
title over the rights
associated to the
software program,
developed and ela-
borated throughout

Si, es posible trans-
ferir los derechos
patrimoniales en
relacion con las
obras creadas como
consecuencia de un
contrato laboral o
de un contrato por
encargo. La regla ge-
neral en este sentido
establece las partes
por mutuo acuerdo
determinarén la
titularidad de los
derechos.

Afalta de estipu-
lacion expresa, se
presumira que los
derechos patri-
moniales han sido
cedidos al patrono
o al comitente, en

la medida necesaria
para sus actividades
habituales en la épo-
ca de la creacion.

La excepcion a
esta regla se da

en relacion con las
obras colectivas,
obras audiovisuales
y los programas de

Fuera de los casos
antes aludidos en el
punto 5, y en aten-
cién a lo expuesto en
punto 4., en relacién
alos requisitos,
estimamos que una
cesion "genérica”
consagrada en el
contrato de trabajo
0, bien, uno civil no
concuerda con la
especificacion con-
sagrada en nuestra
legislacion.

Aparte de ello,
procedera una cesion
siempre y cuando
esta se especifique
€en un acto o contra-
to, pues como se ha
sefialado, la obra por
encargo y sus efectos
no Se encuentran re-
gulados en términos
generales en nuestra
legislacion.
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the duration of an ordenador, donde se
agreement or by-law | presume, salvo pacto
obligation, expressly | en contrario, la ce-
intended for research | sion de los derechos
and development, patrimoniales a favor
or in which the quien la publique
employee’s, service bajo sunombre, o del
contractor’s or productor, respectiva-
server's activities mente”.
are provided, or yet,
which arise from
the nature of the
duties pertaining to
said ties.
7. ¢Para el caso de No esté prevista No hay remuneracion | No, las partes estén La normativa no esta- | En estricto rigory en
los trabajadores una remuneracion adicional prevista en libres para negociar blece remuneracion términos generales,
que transfieran su adicional. derecho de autor. la remuneracion por adicional alguna, sin pudiendo ser la
derecho patrimonial la transferencia de embargo ésta puede | cesion o trasferencia

de autor, existe al-
gln tipo de derecho
de remuneracion
adicional fuera del
salario?

derecho de autor.

ser acordada por las
partes.

de un derecho
patrimonial de autor
a titulo gratuito u
oneroso, dependera
si en dicha transfe-
rencia se pacta o no
una remuneracion
adicional.

Ahora bien, en
nuestra Ley 17336
existe una excepcion
que regula especi-
ficamente el caso
del autor que se
desemperia en un
medio periodistico,
cuando se realiza
una publicacion de
su obra en un diario,
revista o periodico
distinta de aquel

€en que presta sus
servicios mediante
contrato de trabajo
pero que pertenece
ala misma empresa,
dando ello derecho
a un pago adicional
de acuerdo a los
parametros que fija el
Colegio de Periodis-
tas de Chile.

6. LEY N° 1.328 - DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS - Articulo 14.- Salvo lo dispuesto en los Articulos 13, 62y 69 de esta ley, en las obras creadas
en cumplimiento de una relacion laboral o en ejecucién de un contrato por encargo, la titularidad de los derechos que puedan ser transferidos se regira por lo
pactado entre las partes.
A falta de estipulacion contractual expresa, se presumiré que los derechos patrimoniales sobre la obra han sido cedidos al patrono o al comitente, segin los
casos, en la medida necesaria para sus actividades habituales en la época de la creacion, lo que implica, igualmente, que el empleador o el comitente, segiin
corresponda, cuenta con la autorizacién para divulgar la obra y ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para la explotacion de la misma.
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1. Cite las normas de
su pais que establezcan
los requisitos exigidos
para la cesion o trans-
ferencia de Derechos

Las normas que esta-
blecen requisitos para la
cesion o transferencia de
derechos patrimonia-

les en Bolivia son las

Ley # 23 del 28 de enero
de 1982 (Ley de Derecho
de Autor)

Ley #1450 del 16 de
junio de 2011 articulos

-Decision N° 351 de la
Comunidad Andina
(Régimen Comun sobre
Derecho de Autor y
Derechos Conexos), de

Arts. 164, 165, 166, 99
del Codigo Organico

de la Economia Social
de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion

Patrimoniales de Autor. siguientes: 28y 30 que modifican fecha 17 de diciembre de 09 de Diciembre de

 La Decision No. 351 articulos 20y 183 de la de 1993: 2016 (COESC).
de la CAN, articulo ley 23 de 1982. Articulo 30.- Las
31, que sefiala: “Toda disposiciones relativas a
transferencia de los la cesion o concesion de
derechos patrimo- derechos patrimoniales
niales, asi como las y las licencias de uso de
autorizaciones o las obras protegidas, se
licencias de uso, se regiran por lo previsto en
entenderan limitadas las legislaciones internas
a las formas de de los Paises Miembros.
explotacion y demés Articulo 31.- Toda trans-
modalidades pactadas ferencia de los derechos
expresamente en el patrimoniales, asf como
contrato respectivo.”. las autorizaciones 0

Ley 1322 Ley de Dere- licencias de uso, se en-

chos de Autor de Bolivia tenderén limitadas a las

Art. 29 que sefiala: formas de explotacion y

“El autor 0 Sus causa- deméas modalidades pac-

habientes pueden con- tadas expresamente en

ceder a otra persona el el contrato respectivo.

derecho a utilizar la obra, -Decreto Legislativo

en su contenido patri- N° 822 (Ley sobre el

monial mediante el uso Derecho de Autor) de

de una o de todas las fecha 23 de abril de

formas de explotacion 1996, Articulos 88 al 95

reservadas al autor por (Disposiciones generales

la presente Ley, y ceder sobre la transmision

estos derechos total 0 de los derechos y de la

parcialmente. Para que explotacion de las obras

estos actos sean oponi- por terceros).

bles a terceros deberan

hacerse por medio de

contrato en documento

privado registrado en

la Direccion General de

Derecho de Autor con

las formalidades esta-

blecidas en la presente

Ley...".

2. ;Se admite la trans- Si, si se admite la trans- Si Si, debe tenerse presen- Si

ferencia total y a titulo
definitivo de Derechos
Patrimoniales?

ferencia o cesion total

y a titulo definitivo de De-
rechos Patrimoniales. Ley
1322 Ley de Derechos

de Autor de Bolivia Art.
29° que sefala “El autor
0 Sus causahabientes
pueden conceder a

te que el derecho autoral
es temporal (vida del
autor y 70 afios después
de sumuerte) existen
las restricciones propias
que impiden decir que

la transferencia es total
y definitiva. Ademéas
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otra persona el derecho

a utilizar la obra, en su
contenido patrimonial
mediante el uso de una

0 de todas las formas de
explotacion reservadas al
autor por la presente Ley, y
ceder estos derechos total
0 parcialmente. Para que
estos actos sean oponibles
a terceros deberan hacerse
por medio de contrato

en documento privado
registrado en la Direccion
General de Derecho de
Autor con las formalidades
establecidas en la presente
Ley...” (las negrillas son
nuestras).

de la temporalidad debe
precisarse la modalidad
de explotacion , tiempo y
territorio.

3. (Existe diferencia
entre transferencia y
cesion de derechos
patrimoniales?

En Bolivia la normativa
no establece ninguna
diferencia entre los
términos transferencia
0 cesion de derechos
patrimoniales, por lo
que son utilizados como
sinbnimos.

No existe diferencia
préctica.

No existe diferencia
préctica, ambos términos
son utilizados indistin-
tamente.

Si bien la legislacion
alude a la cesion de
derechos patrimoniales
dada la naturaleza in-
tangible de los derechos
de autor, lo cierto que

el uso frecuente del
termino transferencia de
derechos patrimoniales
también es vélido, pero
precisando necesaria-
mente las caracteristicas
de lo transferido.

Es lo mismo.

4. ;Qué requisitos y for-
malidades existen para
que la transferencia de
los Derechos Patrimo-
niales sea valida?

Para que la cesién o
transferencia de derechos
patrimoniales de derechos
de autor sea valida, se
debe suscribir un Contrato
privado entre partes es-
tableciendo los términos

y condiciones necesarios.
Siel contrato fue suscrito
en el extranjero, una

vez suscrito deberd ser
notariado y legalizado
ante el Consulado de
Bolivia (la legalizacién

por apostilla ain no es
valida en Bolivia), para
luego ser registrado ante
en el Servicio Nacional

de Propiedad Intelectual,

Elart. 30 de la ley 1450

de 2011 que modificod

el articulo 183 de la ley

23 de 1982 requiere que

la cesion ya sea total

0 parcial de derechos

de autor 0 conexos se
realice por escrito para
que la misma tenga
validez. Igualmente dicha
normativa extiende dicho
requisito a las licencias
exclusivas sobre derechos
de autor o conexos. As
mismo, se establece como
requisito de oponibilidad
(publicidad) el registro

de cualquier cesion o
licencias exclusiva, total

Los contratos de cesion
de derechos patrimo-
niales, 1os de licencia de
uso, y cualquier otra au-
torizacion que otorgue el
titular de derecho, deben
hacerse por escrito, salvo
en los casos que la ley
presume la transferencia
entre vivos de tales dere-
chos (Decreto Legislativo
N° 822, Art.. 95, segundo
parrafo).

La cesion debe ser por
escrito, a través del
correspondiente contrato
de cesion de derechos
(Art. 166 COESC)

Para que surta efectos, el
contrato de cesion de de-
rechos deberd inscribirse
ante la autoridad nacional
de derechos intelectuales
(SENADI) (Art. 99 COESC).
La cesion de derechos
puede ser exclusiva o

no exclusiva (Art. 168
COESC).

Se deberé determinar

en el contrato: las
modalidades de derechos
que se ceden, el ambito
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previo pago de las tasas co-
rrespondientes. Asimismo,
s importante mencionar
que un contrato de cesion
0 transferencia podré ser
registrado ante el SENAPI
sin necesidad de que la
obra haya sido registrada
con anterioridad.

0 parcial, de derechos de
autor 0 CONexos.

territorial, el tiempo, el
valor (esto Ultimo si es
0Neroso)

(Art. 167 COESC).

5. ¢Existen particulari-
dades en relacion con
las transferencias de
derechos patrimoniales
en contratos relacio-
nados en cierto tipo de
industrias como las del
software, la audiovisual
y musical? En caso
afirmativo, favor detalle
las mismas.

Si, existen particularidades
en cada tipo de industria,
estas particularidades
estan relacionadas con

el nimero de autores

de una obra audiovisual,
musical 0 un programa de
software.

Respecto a la audiovisual
existe la presuncion

de transferencia de los
derechos patrimoniales
a favor del productor
cinematogréfico sien el
contrato de produccion
audiovisual no se dijo
nada sobre el particular.

Si, existen particulari-
dades en relacion con

las transferencias de
derechos patrimoniales
en contratos relacionados
con cierto tipo de obras:
-En el caso del software
se presume iuris tantum
que los autores han
cedido al productor sus
derechos patrimoniales de
forma ilimitada y exclusiva
y por toda su duracion

e implica la autorizacion
para decidir sobre la divul-
gacion del programayy la
de defender los derechos
morales sobre la obra.

-En el caso de las obras
audiovisuales se presume
iuris tantum que los auto-
res de la obra audiovisual
(el director o realizador,

el autor del argumento, el
autor de la adaptacion, el
autor del guion y dialogos;
al autor de la musica
compuesta especial-
mente para la obray al
dibujante en caso que la
obra contenga disefios
animados) han cedido

en forma exclusiva y por
toda la duracion de los
patrimoniales al productor
y este queda autorizado
para decidir acerca de la
divulgacion de la obra.

-En el caso de obras
musicales, por mérito

del contrato de edicion-
divulgacion de obras
musicales, el autor cede al
editor el derecho exclusi-
vo de edicién y lo faculta
para que, por si 0 a través
de terceros realice la
fijacion y la reproduccion

Audiovisual: En la legisla-
cion ecuatoriana, se regula
el contrato de produccién
audiovisual, que es aquel
por el cual el titular cede al
productor los derechos de
reproduccion, comunica-
cion publica y distribucion
sobre una obra audiovisual
(Art. 198 COESC). A falta
de contrato, se presumen
cedidos en exclusiva al
productor los derechos
antes mencionados, con
las limitaciones previstas
enlaley (Art. 154 COESC).
Estas limitaciones son
aquellas fijadas en los
articulos 164 y ss. del
COESC.

Software: En la legislacion
ecuatoriana se prevé que,
salvo pacto en contrario,
|a titularidad originaria de
derechos patrimoniales
en caso de obras bajo
relacion de dependencia
0 por encargo, pertenece
al autor (Art. 115 COESC).
Sin embargo, se establece
una excepcion en el caso
del software, por 1o que,
en estos casos, la titulari-
dad originaria de derechos
sobre un programa de
ordenador pertenece al
productor del software
(Art. 133 COESC)

Msica: En el contrato de
“Iinclusion fonografica”
nuestra legislacion plantea
que, salvo pacto en
contrario, la cesion al pro-
ductor no comprende el
derecho de comunicacion
publica (Art. 188 COESC).
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de la obra, la adaptacién
audiovisual, la traduccion,
la sub-edicion y cualquier
forma de utilizacion de

la obra que establezca el
contrato.

6. ¢Es posible que en
contratos de carécter
laboral o civil de
prestacion de servicios
se transfieran derechos
patrimoniales de autor?
En caso afirmativo,
favor detallar si existen
formalidades o presun-
ciones legales para que
se presenten dichas
transferencias.

Sies posible. Las clau-
sulas de transferencia

0 cesion de derechos
patrimoniales del autor
pueden ser insertadas
en contratos laborales o
civiles de prestacion de
servicios, las cuales.

Se debe tomar en
cuenta que, Si bien en
Bolivia es permitido
insertar clausulas de
transferencia o cesion de
derechos patrimoniales
del autor en contratos
laborales o de prestacion
de servicios, es reco-
mendable suscribir un
Contrato adicional de
transferencia o cesion de
derechos Patrimoniales
en el cual se determine
todos los términos y
condiciones relacionados
a la transferencia de

la obra.

En caso de no sefalar
una clausula expresa
sobre la cesion de los
derechos patrimoniales
dentro de un contrato
laboral, dependiendo el
cargo que desempefia,
el tipo de trabajo que
realiza y el objeto de

suU contratacion puede
existir la presuncion
legal de la cesion de los
derechos patrimoniales
del autor a favor de la
persona o entidad con

la que se suscribio el
contrato laboral. Sin em-
bargo, se debe tener en
cuenta que, en caso de
duda sobre un contrato
laboral, se aplicara lo que
beneficie al trabajador,

y podria presumirse,
que, en caso de no de

Si, es posible que en
contratos labores 0
civiles se haga efectiva
la transferencia de
derechos patrimoniales
de autor. La condicion
€s que los mismos sean
por escrito por lo que
no es posible que exista
transferencia en un
contrato laboral de ca-
racter verbal. En cuanto
a las presunciones, se
establece que en caso
de silencio en dichos
contratos frente a la
titularidad de dichos de-
rechos, se entiende que
los mismos son trans-
feridos al empleador o
contratante en la medida
necesaria con las “acti-
vidades habituales” del
empleador o contratante
en la "época de creacion
delaobra”.

Si, es posible que en
contratos labores 0
civiles de prestacion de
servicios se haga efec-
tiva la transferencia de
derechos patrimoniales
de autor.

En estos casos la trans-
ferencia debe constar
por escrito, se presumira
realizada a titulo oneroso
y la cesion se limita

al derecho o derecho
cedidos y al tiempo

y al émbito territorial
pactados

En cuanto a las presun-
ciones, se establece que
a falta de estipulacion
contractual expresa, se
presume que los dere-
chos patrimoniales sobre
la obra han sido cedidos
al patrono o comitente
en forma no exclusiva y
en la medida necesaria
para sus actividades
habituales en la época
de la creacion, lo que
implica, igualmente, que
el empleador o comiten-
te, seglin corresponda,
cuentan con la autoriza-
cion para divulgar la obra
y defender los derechos
morales en cuanto sea
necesario para la explita-
cion de la misma.

No existe limitacion legal,
por lo que, tanto en con-
tratos laborales, como
en contratos civiles de
prestacion de servicios
se podré transferir
derechos patrimoniales
de autor. Es importante
dejar senalado que, de
acuerdo a la legislacion
ecuatoriana, salvo pacto
en contrario, la titularidad
originaria de derechos
patrimoniales en caso
de obras bajo relacién
de dependencia o por
encargo, pertenece al
autor (Art. 115 COESC).
Por tanto, para que el
empleador o comitente
tengan derechos de
propiedad intelectual
sobre una obra, se
deberéa dejar expre-
samente establecido

€en un contrato escrito
(sea laboral o civil), que
deberé sefialar que se
ceden los derechos a su
favor. La legislacion no es
lo suficientemente clara
para determinar si, en
caso de asf establecerlo
expresamente en el con-
trato, se puede sefialar
que la titularidad origina-
ria de la obra resultante
del trabajo bajo relacion
de dependencia o del
encargo pertenece al
Empleador o Comitente
0 si, mas bien, se debe
establecer una “cesion”
de derechos (titularidad
derivada), en cuyo caso,
se deberan cumplir con
las condiciones especifi-
cas de las transferencias
de derechos (Arts. 164y
s COESC), esto es: de-
terminar las modalidades
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no existir una clausula de derechos que se ceden
expresa de cesion de los (sin que se pueda ceder

derechos patrimoniales
del autor, dichos derechos
aun le pertenecen.

derechos inexistentes), en
un &mbito territorial de-
terminado, por un tiempo
especifico y determinando
el valor en caso de ser un
contrato Oneroso.

7. ¢Para el caso de

los trabajadores que
transfieran su derecho
patrimonial de autor,
existe alguin tipo de
derecho de remunera-
cion adicional fuera del
salario?

La norma no establece
un derecho o exige una
remuneracion adicional
por los derechos patri-
moniales del autor, por lo
que, Si las partes pueden
decidir sila cesion o
transferencia es gratuita
0 el salario puede ser
considerado como el
pago por la transferencia
del derecho.

No hay remuneracion
adicional prevista en
derecho de autor.

En las obras creadas en
cumplimiento de una re-
lacion laboral 0 en ejecu-
cién de un contrato por
encargo, la titularidad de
los derechos que puedan
ser transferidos se regira
por lo pactado entre las
partes. La legislacion
peruana no establece

la obligacion de otorgar
una remuneracion
adicional al empleado o
locador de servicios por
la transferencia de los
derechos patrimoniales
de autor.

En Ecuador no es
preciso afirmar que no
existe una remuneracion
adicional a favor de

los trabajadores por

la transferencia de los
derechos patrimoniales;
ello, debido a que la pre-
suncion de titularidad de
derechos no es a favor
de empleador (como

en la mayoria de paises
cuya legislacion corres-
ponde a la vertiente del
derecho continental),
sino que el principio se
invierte y, como quedd
indicado en respuestas
anteriores, la presuncion
de titularidad de los
derechos corresponde
al trabajador, salvo pacto
en contrario (Art. 115
COESC). En tal sentido, si
en el contrato de trabajo
no se ha hecho constar
expresamente que 0s
derechos corresponden
al empleador, entonces
este Ultimo no tendra
derecho para explotar

la obray si luego
pretende que se cedan
los derechos a su favor,
ademas del salario que
paga al empleado por

el trabajo que ejecuta,
deber4 reconocerle una
compensacion econd-
mica por la cesién de
derechos de propiedad
intelectual que se haga
a su favor (@ menos que
la misma sea a titulo
gratuito).
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1. Cite las normas de
su pais que establezcan
los requisitos exigidos
para la cesion o trans-
ferencia de Derechos
Patrimoniales de Autor.

Ley del Derecho de Autor
Nro.14/ 1977 y Resolucio-
nes especificas del Mi-
nisterio de Cultura para
cada tipo contractual.

- Ley 65-00 sobre De-
recho de Autor (LDA),
de fecha 21 de agosto
de 2000.

- Reglamento de Aplica-
cion de la Ley 65-00
(RDA) de fecha 17 de
junio de 2004.

Ley de Derechos de Au-
tor y Derechos Conexos
N°6683 y su Reglamento

LEY SOBRE DERECHO DE
AUTOR
Titulo Il
DE LA EXPLOTACION DE
LA OBRA POR TERCEROS
Capitulo 1.
Disposiciones Generales
Seccion Primera
Del alcance y de las
formar de cesion de los
derechos de explotacion

Articulos: 50 al 54.

Articulo 50.- El derecho
de explotacion indicado
en el articulo 23 y definido
en el articulo 39 de esta
Ley, puede ser cedido a
titulo gratuito u oneroso;
pero revertira al autor 0 a
sus derechohabientes al
extinguirse el derecho del
cesionario.

Salvo pacto en contrario,
toda cesion de derechos
de explotacion se
presume realizada a titulo
0oneroso.

El titular del derecho

de explotacion puede
igualmente conceder

a terceros una licencia

de uso, no exclusiva e
intransferible, a cambio
de una remuneracion y la
cual se rige por las estipu-
laciones del contrato res-
pectivo y las atinentes a
la cesién de los derechos
de explotacion en cuanto
sean aplicables.

Articulo 51.- Los
derechos de explotacion
son independientes entre
Si'y, en consecuencia,

la cesidn del derecho

de reproduccion no
implica la del derecho de
comunicacion publica, ni
viceversa.

Siempre que no se hubie-
Se convenido otra cosa,
los efectos de la cesion
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de cualesquiera de los
derechos patrimoniales,
se limitan a los modos

de explotacion previstos
especificamente en el
contrato.

Salvo en las cesiones a
titulo gratuito, pactadas
expresamente, es necesa-
rio que en el contrato de
cesion se estipule, con su-
Jecion a lo dispuesto en la
Seccién Segunda de este
Capitulo, la remuneracion
del autor, correspondiente
a la explotacion que se
realice por los modos
previstos especificamente
en el contrato.

Articulo 52.- Es vélida la
cesion de los derechos
de explotacion del

autor sobre sus obras
futuras si se las determina
particularmente o por su
género; pero la cesion
s6lo surte efecto por un
término méaximo de cinco
aros contados a partir de
la fecha del contrato, aun
cuando en éste se haya
fijado un plazo mayor.

Articulo 53.- Salvo dispo-
sicion expresa de la Ley,
los contratos de cesion de
derechos de explotacion y
los de licencia de uso, de-
ben hacerse por escrito.
Sin embargo, no sera
necesaria esta formalidad
en las obras audiovisua-
les, en las radiofonicas,

en los programas de
computacion y en las
realizadas bajo relacion
laboral, de conformidad
con lo establecido en los
articulos 15, 16, 17 y 59 de
estaley.

Articulo 54.- La enajena-
cion del objeto material en
el cual esté incorporada
una obra, no produce en
favor del adquirente la
cesion de los derechos de
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explotacion del autor.

Sin embargo, salvo pacto
en contrario, el contrato
de enajenacion del objeto
material que contiene una
obra de arte, confiere al
adquirente el derecho de
exponer publicamente la
obra, sea a titulo gratuito
U oneroso.

En caso de reventa de
obras de artes plasticas,
efectuada en publica
subasta o por intermedio
de un negociante profe-
sional en obras de arte, el
autor, y a su muerte los
herederos o legatarios,
por el tiempo a que se
refiere el articulo 25 de
esta Ley, goza del derecho
inalienable e irrenunciable
de percibir del vendedor
un dos por ciento (2%) del
precio de reventa.

La recaudacion de la
remuneracion prevista
precedentemente, debera
ser encomendada a

una entidad de gestion
colectiva.

2. ;Se admite la trans-
ferencia total y a titulo
definitivo de Derechos
Patrimoniales?

Cuba siguiendo la
tradicion romano francesa
considera intransfe-

ribles las facultades
morales y en cuanto a

las patrimoniales rige,
entre otros, el principio de
interpretacion restrictiva
de los contratos, lo no
autorizado se considera
no cedido. No obstante,

si contractualmente asi

lo adoptan, se pueden
ceder todas las facultades
patrimoniales.

En esta materia rige el
principio de la indepen-
dencia de las distintas
facultades patrimoniales
entre si, porlo que la
transmision a terceros
requiere manifestaciones
expresas y distintas de la
voluntad del autor.

Sies permitida la
transferencia total, solo
que se debe pactar expre-
samente en el contrato
de cesion y especificar
los modos de explotacion
que Se estd transfiriendo
(Articulo 51):

« Derecho de Comunica-
cién Publica en todas
sus formas (se deben
enumerar)

Derecho de reproduc-
cion el cual también
debe incluir la distribu-
cién

La cesion puede ser a
titulo definitivo aunque la
misma durar4 el tiempo
de vida del autor mas 60
afios, contados a partir del
primero de enero del afio
siguiente al de su muerte.
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3. (Existe diferencia
entre transferencia y
cesion de derechos
patrimoniales?

En sede autoral, la cesion
constituye un negocio
juridico tipico, en virtud
del cual se transmiten
determinadas facultades
integrantes de un
derecho, pero no implica
que el autor renuncia

a sus facultades de ex-
plotacion de la creacion
intelectual.
Consecuentemente se
colige que no se trata de
transferencia de la titu-
laridad de las facultades
de explotacion en su
plenitud. La interpreta-
cion es que la cesion

es una autorizacion

de uso diferente de la
enajenacion o cesion del
derecho civil.

La ley utiliza indistinta-
mente estos términos.

La Ley de Derechos de
Autor hace referencia a
enajenacion en general,
sin distincion entre trans-
ferencia y cesion.

No hay diferencia. Como
referencia en Venezuela
la terminologia juridica
establece que se trata de
una cesion de derechos.

4. ;Qué requisitos y for-
malidades existen para
que la transferencia de
los Derechos Patrimo-
niales sea valida?

Elemento esencial sub-
jetivo: consentimiento
contractual de personas
capaces.

Elementos objetivos:
objeto, causa y forma.
Los contratos para
utilizacion de las

obras deben estipular
generales de las partes
contratantes; el titulo de
la obra; las facultades
objeto de cesion; el
término de la cesion; la
formay el grado

CUBA

de utilizacion de las
obras; los plazos para
ejecutar pago de remu-
neracion; 10s supuestos
en los que el autor
puede ceder a terceros
la utilizacion de la obra
durante la vigencia del
contrato.

Rige el principio de que
deben formalizarse por
escrito. Los contratos en
materia autoral deben
constar por escrito;
empero el incumplimien-
to de dicho requisito

no implica la nulidad
del contrato, pues la
forma tiene un valor ad

Contrato de cesion
debidamente legalizado
ante notario.

En caso de ser firmado
en el extranjero, se
requerira legalizacion
consular o Apostilla, en
el caso que aplique.

Todo acto de enajena-
cion de una obra literaria
0 artistica o de derecho
conexo, sea total o
parcial, debera constar
en instrumento publico
0 privado, ante dos
testigos.

e El contrato de cesion
de los derechos de
explotacion debe
hacerse por escrito.
En el caso de las
obras audiovisuales,
radiofonicas, progra-
mas de computacion,
y las realizadas bajo
relacion laboral de
conformidad con lo
establecido en los
articulos 15,16 17y
59 de la Ley, aunque
existe una presuncion
de Ley, referente a la
cesion de los derechos
de explotacion, es
recomendable igual-
mente la elaboracion
de un contrato.
Contrato a titulo gra-
tuito u oneroso, salvo
pacto en contrario la
cesion de los derechos
de explotacion se
presume realizada a
titulo oneroso.

Salvo en las cesiones a
titulo gratuito pactada
expresamente, €s
necesario pactar la re-
muneracion del autor,
correspondiente a los
modos de explotacion
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probationem. prevista en el contrato.

No es obligatoria dicha
formalidad en las publica-
ciones de obras en diarios
y otras publicaciones
periodicas.

En esta materia rige la
presuncion de onerosidad,
pues la autorizacion de
uso de una obra implica
remuneracion para el
autor.

La exclusividad en el uso
debe ser expresa

Debe establecerse una
participacion proporcio-
nal en los ingresos que
obtenga el cesionario
por la explotacion de

la obra no obstante, la
remuneracion del autor
puede consistir en una
cantidad fija en los
casos contemplados en
el Articulo: 55

-Cuando no se pueda
determinar el calculo
de una participacion
proporcional.

-Por falta de medios
para fiscalizar la aplica-
cién de la participacion.
-Si los gastos de las
operaciones de célculo
y de fiscalizacién no
guardan proporcion
razonable con la suma
ala cual alcanzaria la
remuneracion del autor.
-Si la naturaleza o las
condiciones de la explo-
tacion hacen imposible
la aplicacion de la regla
de la remuneracion pro-
porcional sea porque la
contribucion del autor
no constituye uno de
los elementos esen-
ciales de la creacion
intelectual de la obra 0
porque la utilizacion de
la obra solo presente
un caracter accesorio
en relacion al objeto
explotado

-Lo mismo rige cuando
el autor o el cesionario
Se encuentran domici-
liados en el exterior.

-Es igualmente licita, a
pedido del autor, la con-
version entre las partes
contratantes de los
derechos provenientes
de contratos en vigor,
en anualidades vitalicias
de monto fijo.

El contrato de cesion se
limita exclusivamente a
los derechos patrimo-
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niales. La cesion de los
derechos patrimoniales
se limita a los modos de
explotacion previstos
especificamente en el
contrato, la cesion del
derecho de comuni-
cacion no implica la
cesion del derecho de
reproduccion y vice-
versa. Es un contrato
restrictivo.

La posible transferencia
por parte del cesionario
a un tercero, debe
pactarse expresamente
dentro del contrato.
Articulo 57 de la Ley.

Es recomendable en

el contrato de Cesion
de los derechos de
explotacion contemplar
todo, asi por ejemplo
posibles acciones
civiles y penales.

5.¢Existen particulari-
dades en relacion con
las transferencias de
derechos patrimoniales
en contratos relacio-
nados en cierto tipo de
industrias como las del
software, la audiovisual
y musical? En caso
afirmativo, favor detalle
las mismas.

En el supuesto de las
obras cinematografi-
cas, se establece una
excepcion, en virtud de
la cual, la norma especial
reconoce el derecho de
autor, de modo originario,
ala entidad que la haya
producido, por tanto

se otorga la titularidad
originariaala persona
juridica.

En el caso de las obras
audiovisuales, salvo
pacto en contrario, se
presume que 10s autores
de dicha obra han cedido
de forma exclusiva los
derechos al productor
(art. 60 LDA).

Asimismo, salvo pacto en
contrario, los coautores
e intérpretes conservan
el derecho a participar
proporcionalmente con
el productor en la remu-
neracion equitativa que
se recaude por la copia
privada de la grabacion
audiovisual (art. 67 LDA).

La enajenacion de
planos, croquis y
trabajos semejantes solo
da derecho, a quien los
adquiere, para ejecutar
la obra tenida en cuenta,
sin que pueda repro-
ducirlos, transferirlos o
servirse de ellos para
otras obras. Todos estos
derechos permanecen
con el autor, salvo
convenio en contrario.
La tradicién del negativo
fotografico induce a la
presuncion de cesion de
los derechos de autor
sobre el fotograma.

Si, la Ley venezolana
contempla particulari-
dades en los casos de
las obras audiovisuales,
software 0 programas
de computacién y obras
radiofonicas.

Obras audiovisuales

- Enel caso de las

Obras audiovisuales,

el Articulo 15 de la Ley
Sobre Derecho de Autor
contempla:

Articulo 15.- Se
presume, salvo pacto
expreso en contrario,
que los autores de la
obra audiovisual han
cedido al productor,

en forma ilimitada y

por toda su duracion el
derecho exclusivo de
explotacion sobre la obra
audiovisual, definido en
el articulo 23 y contenido
en el Titulo Il, incluso la
autorizacion para ejercer
los derechos a que se
refieren los articulos 21y
24 de esta Ley, asi como
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también el consentimien-
to para decidir acerca de
la divulgacion.

Sin perjuicio de los
derechos de los autores,
el productor puede, salvo
estipulacion en contrario,
ejercer en nombre propio
los derechos morales
sobre la obra audiovisual,
en la medida en que ello
Sea necesario para la
explotacion de la misma.

En este mismo orden de
ideas, el Articulo 13 de la
Ley, en su tercer aparte,
se refiere al aporte de

un coautor en una obra
audiovisual, indicando
que este puede hacer uso
y explotar por separado
siempre que se trate de
un género diferente y
siempre que no se perju-
dique la explotacion de la
obra comin.

Articulo 13.- (...). Salvo
pacto en contrario, cada
uno de los coautores pue-
de disponer libremente
de la parte de la obra que
constituye su contribucion
personal, para explotarla
en un género diferente

y dentro de los limites
establecidos en el dltimo
aparte del articulo 10 de
estaley.

Obras radiofénicas

En el caso de las obras
radiofénicas, la Ley
Sobre Derecho de Autor
contempla:

Articulo 16.- Se entiende
por obra radiofonica

la creacion producida
especificamente para su
transmision a través de
la radio o television, sin
perjuicio de los derechos
de los autores de las
obras preexistentes.

Tiene la calidad de autor
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de una obra radiofonica, la
persona o personas fisicas
que realizan la creacion
intelectual de dicha obra.
Se presume, Salvo pacto
expreso en contrario, que
los autores de la obra
radiofénica han cedido

al productor en forma
ilimitada y por toda su
duracion el derecho ex-
clusivo de explotar la obra
radiofdnica, definido en

el articulo 23 y contenido
enel Titulo Il, inclusive la
autorizacion para ejercer
los derechos a que se
refieren los articulos 21y
24 de esta Ley, y el con-
sentimiento para decidir

acerca de la divulgacion
de la obra.

Sin perjuicio de los
derechos de los autores
el productor de la obra
radiofdnica puede, salvo
estipulacion en contrario,
ejercer los derechos
morales sobre la obra, en
la medida en que ello sea
necesario para la explota-
cion de la misma.

Son aplicables a las obras
radiofonicas, las dispo-
siciones relativas a las
obras audiovisuales, en
cuanto corresponda.

Software

-.En el caso de los
software 0 programas
de computacion la Ley
Sobre Derecho de Autor
Venezolana, contempla en
su Articulo 17 lo siguiente:

Articulo 17.- Se entiende
por programa de compu-
tacion a la expresion en
cualquier modo, lenguaje,
notacion o cddigo, de un
conjunto de instrucciones
cuyo proposito es que un
computador lleve a cabo
una tarea o una funcion
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determinada, cualquiera
que sea su forma de
expresarse o el soporte
material en que se haya
realizado la fijacion.

El productor del programa
de computacion es la
persona natural o juridica
que toma la iniciativa y

la responsabilidad de la
realizacion de la obra. Sin
perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 104 de esta
Ley, y salvo prueba en
contrario, es productor del
programa de computacion
la persona que aparezca
indicada como tal de la
manera acostumbrada.

Se presume salvo pacto
expreso en contrario, que
los autores del programa
de computacion han
cedido al productor, en
forma ilimitada y por toda
su duracicn, el derecho
exclusivo de explotacion
de la obra, definido en el
articulo 23 y contenido

en el Titulo Il, inclusive la
autorizacion

para ejercer los derechos
a que se refieren los arti-
culos 21y 24 de esta Ley,
asi como el consentimien-
to para decidir sobre su
divulgacion y la de ejercer
los derechos morales
sobre la obra en la medida
que ello sea necesario
para la explotacion de la
misma.

Como regla general en los
casos descritos anterior-
mente, se presume, salvo
pacto en contrario, que
los autores han cedido
de forma ilimitadas y
durante toda su duracion
(Ia vida de los autos méas
60 afos), los derechos
de explotacion, sobre

su participacion dentro
de la obra, es decir el

326



Una mirada a los requisitos de cesion de derechos patrimoniales de autor
en diversos paises de América Latina

Cuba

Rep. Dominicana

I
I

CostaRica

Venezuela

derecho de comunicacion
publica, reproduccion

y distribucion de su
participacion. Igualmente
Se presume autorizado el
productor, salvo pacto en
contrario, divulgar la obra,
hacer transformaciones,
arreglos, adaptaciones,
traducciones y hacer uso
del titulo, hacer uso de
los derechos morales de
los autores de la obra,
siempre que esto sea
necesario para la explota-
cion de la misma.

6. ¢Es posible que en
contratos de carécter
laboral o civil de
prestacion de servicios
se transfieran derechos
patrimoniales de autor?
En caso afirmativo,
favor detallar si existen
formalidades o presun-
ciones legales para que
se presenten dichas
transferencias.

En cuanto a las obras
creadas en el marco

de una relacion juridica
laboral se establece

el reconocimiento del
derecho de autor a su
creadory se regula que
la remuneracion al autor
se encuentra incluida en
el salario devengado.

De lo antes expuesto se
colige que el creador es
el titular originario del
derecho de autor y los
empleadores que han
contribuido con medios
econémicos y técnicos
resultan titulares deri-
vados de las facultades
patrimoniales.

Se regula la creacion

en el marco del empleo
y por encargo con una
presuncion legal de
trasmision de facultades
patrimoniales a favor del
empleador o encargante
de la obra.

Si, es posible.

Se regira por lo que
estipulen las partes.

No obstante, a falta de
cesion expresa, se presu-
miré que los derechos
patrimoniales sobre

la obra seréan del o los
autores (art. 12 LDA).

No existen formalidades
especiales.

Aclaramos que no se
admitirén derechos més
amplios de los acorda-
dos expresamente en el
contrato de cesion (art
81LDA).

En las obras creadas
para una persona natural
0 juridica, en cumpli-
miento de un contrato
de trabajo 0 en ejercicio
de una funcion publica,
el titular originario de

los derechos morales y
patrimoniales es el autor,
pero se presume, salvo
pacto en contrario, que
el derecho patrimonial

0 de utilizacion ha sido
cedido al empleador o al
ente de Derecho Publico,
seglin los casos, en la
medida necesaria para
sus actividades habi-
tuales en la época de la
creacion de la obra, lo
que implica, igualmente,
la autorizacion para di-
vulgarla y para defender
los derechos morales

€n cuanto sea necesario
para la explotacion de

la misma.

Si, en este sentido el
Articulo 59 de la Ley de
sobre el derecho de Autor
contempla la siguiente
presuncion:

Articulo 59.- Se presume,
salvo pacto expreso en
contrario, que los autores
de las obras creadas bajo
relacion de trabajo o por
encargo, han cedido al
patrono o al comitente,
seglin los casos, en forma
ilimitada y por toda su
duracion, el derecho
exclusivo de explotacion
definido en el articulo 23 y
contenido en el Titulo II de
esta Ley.

La entrega de la obra

al patrono o a quien
encarga la creacion,
segun corresponda,
implica la autorizacion
para que éstos puedan
divulgarla, asi como para
gjercer los derechos a que
se refieren los articulos
21y24deestaleyyla
de defender los derechos
morales, en cuanto sea
necesario para la explota-
cion de la obra.

La cesion a que se
refiere este articulo, no
se efecttia implicitamente
respecto de las conferen-
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cias o lecciones dictadas
por los profesores en
universidades, liceos

y demds instituciones
docentes.

Este Articulo referente
alas obras por encargo

0 creadas bajo relacion
laboral contempla una
presuncion legal de
cesion ilimitada a favor del
patrono y comitente, lo
cual otorga a cada uno de
estos titulares derivados
las siguiente facultades:

« Divulgar la obra.

* Hacer 0 autorizar
traducciones, adapta-
ciones y transformacio-
nes de la obra.

Emplear o consentir el
uso del titulo de la obra.
Defender los derechos
morales correspondien-
tes a la persona fisica
que cred la obra, en
cuanto sea necesario
pata la explotacién

de esta.

Articulo 21.- El autor
tiene el derecho exclusivo
de hacer o autorizar las
traducciones, asi como las
adaptaciones, arreglos y
otras transformaciones de
su obra.

Articulo 23.- El autor
goza también del derecho
exclusivo de explotar su
obra en la forma que le
plazca y de sacar de ella
beneficio. En los casos

de expropiacion de ese
derecho por causa de uti-
lidad publica o de interés
general, se aplicaréan las
normas especiales que
rigen esta materia.

El derecho de explotacion
no es embargable mien-
tras la obra se encuentre
inédita, pero los créditos
del autor contra sus cesio-
narios o contra quien viole
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su derecho, pueden ser
gravados 0 embargados.
En los casos de embargo,
el Juez podré limitar sus
efectos para que el autor
reciba a titulo alimentario,
una determinada cantidad
0 un porcentaje de la
suma objeto de la medida.

Articulo 24.- No puede
emplearse sin el consen-
timiento del autor el titulo
de una obra, siempre que
sea original e individualice
efectivamente a ésta, para
identificar otra del mismo
género cuando existe
peligro de confusion entre
ambas.

Sin embargo en contra-
vencion a la cesion de
caracter ilimitado con-
templada en el Articulo
59, el articulo 52 de la
misma Ley, en referencia
alas obras futuras, es
decir aquella realizada por
encargo de un comitente,
consagra lo siguiente:

Articulo 52.- £s vélida la
cesion de los derechos
de explotacion del

autor sobre sus obras
futuras si se las determina
particularmente o por su
género; pero la cesion
S6lo surte efecto por un
término méaximo de cinco
anos contados a partir de
la fecha del contrato, aun
cuando en éste se haya
fijado un plazo mayor.

Es decir que en el caso
de las cesiones de obras
futuras, es decir aquellas
obras hechas por encargo
de un comitente, si se les
determina particular-
mente 0 por su género
en el contrato, la cesion
solo podra ser por un
méximo de cinco afios
aunque se haya pactado
en el contrato un plazo
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mayor, en este sentido,
el autor de la obra una
vez transcurrido el

plazo de 5 arios a partir
de la fecha de la firma
del contrato, puede
reclamar al comitente

y ejercer la explotacion
absoluta sobre la obra
creada por encargo, sin
que el comitente pueda
invocar todos los dere-
chos de formar ilimitada
y por toda su duracion,
es decir la vida del autor
mas 60 afos después de
la muerte.

Finalmente la ley Organi-
ca del Trabajo, Trabajado-
res y Trabajadoras, hace
referencia a las obras
creadas bajo relacion
laboral en el sector
publico, en su

Articulo 325:

Articulo 325: La produc-
cion intelectual generada
bajo relacion de trabajo
en el sector pablico, 0
financiada a través de
fondos publicos que
origine derechos de
propiedad intelectual, se
considera del dominio
publico, mantenién-
dose los derechos del
reconocimiento publico
del autor o0 autora.

En este caso en
particular, se deduce
que la explotacion de los
derechos patrimoniales
no le pertenece nial
patrono ni al autor, sino
que la obra pasa auto-
méticamente al dominio
publico.

7. ¢Para el caso de

los trabajadores que
transfieran su derecho
patrimonial de autor,
existe algun tipo de
derecho de remunera-
cion adicional fuera del
salario?

La ley especial admite
Que en supuestos espe-
cificos resultarfa dable
recibir remuneracion
adicional, en virtud de
disposiciones reglamen-
tarias.

Existen resoluciones

La ley no prevé otro
tipo de remuneracién
diferente al pactado
entre las partes. Se deja
a apreciacion de las
partes.

Esto no estéa contempla-
do en nuestra ley.

No, La presuncion con-
templada en el Articulo
59, implica que el autor
pierde, salvo pacto en
contrario, la facultad de
manejar por sf mismo los
derechos de explotacion
sobre las obras realizadas
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que en el caso de la obra
periodistica y las obras
creadas para laradioy la
television puedan recibir
una remuneracion adi-
cional en el caso que se
comercialicen con otros
utilizadores.

bajo una relacion laboral o
por encargo, ya que la Ley
le transfiere esta facultad
al patrono o comitente.

En base a lo antes
expuesto, el autor debe
pactar expresamente con
Su patrono o comitente,
ademas de la remunera-
cion inicial convenida para
la elaboracion de la obra
creada bajo relacion labo-
ral o por encargo, algiin
otro beneficio derivado

de la explotacion, en base
a la remuneracion pro-
porcional a los ingresos
que genere el cesionario,
principio universalmente
reconocido por el Derecho
de Autor, Articulo 55.

En el caso de las obras
creadas bajo relacion
laboral en el sector pU-
blico, la ley no contempla
ninguna salvedad.

ASIPI
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Colaboradores Virginia Servent José Dolores Tiejrino Nelly Serrano Dr. José Manuel Marcela Aristandra
y Melanie Avea Magaria Rufino Chavarria

1. Cite las normas de
su pais que establez-
can los requisitos exi-
gidos para la Cesion
o transferencia de
Derechos Patrimonia-
les de Autor.

Decreto No. 33-98 del
Congreso de la RepU-
blica de Guatemala del
18 de mayo de 1998.
(Articulos 72 al 83 de
la Ley de Derechos

de Autor y Derechos
Conexos).

Decreto No. 4-99-E
del 02 de diciembre
de 1999.

(Ley de Derechos de
Autor y de Derechos
Conexos).

Decreto No. 604 del 15
de julio de 1993.
(Articulos 8, 50- 56 de
la Ley de Propiedad
Intelectual).

Ley Federal del Dere-
cho de Autor (LFDA)
Articulos 30 al 41, 43,
99y 103.

Reglamento de la Ley
Federal del Derecho
de Autor (RLFDA)
Articulos 16 al 22.

1.Ley No. 312 del 6 de
julio de 1999.

(Ley de Derecho de
Autor y Derechos
Conexos)

2. Decreto 22 de 2000
del 3 de marzo del

afo 2000.

(Reglamento de la Ley
de Derechos de Autor
y Conexos: articulos
12,13 14y 15. Capitulo
Vil Transmision de los
Derechos Patrimo-
niales).

2. ¢Se admite la
transferencia total y
a titulo definitivo de
Derechos Patrimo-
niales?

Si'es permitido, seglin
el Articulo 72 de la Ley
de Derechos de Autor
y Derechos Conexos
de Guatemala.

Si se admite, en caso
que las partes estén
de acuerdo entre si.

Segln nuestra Ley de
Propiedad Intelectual,
el derecho econémico
puede transferirse

a cualquier titulo.

En el goce de este
derecho, el autor o
sus causahabientes
pueden disponer,
autorizar, 0 denegar la
utilizacion de la obra
en todo o en parte
para usos comerciales
0 para efectuar
arreglos, adaptaciones
0 traducciones de ella
(Art. 8 LPI).

No, pues la Ley Federal
del Derecho de Autor
en su articulo 30,
sefiala que las trans-
misiones de derechos
patrimoniales deberéan
cumplir en todos los
€asos con 3 elementos
de existencia: ) Hacer-
Se por escrito, Il) De
forma onerosa y IIl) De
manera temporal.

Articulo 30 LFDA: "(...)
Toda transmision de
derechos patrimonia-
les de autor seré one-
rosa y temporal. (...)
Los actos, convenios y
contratos por los cua-
les se transmitan dere-
chos patrimoniales y
las licencias de uso
deberén celebrarse,
invariablemente, por
escrito, de lo contrario
seran nulos de pleno
derecho.”

Asuvez nos indica la
Ley el término supleto-
rio que regird cuando
los contratantes no
hagan estipulacion al
respecto.

Articulo 33 LFDA.- "A
falta de estipulacion

No es admitida
respecto del conjunto
de las obras que
pueda crear el autor,
teniendo un plazo
maximo de 5 afios,
siendo nulo lo pactado
en contrario.
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expresa, toda trans-
mision de derechos
patrimoniales se
considera por el
término de 5 afios.
Sol6 podra pactarse
excepcionalmente por
mas de 15 afios cuan-
do la naturaleza de la
obra o la magnitud de
la inversion requerida
asi lo justifique.”

Las Unicas excep-
ciones a dicha regla
general, son las refe-
rentes a los Contratos
de Edicion de Obra
Literaria y Programas
de Computacion,
respecto de los cuales
la Ley estipula en sus
articulos 43y 103,
respectivamente.

Articulo 43 LFDA.-
“Como excepcion a lo
previsto por el articulo
33 de la presente Ley,
el plazo de la cesion
de derechos de obra
literaria no estara
Sujeta a limitacion
alguna.”

Articulo 103 LFDA.-
“Como excepcion a lo
previsto por el articulo
33 de la presente

Ley, el plazo de la
cesion de derechos en
materia de programas
de computacion no
esta sujeto a limitacion
alguna.”

Acorde a lo anterior la
transmision de dere-
chos patrimoniales re-
lativas alos Contratos
de Edicion de Obras
Literarias y Programas
de computacién no
tendrén la limitante
del articulo 33 (pueden
pactarse por mas de
15 afios sin Justifica-
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cion alguna), pero no
pueden contradecir
lo sefialado en el
articulo 30, por lo que
necesariamente de-
ben ser temporales.

Por tltimo el articulo
17 del Reglamento
de la LFDA indica que
las transmisiones

de Derechos patrimo-
niales por més de

15 afos deben ser
justificadas e inscri-
birse en el Registro
Publico del Derecho
de Autor.

3. (Existe diferencia
entre transferencia y
cesion de derechos
patrimoniales?

No hay diferencia.

No.

La Ley de Propiedad
Intelectual define el
derecho patrimonial
ensu Art. 7 como: e/
derecho exclusivo de
autorizar o prohibir
el uso de sus obras,
asi como también la
facultad de percibir
beneficios economi-
€os provenientes de
la utilizacion de sus
obras; asimismo, el
Art. 8 dispone que
este derecho puede
transferirse libremen-
te a cualquier titulo,
incluyendo la libre
transferencia por
medio de contrato.

No existe diferencia
entre transferencia y
cesion de los dere-
chos patrimoniales,
sin embargo, nos
parece importante
recalcar que la Ley
define en SUArt.5
que el derecho de
autor comprende
facultades de orden
abstracto, intelectual
y moral, que consti-
tuyen el orden moral
y ademaés facultades
de orden patrimonial,
que constituyen el

El articulo 30 LFDA
indica que el titular
de los derechos
patrimoniales puede:
1.- Transferir sus de-
rechos patrimoniales
u otorgar licencias de
uso (exclusivas 0 no
exclusivas). El propio
articulo indica que

la transmision debe
ser necesariamente
temporal.

Acorde a lo anterior,
enlaLFDA de
México no existen las
cesiones definitivas
de derechos patri-
moniales sino solo
las transferencias
temporales.

Cabe sefialar que
aungue en algunos
articulos aislados (43
y 103) se habla de
“cesion de derechos”
patrimoniales, esta
“cesion de derechos”
necesariamente se
refiere a la transmi-
sion temporal, pues
como ha quedado
sefialado el propio
articulo 30 no prevé
la cesion definitiva
de los derechos

En nuestro ordena-
miento juridico s6lo
se hace referencia a
la cesion de derechos
patrimoniales pero
realmente ambos
vocablos tienen el
mismo sentido.
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derecho economico.
Se distinguen las
mismas ya que el de-
recho moral del autor
es imprescriptible e
inalienable.

patrimoniales de los
autores.

4. ;Qué requisitos

y formalidades
existen para que la
transferencia de los
Derechos Patrimonia-
les sea valida?

« Contrato debe cons-
tar por escrito;

* Se limita a los dere-
chos cedidos;

* Si no se especifica
plazo, la transfe-
rencia es por cinco
afos;

* Si no se especifica
ambito territorial,
se entiende que se
realiza solamente
en el pais en que se
realiza el contrato;

 £s nula la transfe-
rencia de todas las
obras futuras;

* La cesion en obras
por encargoy en
virtud de relacion
laboral se regiran
por lo pactado en el
contrato;

 Lacesion o
transferencia puede
hacerse total 0
parcialmente;

Articulos 72 al 78 de
la Ley de Derechos
de Autor y Derechos
Conexos de la Repu-
blica de Guatemala.

Contrato entre las par-
tes, en la cual establez-
can la transferencia

0 cesion de derechos
patrimoniales.

En el caso de tratarse
de Contratos de Ce-
sién hechos en el pais,
deben ser hechos por
escritura publica y ser
inscritos en el Registro
de la Propiedad
Intelectual.

En el caso de tratarse
de contratos otorga-
dos en el extranjero,
se sujetaran a forma-
lidades exigidas en el
lugar de la celebracion
y posteriormente
deberan seguir el
procedimiento de
auténtica y traduccion
al castellano (de ser
requerido) estable-
cidos por el derecho
comdn, para que pue-
dan surtir sus efectos
en El Salvador. (Art.

56 Ley de Propiedad
Intelectual).

La Ley Federal del De-
recho de Autor en su
articulo 30, nos indica
que las transmisiones
de derechos patrimo-
niales deberan cumplir
en todos los casos
con 3 elementos de
existencia: ) Hacerse
por escrito, Il) De
forma onerosa y Ill) De
manera temporal.

Articulo 30 LFDA: (...)
Toda transmision de
derechos patrimonia-
les de autor seré one-
rosa y temporal. (...)
Los actos, convenios y
contratos por los cua-
les se transmitan dere-
chos patrimoniales y
las licencias de uso
deberan celebrarse,
invariablemente, por
escrito, de lo contrario
seran nulos de pleno
derecho.”

Adicionalmente la Ley
prevé en su Articulo
32, el requisito de la
inscripcion o publici-
dad, como elemento
de formalidad, para
que los efectos de
los contratos por los
que se trasmitan de-
rechos patrimoniales
surtan efectos contra
terceros.

Articulo 32 LFDA “Los
actos, convenios y
contratos por los cua-
les se transmitan dere-
chos patrimoniales
deberan inscribirse en
el Registro Publico del
Derecho de Autor para
que surtan efectos
contra terceros.”

1. La transferencia
de los derechos
patrimoniales es por
causa de muerte
0 entre vivos. En
el primer caso
puede ser mediante
sucesion intestada o
abintestado.

2.En caso de ser inter
vivos, debe forma-
lizarse mediante
contrato escrito.

3. El contrato debe
indicar la duracion
de la cesion, territo-
rio y modalidad de
explotacion.

4. La cesion respecto
del conjunto de las
obras que pueda
crear el autor tiene
un plazo méximo
de 5 afios, siendo
nulo lo pactado en
contrario.

5. La cesion de
exclusividad debera
consignarse expre-
samente.

6. Cuando una licencia
no es exclusiva
autorizara a su
titular a realizar de
la forma que le esté
permitido, los actos
alos que ésta hace
referencia, al mismo
tiempo que el autor
y demés del mismo.
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5. ¢Existen particu-
laridades en relacion
con las transferencias
de derechos patrimo-
niales en contratos
relacionados en
cierto tipo de indus-
trias como las del
software, la audio-
visual y musical? En
caso afirmativo, favor
detalle las mismas.

Bésicamente son las
mismas puede darse a
través de un contrato
de trabajo o bien a
través de un contrato
de transferencia.

A continuacion, se
indican las particulari-
dades de cada una en
especifico:

Para Obras Audiovi-
suales: Se presumen
cedidos al productor
en forma ilimitada y
exclusiva, los dere-
chos patrimoniales

derivados de la misma.

Se presume que el
productor queda au-
torizado para decidir
sobre la divulgacion o
no divulgacion. Art. 27
Ley de Derechos de
Autory Derechos Co-
nexos de la Republica
de Guatemala.

Programas de orde-
nador: La reproduc-
cién de un programa
de ordenador, incluso
para uso personal, exi-
giré la autorizacion del
titular de los derechos.
Articulo 32 de la Ley
de Derechos de Autor
y Derechos Conexos
de la RepUblica de
Guatemala.

Obras musicales: Sal-
vo lo que en particular
convengan las partes,
en las obras drama-
tico-musicales se
permite la explotacion
comercial, en forma
separada de la obra a
la que pertenecen, de
aquellos extractos que
no comprenden actos
enteros. Articulo 41 de
la Ley de Derechos de
Autory Derechos Co-
nexos de la Republica
de Guatemala.

No hay limites por
ejemplo: No mencio-
narse el tiempo de
vigencia del contrato,
la ley establece un
término de 5 afios,
articulo 63.

e Para las Obras
Audiovisuales:
los licenciatarios
0 cesionarios
de los derechos
economicos de las
obras audiovisuales,
videogréficas o
cinematograficas
podran ejercer las
acciones civiles y
penales en defensa
de sus respectivos
derechos en los
términos que el
contrato respectivo
autorice, conforme
al Art. 8 de la Ley.
(Art. 30 LPI).

Para los programas
de ordenador: el
contrato entre los
autores del progra-
may el productor,
implica la cesion
ilimitada y exclusiva
a favor de éste

de los derechos
patrimoniales
reconocidos en la
Ley y la autorizacion
para decidir sobre
su divulgacion (Art.
33LPI).

Del Contrato de Edi-
cién de Obra Literaria
Respecto a este
contrato, el articulo 43
LFDA, sefiala que como
excepcion a la regla
general, el plazo de la
cesion de derechos
(entiéndase transmi-
sion) en este contrato
no tendrd limitacion
alguna.

De los Programas de
Computacion
Respecto a este
contrato, el articulo 103
LFDA, sefiala que como
excepcion a la regla
general, el plazo de la
cesion de derechos
(entiéndase transmi-
sion) en este contrato
no tendrd limitacion
alguna.

De las Obras Audio-
visuales

El articulo 99 LFDA
indica que salvo pacto
en contrario, el contrato
que se celebre entre el
autor o los titulares de
los derechos patrimo-
niales, en su caso, y el
productor de la obra, no
implica la cesion ilimi-
tada y exclusiva a favor
de éste de los derechos
patrimoniales sobre la
obra audiovisual

El propio articulo 99
LFDA sefiala que una
vez que os autores 0
los titulares de dere-
chos patrimoniales se
hayan comprometido
aaportar

sus contribuciones para
la realizacion de la obra
audiovisual, no podrén
oponerse a la reproduc-
cion, distribucion, repre-
sentacion y ejecucion
publica, transmision
por cable, radiodifusion,
comunicacion al
publico, subtitulado y
doblaje de los textos de
dicha obra.

No, estas se regiran
con las disposicio-
nes generales de la
transferencia antes
mencionadas.
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6. ¢Es posible que en
contratos de carécter
laboral o civil de pres-
tacion de servicios se
transfieran derechos
patrimoniales de
autor? En caso afir-
mativo, favor detallar
si existen formalida-
des o presunciones
legales para que se
presenten dichas
transferencias.

La cesion de los dere-
chos patrimoniales en
virtud de una relacion
laboral 0 por encargo,
se regira por lo pac-
tado en el contrato. A
falta de pacto escrito,
se presumiré que los
derechos han sido
cedidos en exclusiva y
con el alcance necesa-
rio para el ejercicio de
la actividad del cesio-
nario en el momento
de la entrega de la
obra realizada.

Es decir, que la cesion
de derechos patrimo-
niales en virtud de una
relacion de trabajo, es
una de las formas de
transferencia de dere-
chos, pero debe espe-
cificarse que el trabajo
es para la creacién o
para la ejecucion de
determinada obra.
Articulo 75 de la Ley
de Derechos de Autor
y Derechos Conexos
de la RepUblica de
Guatemala.

Sies posible:

Articulo 19, nos dice:
En las obras creadas
para una persona
natural o juridica en
cumplimiento de una
relacion laboral o

en ejercicio de una
funcién pablica, el
titular originario de
los derechos morales
y patrimoniales es

el autor, pero se
presume, salvo pacto
en contrario, o dispo-
sicion reglamentaria,
que 124 los derechos
patrimoniales sobre la
obra han sido cedidos
al empleador o al ente
de derecho publico, en
la medida necesaria
para sus actividades
habituales en la
época de creacion

de la obra, lo que
implica, igualmente,

la autorizacion para
divulgarla y ejercer los
derechos morales en
cuanto sea necesario,
para la explotacion de
la misma.

Sies posible, estas se
rigen por las disposi-
ciones relativas a la
transferencia de los
derechos patrimonia-
les sefaladas en la Ley
(Art. 8,50-56 Ley de
Propiedad Intelectual
de El Salvador).

El articulo 83 LFDA re-
gula la obra por encar-
g0, indicando que salvo
pacto en contrario la
persona moral o fisica
que comisione le pro-
duccion de una obra,
tendrd la titularidad

de los derechos patri-
moniales a su favor,
ademas tendré a su
favor ciertos derechos
morales como son las
facultades relativas a la
divulgacion, integridad
de la obra y de colec-
cion sobre este tipo de
creaciones.

Ahora bien, acorde al
articulo 84 LFDA cuan-
do la obra creada resul-
te como consecuencia
de una relacion laboral
particular, se aplicaran
las siguientes reglas:

) Debera constar la
relacion laboral en un
contrato individual de
trabajo, por escrito.

1) A falta de mencion
expresa en el contrato,
los derechos patrimo-
niales corresponderan
al patrén y trabajador
en partes iguales,
pudiendo el primero
explotarlos sin autori-
zacion alguna, pero no
viceversa. lll) A falta de
contrato individual de
trabajo por escrito, 10s
derechos patrimoniales
corresponden en su
totalidad al trabajador.

Respecto a los progra-
mas de computacion,
existe una excepcion a
la regla anterior, pues
el articulo 103 LFDA
prescribe que salvo
pacto en contrario los
derechos patrimoniales
sobre este tipo de
obras, cuando hayan
sido creados por uno o
varios empleados
empleados en el

Sies posible, la Ley
prevé que cuando

se trate de una obra
realizada por un actor
por cuenta de una
persona natural o
juridica (en adelante
denominada “emplea-
dor") en el marco de
un contrato de trabajo
y de su empleo, salvo
disposiciones en
contrario del contrato,
el primer titular de

los derechos morales
y patrimoniales sera
el autor, pero los de-
rechos patrimoniales
sobre dicha obra se
consideraran transmi-
tidos al empleador en
la medida justificada
por las actividades ha-
bituales del empleador
en el momento de la
creacion de la obra.

En los actos, conve-
nios y contratos por
los que se transmitan
derechos patrimo-
niales de autor se
deberd hacer constar
en forma claray
precisa la participacion
proporcional que
correspondera al autor
0 la remuneracion fija
y determinada, segun
el caso. Este derecho
esirrenunciable. La
misma regla regira
para todas las trans-
misiones de derechos
posteriores celebradas
sobre la misma obra.
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ejercicio de sus fun-
ciones o siguiendo
las instrucciones

del empleador,
corresponden a este
Gltimo.

Por ltimo el articulo
46 del Reglamento
de la LFDA sefala
que las obras hechas
al servicio oficial de
la Federacion, las
entidades federativas
0 los municipios, se
entienden realizadas
enlos términos del
articulo 83 de LFDA
(obra por encargo),
salvo pacto expreso
en contrario en cada
€aso.

7. ¢Para el caso de
los trabajadores

que transfieran su
derecho patrimonial
de autor, existe algin
tipo de derecho

de remuneracion
adicional fuera del
salario?

Para el caso de la
remuneracion, basta
con la prestacion que
se fije para el trabajo
que Se contrata.

No, todo depende del
contrato, si lo hubiera
entre el trabajador y la
institucion.

El derecho que por ley
le corresponde es el
de la cuantia que se
pacte en el contrato
(Art. 53 LPI).

En términos generales
no hay en la LFDA una
disposicion expresa,
pero el articulo 26

bis LFDA sefiala que
-independientemente
del monto recibido
por la transmision

de sus derechos
patrimoniales- el autor
gozara del derecho

a percibir una regalia
por la comunicacion o
transmision publica de
su obra por cualquier
medio. Este Derecho
es irrenunciable, pero
transmisible. El pago
por este concepto
sera abonado por
quien realice la comu-
nicacion o transmision
publica de la obra
directamente al autor,
0 ala sociedad de
gestion colectiva que
los represente. El
importe de las regalias
deberé convenirse
entre el autor, 0 en

su caso, la Sociedad
de Gestion Colectiva
que corresponda y las
personas que realicen
la comunicacion o
transmision publica de
la obra.

La ley no plantea ese
derecho, quedando
ala libertad de las
partes pactar una re-
muneracion adicional
fuera del salario por
dicha transferencia
de los derechos
patrimoniales.
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Conclusiones

Luego de estudiadas las respuestas brindadas por expertos en dere-
cho de autor en cada pais, es posible concluir gue no obstante existir ciertas
diferencias en las formalidades de las cesiones y el lenguaje utilizado en cada
legislacion, existe una legislacion casi uniforme principalmente orientada a
proteger las prerrogativas patrimoniales de 1os autores. A continuacion, se
presentan cinco aspectos que se analizaron en los cuestionarios elaborados.

1. Respecto a los términos cesion y transferencia

Pese a que diferentes legislaciones mencionan los términos “cesiones
y transferencias’, una vez revisados 10s paises bajo estudio, no se encuentran
mayores diferencias practicas frente a dichas figuras y ambas se refieren al
hecho de transmitir los derechos patrimoniales de autor a un tercero.

2. En cuanto a la duracién y derechos cedidos

Todos los paises bajo estudio consagran una manifestacion de pro-
teccion al autor, bajo la cual la cesion se limita al derecho o derechos cedi-
dos, y al tiempo y ambito territorial pactados contractualmente. Lo anterior
no impide que contractualmente se discriminen la totalidad de derechos pa-
trimoniales y la transmision por la duracion total del término del derecho para
que ello pueda ser considerado una cesion total de los derechos patrimonia-
les. El Unico pais en donde no es posible la cesion por el término de duracion
de los derechos patrimoniales es México.

3. Requisitos y formalidades para la transferencia de

Derechos Patrimoniales

En cuanto a las formalidades para la transferencia de los derechos
hay bastante uniformidad en o que cada uno de los paises dispone. Solo se
establecen pocas excepciones.

Como condicion de validez se establece que el contrato sea por escri-
to en todos 10s paises con excepciones de Cuba donde se admiten cesiones
verbales. Igualmente como condicion de validez se exige que la cesion sea
onerosa en México, Ecuador y Brasil.

Colombia, Uruguay, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Mé-
Xico exigen la inscripcion en registro para que el contrato sea oponible a ter-
ceros, en el caso de Uruguay este requisito es optativo para obra audiovisual
y software.

339



Derechos Intelectuales -23 - ASIPI

Como condicion de validez se exige que la cesion sea notarizada en
Costa Rica y Republica Dominicana.

4. Presunciones de cesion de derechos patrimoniales

En la mayoria de paises bajo estudio se consagra la cesion de dere-
chos patrimoniales a favor del productor de la obra audiovisual cuando en el
contrato no se pacto la titularidad de los mismos.

Igualmente existen presunciones de cesion a favor del productor
del software en paises como El Salvador, Chile, Per(l, Paraguay, Uruguay y
Venezuela.

Asi mismo, en los contratos escritos de caracter laboral se presenta
la presuncion de cesion a favor del Empleador cuando se configuran otros
elementos tales como la relacion de la obra con las actividades de la em-
presa o la relacion de la obra con las funciones del trabajador, ello sucede
principalmente en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Perd, Venezuela, Republica
Dominicana, Argentina, Brasil y Paraguay. Existen paises con ciertas particu-
laridades en la hipdtesis del contrato laboral, tal es el caso de México en don-
de en caso de darse la presuncion, los derechos patrimoniales son divididos
en mitades entre el trabajador y el empleador.

5. Del derecho de remuneracion de autores trabajadores

o0 contratistas

En la mayoria de paises no se consagra dicho derecho. Solo existen
ciertas excepciones como es el caso de Chile que consagra dicha posibilidad
en el caso de un autor que se desempefa en un medio periodistico cuando
se realiza una publicacion de su obra en un diario, revista 0 periodico distinta
de aquél en el que presta servicios, pero que pertenece a la misma empresa.

En México el articulo 26 bis LFDA sefiala que “independientemente
del monto recibido por la transmision de sus derechos patrimoniales, el autor
gozara del derecho a percibir una regalia por la comunicacion o transmision
pUblica de su obra por cualquier medio. Este Derecho es irrenunciable, pero
transmisible. El pago por este concepto sera abonado por quien realice la
comunicacion o transmision publica de la obra directamente al autor, 0 a
la sociedad de gestion colectiva que 1os represente. El importe de las rega-
lias debera convenirse entre el autor, 0 en su caso, la Sociedad de Gestion
Colectiva que corresponda y las personas que realicen la comunicacion o
transmision publica de la obra™.
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Para el caso de Cuba, existen resoluciones respecto a la obra perio-
distica y las obras creadas para la radio y la television que establecen que el
autor puede recibir una remuneracion adicional en el caso que se comercia-
licen con otros utilizadores.

ASIPI
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