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CAPITULO 11
LA RESPUESTA: RESERVA PRIVATIVA

El reconocimiento en provecho del creador beneficiado de underecho
privativo, bajo la forma de una “reserva” de la creacion sancionada
por una accién en contrapartida, bien parece la técnica de proteccion
mas eficaz. Falta determinar qué es lo que se intenta proteger. Es el
contenido de una invencién?, entonces hay que invocar al derecho de
la propiedad industrial. ;Es la forma bajo la cual €l contenido es
comunicado? Es entonces al derecho de la propiedad literaria y artisti-
ca que corresponda, el que entrard en juego. jEstas formulas juridicas
se revelaran ineficaces? Es quiza hacia un derecho sui géneris al que
habra que inclinarse.

La distincidn parece simple, y sin embargo no es facial de aplicaren
el caso de los programas. A primera vista, ¢l contenido del programa
reivindicado por el creador remite al recurso de la propiedad indus-
trial. Sin embargo ¢ indiscutiblemente, el programa acompafiado de su
documentacién se presenta también como una obra dellenguaje quea
ese titulo puede dar lugar el derecho de la propiedad literaria y
artistica. Y ese estatus incierto puede asimismo conducir a revocar €sos
dos primeros andlisis para retener como principio de solucién la
sumisién a un cuerpo de reglas propias, bajo la forma de un derecho
sui géneris.

De este triple examen surgira quiza finalmente la respuesta espera-
da al problema de la proteccién juridica de los programas.

1. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Desde hace algunos afios, luego que la cuestion de la proteccién de pro-
gramas ha comenzado a ser objeto de debates, la gran mayoria de
los autores han considerado en principio a éstos como creaciones
intelectuales en un sentido amplio, y por tanto, susceptibles de asimila-
cién al régimen de la propiedad industrial. Pero el gran problema ha
sido descubrir en todo tiempo las caracteristicas necesarias que permi-

tan acceder a tal tratamiento. Diferentes puntos de vista han sido
avternadnc «in evigtir nor el momento un acnerdo eomiin al resnecto.
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33 PROBLEMATICA GENERAL

Para hacerse una idea mas propia de la situacion, parece deseable y
necesario recordar las nociones y datos generales sobre la materia,
procediendo particularmente desde el punto de vista de la “dimensién”
internactonal del problema y al examen de los instrumentos interna-
cionales concernientes a la propiedad industrial, a fin de realizar la
mejor explotacién posible y tratar de encontrar el mejor régimen de
proteccion.

A. Los datos a considerar

La propiedad industrial, elemento constitutivo de la categoria mas
amplia del derecho de la propiedad intelectual, presenta dos ramas
mayores especialmente representativas: las marcas y las patentes.

Desde luego, si bien sustancialmente diferentes, estas instituciones
no son ajenas entre si por lo que procede “un tratamiento comin”. Asi,
sin pretender reincidir en nociones ya reconocidas, recordaremos en
cuanto a las marcas y patentes algunas nociones generales e instrumen-
tos internacionales mayores,

Para comprender mejor estas dos formas (las marcas y patentes)
consideradas como de reserva privativa en este trabajo, cabe recordar
algunos conceptos eiementales que son funciones y justificaciones de
esos derechos, siendo mas facil comprender el papel que estas técnicas
juegan en la resolucién del problema de la proteccién juridica de los
programas.

a) Las marcas: definiciones y funciones

La marca es un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o
comerciante) distinguir sus productos o sus servicios de aquelios de la
competencia.+?

Desde un punto de vista econdmico, es un signo que tiende a
procurar a la clientela, la mercancia o el servicio que busca y paralela-
mente a laempresa, una clientela apegada a la marca. La Organizacién
Mundial de la Proteccién Intelectual {OMPI), define por marca “un
signo visible protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud
de la ley, que sirve para diferenciar las mercancias de una empresa de
las mercancias de otra empresa™ 43

La marca es entonces un vehiculo utilizado por las empresas para
atraer la clientela (good-will, como lo sefialan los autores norteameri-

2 Yer Y. Saint Gal, “Politica general de una empresa para la proteccién y defensa de sus marcas
en cl extranjero”, Revista Mexicana de la Propiedad Indusirial y Artistica, nam. 15-16, Afio
V11, México, enero-diciembre 1970 pp. 74-75.

* OMP1, Tranferencia de tecnologia a los paises en desarrollo (Marcas), Doc. PU/92, junio
1975, p. 3.
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LA RESPUESTA: RESERVA PRIVATIVA 39

canos) y dominar los mercados, por lo que juega un papel primordial
en la comercializacion de mercancias y servicios. Para detallar mas
precisamente diremos que las funciones de las marcas son las siguientes:*

a) Asegurar al producto un cardcter distintivo: esta distincién o
caracter distintivo deriva de la esencia misma de la marca, segin la
definicion anteriormente expresada.

b) Asegurar la proteccion del producto partiendo de la empresa: la
marca protege al titular contra sus competidores al igual que al piblico
contra los “usurpadores potenciales™.

¢) Asegurar una garantia de calidad. Ademés de lo anterior, la
calidad del producto lo califica intrinsecamente, pues eso que el com-
prador busca al adquirir un producto es una calidad determinada sin
que le sea necesario conocer la empresa que lo produce, lo cual reviste
un caracter secundario.

d) Asegurar una indicacién de origen. En tanto que permite identifi-
car el producto con la empresa.

¢) Asegurar una publicidad. ;Es necesario seiialar el caracter publi-
citario de las marcas?

b} Las patentes: conceptos y caracteristicas

La ONU define a las patentes como “un privilegio legal concedido por
el Gobierno a los inventores y otras personas, donde los derechos
derivan para el inventor durante un cierto tiempo para que otras
personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado”.#> Una
vez finalizado el tiempo del privilegio al beneficiario, la invencién
patentada “cae” al dominio publico.4

Por su parte, la OMPI define a las patentes como:

un documento emitido a solicitud presentada ante la institucién nacional
respectiva (o internacional para el caso de varios paises) que describe una
invencién y crea una situacién juridica en la cual la invencién patentada
puede ser explotada normalmente (fabricada, utilizada, vendida o impor-
tada) bajo reserva de la autorizacién del titular de la patente.4?

La protecciéon que confiere la patente estd limitada de quince a
veinte afios. La invencidn debe ser una solucién a un problema concre-
to en la esfera de la tecnologia sea como producto o como proceso.

4 En este sentido ver H. Rodon de Sanso, “La cesién de la marca®, Revista Mexicana de la
Propiedad Indusirial y Artistica, afo 111, nam. 5, México, p. 90, enero-junio 1975,

4 ONU, Ministerio de la UNCTAD, “La funcién del sistema de patentes en la transferencia de
tecnologia hacia los paises en desarrollo”, Doc. TD/BAC 11, 119, REVISTA |, Abril 1976,

4 Guin OMPI de licencias para los paises desarrollados.

1 fhid.
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40 PROBLEMATICA GENERAL

His:éricamente, el sistema de patentes recibe diversas justificacio-
nes de orden tedrico. M. Wionczeck las reagrupa en cuatro categorias:4®

a) Aquellas que invocan un derecho natural del inventor a ser
reconocido por la sociedad.

b) Aquellas que hacen valer el derecho del inventor a la justa
retribucién por los servicios rendidos a la sociedad.

¢) Las teorias que mencionan a las patentes como estimulos para
actividades inventivas mayores,

d) Finalmente, las teorias que hablan de las patentes como un
incremento en el conjunto de conocimientos accesibles al pablico.

Cabe mencionar que estas teorias no se excluyen necesariamente
entre si, de tal forma que las dos Gitimas pueden ser combinadas con la
segunda, de predominancia en varios autores que presentan al sistema
de patentes, en forma global, como un mecanismo de incitacién a la
“blisqueda-desarrollo”.+%

c¢) Tratados internacionales

En un sistema de propiedad industrial es indispensable distinguir
tres niveles juridicos diferentes:

a) Las normas internacionales, especialmente el Convenio de Paris,
como un tratado que contiene principios generales obligatorios para
los Estados miembros y que ademds incluye reglas precisas que no
pueden ser transigidas por las legislaciones locales.

b) Las leyes nacionales adoptadas por los Estados en el ejercicio de
su soberania.

¢) Finalmente, el sistema local de administracién de los instru-
mentos legales sobre la materia.

En general, las leyes de un pais referentes a la propiedad industrial
protegen Unicamente los actos realizados en el pais mismo. Por conse-
cuencia, la patente, ¢l certificado de invencién o la marca no producen
efectos de derecho mds que en los paises que hayan otorgado la
proteccidén, requiriéndose presentar una solicitud en cualquier otro
pais donde se pretenda el privilegio. Esto explica el porqué de los
tratados internacionales sobre el particular.

El Convenio de Paris. Este Convenio en materia de propiedad
industrial tiene una cobertura muy amplia. Fue firmado en Paris (de
ahi su nombre) el 20 de marzo de 1883, y actualmente es seguido por
més de noventa paises que constituyen la Unién Internacional para la

« Miguel S, Wionozeck, “El punto de vista de un sudamericano en lo que concierne a los
problemas de la ciencia y tecnologia™, Comercio Exterior. abril 1972, México, p. 348.
49 J M. Mousseron, Ef derecho nuevo de las patentes, Litec, 1978, cap. 1.
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Proteccion Industrial. Algunas de las disposiciones fundamentales de
este Convenio, desde nuestro punto de vista, son las siguientes:

I) En virtud de las disposiciones sobre el tratamiento nacional (o
asimilacidn del extranjero “unionista” al nacional) el Convenio esta-
blece que, por lo que respecta a la proteccién de la propiedad indus-
trial, cada Estado contratante deberd conceder a los integrantes de
otros Estados contratantes la misma proteccién que a sus propios
integrantes.’?

Estidn igualmente protegidos por virtud de este Convenio, los inte-
grantes de los Estados no considerados como contratantes cuando
ellos tengan su domicilio o posean establecimientos industriales o
comerciales efectivos y serios en un Estado contratante.5! Estas dispo-
siciones garantizan a los extranjeros no solamente su proteccién sino
también el hecho de que no serdn objeto de ninguna discriminacidn.

II) El Convenio establece también un “derecho de prioridad”, tanto
por lo que respecta a las patentes y certificados de invencién como a las
marcas. Esto significa que, sobre la base de una primera solicitud de pa-
tente o primer registro de marca regularmente realizado en uno de
los paises contratantes, el solicitante podra, durante un cierto periodo
de tiempo (seis a doce meses seglin el derecho en cuestion), solicitar la
proteccion en los otros Estados miembros; estas solicitudes posterio-
res seran consideradas como presentadas el mismo dia que las prime-
ras.’? En otros términos, las solicitudes posteriores tendrdn “priori-
dad” sobre las primeras. Asi, un Estado que desee una proteccién
en varios paises no tiene que presentar varias solicitudes al mismo
tiempo ya que esto implicaria un sistema de proteccion internacional
obsoleto.

11I) Finalmente, el Convenio establece un gran principio de inde-
pendencia de derechos, segiin los cuales las patentes concedidas en los
diferentes paises de la Unién para una misma invencién son indepen-
dientes entre ellas. La concesidn de una patente en un pafs no obliga a
los otros a conceder una patente; asimismo, la validez de un titulo
nacional no estd en funcién de la validez de un titulo extranjero, ni su
duracién.5?

Las condiciones de depdsito y registro de marcas son igualmente
determinadas en cada pais de la Unién por su legislacién nacional. De
esta forma, no se podra negar una solicitud de registro presentada por

0 Art. 2, ler parrafo del Convenio.
31 lbid, segundo pérrafo.
52 Ver art. 9 del Convenio y M. Wieckzoreck, Die Unionsprioritut im parenrecht, Carl
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un miembro de un pais de la Unidn y no se podrd asimismo invalidar
en razon de que esta marca no haya sido presentada, registrada o
renovada en el pais de origen donde haya sido invalidada.

Por otra parte, y aun si el Convenio de Paris no ha sido reformado,
no contiene ninguna disposicion alusiva a los programas de computo.
Del principio. de independencia anteriormente expresado se puede
inferir una posible respuesta al problema de caracter particularizado
en cada pais.5?

El Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes. Este tratado
Sfirmado en Washington el 19 de junio de 1970 y que agrupa a 36 paises,
es conocido bajo el nombre de PCT (Patent Cooperation Treaty). Se
refiere a la hipotesis de una “'solicitud internacional™ que responda al
deseo del inventor o de la empresa que desee proteger una invencién en
varios paises.

Esta solicitud esta sometida a una investigacion unitaria destinada
a establecer cudl es €l “estado de la técnica” en la esfera de lainvencién, a
través de un examen preliminar tendente a verificar si la invencién es
efectivamente nueva; si ella no tiene un caracter evidente o susceptible
de una aplicacién industrial. En una palabra, si responde a las exigen-
cias de patentabilidad recibidas en la mayoria de los paises.s

Una vez establecidas las relaciones correspondientes (y no antes), la
solicitud es transmitida a los diversos paises, pudiendo cada uno de
ellos acordar o no la patente. Este proceso ofrece ciertas ventajas para
los solicitantes al permitir un proceso Unico en los paises que considere
conveniente obtener la proteccién luego de haber ponderado, entre
otros aspectos, el monto del pago de derechos correspondientes,

Por otra parte, ¢l procedimiento de la PCT tiene también ventajas
evidentes para las oficinas nacionales de patentes puesto que el infor-
me de la investigacion internacional o del examen preliminar, segun
sea el caso, reducen ampliamente {si es que no las elimina) las tareas de
investigacion y exarmen.

De hecho, este tratado exige una cooperacién estrecha entre las
diversas oficinas nacionales en materia de documentacidn cientifica,
particularmente para permitir la canalizacién de esta documentacién
en tal forma que permita favorecer la industrializacion de los paises en
desarrollo. El tratado prevé, por otra parte, un mecanismo especial de

33 La Oltima actualizacion {ue realizada en Nairobi; ver "Hacia una Erosién del derecho de
patente™, Droit des Affarires, IRP1, Paris, 1982.

¢ Este régimen permite obtener una proteccion en los paises sefialados por el interesado. Esta
proteccion pasa por una investigacion internacional (cap. 1, arts. 3 al 30) y un examen preliminar
internacional (cap. I, arts. 31 a 38). Sin embargo, segin el art. 64 relativo z las reservas, todo
Estado puede declarar que no estd obligado por las disposiciones del capo. 1l y pot“lo tanto, no
adherirse mas que a las referentes a la investigacion internacional.
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cooperacion asociando los organismos de las Naciones Unidas intere-
sados en las cuestiones de asistencia técnica.

Segiin lo anterior, sea cual sea el grado de colaboracion susceptible
de ser invocado, la gestion de un tramite internacional de este tipo no
deja de ser trea dificil, y ello lo vemos reflejado en dos disposiciones de
este tratado que aluden especificamente a los programas de compu-
to.3s

a) Segun la regla 39;

ninguna administracion encargada de la investigacion internacional tiene
la obligacién de proceder a la investigacion respecto a una solicitud
internacional en cualquiera de los siguientes casos:

n ...
1
un ...
v) ...
V)

VI) programas de computo en tanto que la administra-

cién encargada de la investigacién internacional no estd
facultada para proceder a la investigacién del estado de la
técnica con motivo de tales programas,

b) La regla 67, por su parte, tiene el mismo tenor que laregla anterior
pero ella concierne no tanto al informe de investigacién sino al examen
preliminar.s6

A efecto de evitar todo equivoco, diremos que tales disposiciones
no toman partido sobre la patentabilidad. Aquelio que esta en dilema no
es sino el procedimiento (de investigacién o de examen), la administra-
cién PCT no estd obligada jamds a realizar un tal examen o investiga-
cién tratdndose de programas.

3% Cabe mencionar que este tratado estd constituido por 69 articulos propiamente dichos y un
reglamento de ejecucién constituido a su vez por 95 reglas,

% A este respecto, encontramos en las directrices relativas a la investigacidn y al examen
preliminar internacional del tratado (Docs. P.C.T. / INT ; 5 y PCT/ INT / 6 ) una consigna
relativa a los programas que seria la que ellos pueden revestir variadas formas tales como el
algoritmo, el organigrama o serie de instrucciones codificadas registradas en banda u otro
soporte descifrable por la maquina y que pueden ser considerados como un caso particular sea
como una teoria matemética o como una presentacion de informaciones. Ver infra anexos.

Si la contribucién aportada ai estado de la técnica consiste Unicamente en un programa de
computo, el objeto puede ser excluido en virtud de la regla 67. Par ejemplo, una reivindicacion
que recaiga sobre un programa particular almacenado en memoria o relativa a un proceso de
explotacién dirigido por programa podria ser excluido asi como la reivindicacién tocante al
programa mismo o el programa registrado en banda magnética.

Una administracién encargada del examen preliminar no estd tenida a proceder a este examen

I P T
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A este respecto, el Convenio de Munich va mds lejos. ..

El Convenio de Munich. Este tratado, conocido bajo el nombre de
Convenio Europeo de Patentes, fue firmado en Munich el 5 de octubre de
1973 y agrupa once paises europeos.’” Considerado como un tratado
“regional”, este Convenio tiene como principal objetivo la realizacién
de un procedimiento tnico de otorgamiento de patente reconoci-
do en todos los paises miembros a fin de aportar a los inventores,
particularmente europeos, un procedimiento tnico y centralizado de
reservacion de sus invenciones. Desgraciadamente, este Convenio, a
pesar de sus objetivos, no aporta mds que una solucion parcial al
problema de la unificacion del contenido e importancia de la reserva. st

Este Convenio no ignora los programas de coémputo ya que su
articulo 52 dispone lo siguiente:

1) Las patentes europeas son extendidas para las invenciones nuevas que
impliquen una actividad inventiva y susceptible de aplicacién industrial.

2) No son consideradas como invenciones, segin el parrafo I y en forma
particular:

a)...

b). ..

c) Los planos, principios y métodos de actividad intelectual en materia
de juegos o en las actividades econémicas, asi como los programas de
computo.

Como podemos ver, esta es una disposicién en sentido negativo
respecto al problema que nos atafie y que prevalece en los regimenes
Juridicos en materia patentaria de los Estados miembros.

B. Aplicacion frente al problema

Venimos a recopilar los datos que nos han parecido esenciales para el
“tratamiento” de la cuestién que nos ocupa, la proteccién de los
programas. Ahora conviene canalizar esos conocimientos para la
obtencién de respuestas concretas, y esto se hara conrelaciénalas dos
vias posibles que derivan del régimen de la propiedad industrial, es
decir, al derecho de marcas y al derecho de patentes.

a) La proteccién de programas por el derecho de marcas

Nada se opone a que los programas sean “bautizados”, pero aqui no se
trata sino de una facilidad para ¢l realizador en la comercializacién de

57 Estos paises son: Bélgica, Luxemburgo, RFA, Holanda, Francia, Suiza, Suecia, Reino
Unido, ltalia, Austria y Liechtenstein, -

3t Ver F. Panel, La protection des invensions en droits europeéns des brevets, Libraires
Techniques, 1977, p. 19-20.
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su producto, pues un imitador podrad poner en circulacion un nuevo
programa inspirado del primero o aun plagiarlo bajo un nombre
diferente.

Por tanto, si bien la proteccién del producto en si mismo no esta
de esta forma asegurada mas que muy indirectamente por el derecho de
marcas, algunos autores favorecen el uso de esta via para los pro-
gramas de aplicacién en forma especial por ser mas facilmente comer-
cializables e identificables; y en todo caso a pesar del grado de
incertidumbre que pueda prevalecer, algunas decisiones judiciales han
sido pronunciadas en los Estados Unidos para dictar sanciones de ca-
racter penal en el caso de uso y explotacién ilicitas de marcas de pro-
gramas.>?

Sin embargo, y a pesar de tal tendencia, el alcance del derecho
marcario es evidentemente insuficiente y limitado puesto que no com-
prende mas que los signos exteriores que aseguran la individualizacién
del producto, en este caso, el programa. La marca registrada con la
cual seria conocido un programa no protegeria mas que la denomina-
cién y no tanto lo principal, es decir, el producto mismo. Por esta
razén, y sin duda alguna, debemos considerar esta figura juridica
como una eventual forma de proteccién complementaria particular-
mente Util para aquel que pretende comercializar un programa.

b) La proteccidén de programas por el derecho de patentes

La patentabilidad de los programas ha sido largamente discutida sin
que ninguna opinién undnime haya sido emitida. Sobre la considera-
cion de las tres caracteristicas que debe presentar todo objeto patenta-
ble, es decir, la novedosidad, actividad inventiva y cardcter industrial
(para adoptar una terminologia general), varias objeciones han sido
formuladas; es oportuno entonces, abordar en forma sucesiva cada
uno de estos aspectos para determinar o no una eventual protecciéon de
los programas por la via patentaria.

Novedosidad. 1.a nocién objetiva de este caricter segtin la concep-
cién europeat® es la siguiente: “una invencidn es considerada como
nueva si ella no estd comprendida en el estado de la técnica™ La
novedosidad se define por tanto con respecto al estado de la técnica.

Por otra parte, y siguiendo esta misma concepcidn, el estado de la
técnica esta constituido “por todo aquello que ha sido puesto al
conocimiento del publico antes de la fecha del depésito de la solicitud

3% Yer"J. & K. Computer Systems Inc. vs. Douglas Parrish™, Suprempn Court Of Utah, 24 de
febrero de 1982 {UTAH, 642 p. 2/7. 32).
%0 Art. 54, parrafo | del Convenio de Munich. v Art. 8.1 de las leves francesas de 1968 v 1978,
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de patente por una descripcion escrita u oral, un uso u otro medio™.8!
Sin embargo, este principio presenta una excepcion en cuanto que una
invencidn puede considerarse como nueva, aunsi ella ha sido hecha del
conocimiento piblico antes de la solicitud de patente. Se trata de la
divulgacion que tiene lugar en los seis dias que precedena la fecha del de-
posito de la solicitud o que provienen de la publicacion luego del depd-
sito de esa solicitud anterior si en uno u otro caso ella resulta directa o
indirectamente:

a) De un abuso evidente respecto al solicitante o a su predecesor en
derecho, o

b) Del hecho que el demandante o su predecesor en derecho ha
expuesto la invencidn en presentaciones oficiales o reconocidas en el
seno del Convenio de patentes en materia de presentaciones interna-
cionales.5?

En cuanto a la novedosidad de los programas, dos problemas
principales, uno de orden nocional y otro de orden practico, deben ser
contemplados.

1) Orden nocional. Desde un punto de vista nocional, la cuestion es
saber que hay compatibilidad entre los caracteres propios del pro-
grama y la nocion de novedosidad; dicho de otro modo, la eventual
presencia de anterioridades®’ antes de la solicitud de patente de un
programa ;podra negarse por considerar que ese programa ya forma
parte del estado de la técnica, y por lo tanto, no es susceptible de una
proteccién bajo esta forma? En realidad, nada permite pensar que no;
sin embargo, es importante determinar lo que debe entenderse por
anterioridad, una anterioridad cierta (susceptible de ser probada),
suficiente (susceptible de ser comprendida y explotada) homogénea
(varias anterioridades no pueden ser integradas en una sola} y publica
(susceptible de ser conocida por el publico).

Por otra parte, la divulgaciéon puede ser realizada por el creador
para fines demostrativos (por ejemplo, para probar la eficacia de
su programa o por simple negligencia (el hecho de haber difundido €l
programa de tal forma que su aspecto exterior pueda permitir com-
prender su estructura interna y logica de funcionamiento lo cual, en el
drea de programacion reviste un caracter singular). Se dice que las

& Art. 54, parrafo 2 del Convenio de Munich, art. 8.2 de las leyes francesas de 1968 y 1978 asi
como el art. 4.2 del Convenio de Estrasburgo.

82 Convenio de Estrasburgo de 1963 (art, 4.4.); Convenio de Munich (Art. 55 parrafo 1); Ley
Francesa de 1968 (art. 8 parrafo 3} y ley francesa de 1978 (art. 9, parrafo 1).

3 YVer A.Chavanne y J.J. Burst, Derecho de la propiedad industrial, Dalloz, 1976, pp. 16-1%;
A. Chavanne y ). Azema, £/ nuevo régimen de las paientes de invencion, Sirey 1979, pp. 42 y sigs.
y J.M. Mousscron y A. Sonnier, E/ nuevo derecho francés de los patentes de invencion, LITEC,
CEIPI, 1979, pp. 40 y sigs.
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anterioridades en materia de programas serian tanto como las anterio-
ridades de materia de quimica o mecdnica.

11) Orden prdctico. En cuanto a este punto de vista, para poder
apreciar la novedosidad en relacién al estado de la técnica, la llamada
mvestlgac:lon de anterioridades es ciertamente complicada. Como lo
vimos anteriormente, seglin una directriz PCT® el examen preliminar
y de investigacién (en este caso de anterioridades) para la patentabili-
dad de los programas ha sido juzgado imposible de realizar en virtud
de la falta de equipo adecuado.

Sin embargo, esto no impide, desde nuestro punto de vista, el poder
seguir estas directricesé’ como esquema de inspiracion, particularmen-
te si presentan un Ambito de aplicacion general. De esta forma, es con-
veniente resaltar que la PCT no se cifie a una divulgacién escrita, es
decir, un documento hecho accesible al piiblico®t a la fecha de presen-
tacion de la solicitud de patente. En el caso de los programas, esta
busqueda parece lo mas pertinente; en efecto, en cuanto a una descrip-
cion oral, por la misma naturaleza del programa, parece casi imposible
que una descripcién de tal tipo, aun en una conferencia exhaustiva y
detallada, pueda ser considerada como prueba (aun si en un sentido
general el programa haya sido accesible al publico).

La solicitud en que se menciona a un programa objeto debe y puede
demostrar, por tanto, y luego de la busqueda de anterioridades, un
cardcter de novedosidad que la distinga de entre otras. Queda entonces
por cuestionarse si efectivamente ese cardcter no podria ser encon-
trado en las caracteristicas del programa que, sin estar implicado
explicitamente, derive en forma implicita de la utilizacién particular
que pudiera realizarse. Esta funcionalidad se convierte entonces en el
elemento mas importante a considerar. ..

Actividad inventiva. La nocién de actividad inventiva segtin la
concepcién cominmente empleada significa que “una invencidn es
considerada como resultado de una actividad inventiva si para un
experto en la materia no deriva en forma evidente del estado de la
técnica.®” La actividad inventiva es una condicién de patentabilidad
que se aprecia diferentemente segiin cada pais y que resuita general-
mente de lo subjetivo (la expresién de por si es ambigua y puede

« P.CT. /[ INT/ 6, Regla 67, [-VL,

8s P.C.T. f INT j 6 op. cit. 5.2-1.6, p. 26, directrices sobre las reglas 33 Ic), 64, 3.70 .10, 64
1,642

¢ Segln algunos autores, un publico compuesto exclusivamente de profanos incapaces de
comprender la invencién litigiosa no constituye el “piblico” en ¢l sentido “patentario™,

o7 Convenio de Munich, art. 56; ley francesa de 1968, art. 9 v ley francesa de 1978, art. 0.
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remitirnos a realidades diferentes o aun ser considerada contradicto-
ria). Ciertos paises exigen poco, mientras que otros son muy severos y
no otorgan la patente mas que en los casos que la invencion tenga
efectos inesperados e imprevisibles. Los derechos anglosajones,
haciendo uso de una mejor férmula, hablan de una *no evidencia™ o
non-obviousness.

La apreciacion de esta actividad inventiva (esta no evidencia) se
manifiesta con relacién al estado de la técnica. Se trata entonces de
saber si la invencion se desprende en forma evidente. Esta apreciacion
puede realizarse utilizando un método objetivo considerando la inven-
cién propiamente dicha o subjetivo tomando en consideracion la
actividad del inventor con base en ciertos criterios. La eleccién es
quizas un poco formal y de hecho las dos aproximaciones son even-
tualmente aplicadas en forma indistinta y conjunta.5®

Por otra parte, para apreciar esta “no evidencia™hay que determinar
con relacién a “que” la invencion no debe parecer evidente, razén por
la cual, diversas legislaciones hacen alusién a un experto en la materia
como persona encargada de determinar este aspecto. Ahora bien, un
problema complejo es el de saber a partir de cudndo debera apreciarse
esta no evidencia, a lo cual una decisién judicial en Francia ha conside-
rado que, en general, es el dia de la concepcidn de la invencién la que
debera tomarse en cuenta.

Siguiendo un mismo orden logico, es conveniente mencionar que,
para una mejor determinacién de esta actividad inventiva respecto a
los programas de computo, habremos de distinguir dos tipos de pro-
blemas fundamentales: uno de orden nocional y otro de orden
practico.

1) Orden nocional. El problema nocional en principio es solventa-
ble, puesto que, al momento de solicitar una patente para un pro-
grama, podemos afirmar que aun si existen varias solicitudes similares
basta la existencia de caracteristicas diversas para determinar que el
programa en cuestion no deriva en forma evidente del estado de la
técnica; sin embargo, habra que demostrar dichas caracteristicas, por
lo que nos encontraremos ante un problema de cardcter practico.

I1) Orden prdctico. Esto es una labor realmente dificil, ya que uno de
los argumentos mas comunmente invocados para rechazar la patenta-
bilidad de los programas es que estos no son resultado de una actividad
inventiva, lo cual es cierto para determinados programas derivados de

* Ver la Revista Trimestral de Derecho Comparado 1974, 264: A. Chavanne y J. Azema,
Paris.
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un simple proceso de automatizacién de operaciones o de labores
ejecutadas en forma precedente por ¢l hombre o por las maquinas sin
implicaciones de caricter creativo.

Por otra parte, cabe expresar que hay autores como B. Lambert®?
que consideran que dicha actividad inventiva radica en la estructura
del programa y més especificamente en el organigrama del mismo; sin
embargo, no es conveniente realizar generalizaciones al respecto ya
que en paises como Estados Unidos, y por sdle citar un ejemplo, se
estima que sélo un 19 de los programas presentan un nivel inventivd
suficiente para ameritar una proteccion.”

Entodo caso, luego de refutada esta opinién, el problema queda atun
en determinar la no evidencia de los programas de computo. Ya hemos
dicho que el examen presenta indudablemente dificultades, agravadas
atin mas por la falta de personas adecuadas para determinar este
aspecto.

Cardcter industrial. El cardcter industrial es una condicién de paten-
tabilidad muy importante con respecto a los programas de computo.
Se considera que una invencidn satisface dicho aspecto si su objeto y
aplicacién concurren a la obtencion de productos o resultados técni-
cos. En otros términos, la invencién debe aportar una soluciéon a
programas con dificultades de indole industrial a través de resultados
tangibles. En la terminologia del derecho francés anterior a la reforma
de 1978 se decia que la invencion debia presentar un caricter.industrial
en su objeto, aplicacién y resultado, de donde se deduce que una idea o
una férmula puramente abstracta podran tener elementos industriales
y no poder satisfacer la condicién de cardcter industrial.

En estas condiciones, son excluidas generalmente de la patentabili-
dad aquellas “invenciones” que no tengan esta “dimension” concreta y
particularmente (inspirandose en la ley francesa):

a) Los descubrimientos, asi como las teorias cientificas y métodos
matematicos;

b) Las creaciones estéticas;

c) Los planos, principios y métodos en materia de actividades
intelectuales, de juego o econdmicas;

d) La presentacion de informaciones,

En cuanto a la patentabilidad de los programas, si bien este punto
parece provocar los mas vivos debates, también lo es el hecho de poder
ser mas facilmente cubierto que los dos caracteres anteriores. El
criterio es pertinente: entre lo industrial y lo no industrial, el punto de

¢ B. Lambert op. cit., pp. 183 y 184,
W Repvorte de la OMPI. “Derecho de autor™, enero de 1978, p. 9.
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partida parece mds facil de establecerse que entre lo abstracto y
concreto.

A este respecto, tenemos opiniones como la del profesor A, Lucas,!
quien considera que los programas no responden a una definicién de
dicho caracter industrial. Este autor ha conceptualizado a los progra-
mas de computo como “creaciones industriales abstractas”™; invencio-
nes industriales en cuanto su indudable utilidad para la industria,
diferentes de las creaciones propiamente industriales en razén de que
Mo se manifiestan en formas materialmente tangibles (lo cuales cierta-
mente discutible); se tratara entonces de invenciones menos materiali-
zadas (si se puede decir) que las invenciones “industriales” pero
también menos tedricas que las invenciones puramente intelectuales
como los descubrimientos cientificos, los métodos de calculo o las
ideas abstractas {este autor sostiene asimismo que la materializacién
del programa no puede deducirse del hecho que esté registrado en un
soporte material antes de ser accesado).

Este razonamiento no nos parece resistir a un examen, ya que esta
posicion resulta de una interpretacién muy estricta del derecho de
patentes en lo que toca a la nocién de cardcter industrial. Cabe
recordar que las patentes nacieron de la revolucion industrial y su
doctrina ha sido elaborada en funcién de las invenciones mecénicas.
La situacién ha cambiado desde entonces y un atemperamiento en la
apreciacion de este caracter se impone en la actualidad.

Por otra parte, ciertos autores sostienen que la materializacion de
los programas se manifiesta puesto que su vigencia obedece a modifi-
caciones fisicas en el interior de la mdquina, de tal suerte que la
computadora programada de una cierta forma se convierte en material
especifico que contiene el cardcter industrial requerido dando lugar a
un resultado industrial propio sin integracién a un proceso.’ Pode-
mos asombrarnos de esta perspectiva en cuanto a la discriminacién
aplicada respecto a los programas.

La evolucion es sutil. No es de dudarse que la introduccion de un
programa se traduce por transformaciones respecto a los elementos
materiales del sistema; sin embargo, hay que evitar confusiones entre
el contenido mismo de la invencidn y sus medios de ejecucién.

Cabe mencionar que hay autores que por su parte hablan de una
patentabilidad en funcion de la integracion del programa a un proce-

" A. Lucas, La protection des creations indusirielles abstraiies, Litec, 1975, y“La protection
des programmes”, Rev. Jp. Com., 1979, p. 478.

" En este sentido, ver R, Vandepperre, op. cit., p. 200; J.F, Boissel, “Las patentes de sofiware™,
La Informdtica Juridica, juliode 1974, no. 18, p. 50; E. Luzzato, "Una norma de legge francesa da
non imitare”, Rivista de Diritto Indusiriale, 1968, 1, 297, El argumento ha sido utilizado en los
EUA por la Corte de Patentes en el caso Bernhart et Fetter (163 USPQ. 1969).

DR © 1989. Universidad Nacional Auténoma de México - Instituto de Investigaciones Juridicas



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/xqyojX

LA RESPUESTA: RESERVA PRIVATIVA 51

50.73 S6lo son patentables los sistemas donde la estructura ha sido
integrada en funcién de la organizacién logica que le ha sido incorpo-
rada, a tal grado que un gran nttmero de elementos de combinaciones
son entonces “apropiados” al resultado nuevo, es decir, que hay una
interconexién entre aquéllos y la computadora. L.a combinacién nue-
va, constituida por un sistema automatico integrado, puede ser prote-
gida por la patente, pues ella satisface el criterio de novedosidad,
actividad inventiva y caracter industrial. Faltara entonces prever la
obtencidn de un resultado donde el programa ldgico se integraria al
proceso industrial; ese resultado nuevo y 1til permitiria un mejora-
miento en la proteccion de los programas.™

Por ultimo, hay autores que no piensan que el criterio de la “integra-
cién a un proceso industrial” permita conferir al programa las caracte-
risticas industriales necesarias para la patentabilidad.” En efecto, la
conexion de la computadora a un proceso industrial es un problema
que concierne al equipo, y esta conexién no modifica sutanciaimente
la naturaleza de los programas. El resultado industrial es entonces el
bien-producto resultado de la fabricacién de un medio, de un procedi-
miento de fabricacién de un producto o un procedimiento de obten-
cién de un resultado técnico. Ahora bien, en ¢l caso de una patente
obtenida para un producto nuevo, es el producto en si el protegido, ya
que el medio no esta protegido y puede ser utilizado para la fabricacion
de otro producto no protegido.

El programa respecto al procedimiento no esta entonces protegido
puesto que puede ser utilizado como medio de produccién de un pro-
ducto no protegido, y el detentador de la patente para el primer producto
no puede oponerse a la utilizacidon de ese medio.

Faltaria entonces prever ¢l caso en que la patente s¢ obtuviera por el
medio mismo y considerar como nuevo al programa en forma aislada.

Como corolario cabe expresar, en relacién a este punto, que el
cardcter industrial y la actividad inventiva son los elementos que
constituyen la piedra angular en la posible proteccion juridica de los
programas por la via patentaria. Una via no impracticable pero que de
hecho ha estado “bloqueada”, de aqui que la gran mayoria de los
regimenes juridicos extranjeros nieguen en sus disposiciones la protec-
cién patentaria a los programas, y es asi como, para sefialar tan séloun

73 M. Brabanter y R. Vanderperre, “Aspectos particulares de la proteccion juridica de los
programas”, Con. Amberes, 19 enero 1976, K.V.LV.

4 ). Debetencourt, “La proteccién juridica de los programas de computo”, L'fngenieur
Conseil, 1972, p. 118,

75 P. Buc H, “La proteccién juridica de los programas™, Revista del Derecho Intelectual, junio
1976, no. 6.

DR © 1989. Universidad Nacional Auténoma de México - Instituto de Investigaciones Juridicas



Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/xqyojX

52 PROBLEMATICA GENERAL

ejemplo, el derecho europeo de las patentes no reconoce la calidad
de invencién a los programas,’ lo cual significa una negacion a priori de
todo cardcter industrial. Podra ser aceptado, podra ser refutado, lo
cierto es que las pdginas precedentes constituyen, indudablemente,
una serie de argumentos validos para cualquier discusién sobre el
particular.

Sin embargo, hay que ir mas lejos alin; tomando un camino paralelo
a la doctrina y practica considerando otras figuras juridicas comoloes
por ejemplo la propiedad literaria y artistica que examinaremos a
continuacién.

2. LA PROPIEDAD LITERARIA Y ARTISTICA

La otra forma de reserva privativa eventualmente aplicable frente al
problema de la proteccion de los programas es la propiedad literaria y
artistica, y particularmente los derechos de autor. Pero el mismo
problema confrontado en la propiedad industrial se presenta de nueva
cuenta, es decir, el de las condiciones para darse la proteccién. A este
respecto se han expresado varias teorias, por lo que conviene hacer el
mejor andlisis posible.

Retomando la linea seguida con la propiedad industrial examinare-
mos de esta forma los datos por conocer, nociones generales e instru-
mentos internacionales de importancia particular, todo ello a manera
de un estudio breve y claro.

A. Los datos a considerar

La propiedad literaria y artistica (que constituye una de las dos ramas
del derecho de la propiedad intelectual) tiene como maxima expresion
a los derechos de autor. Sin embargo, es conveniente considerar bajo
este rubro a los dibujos y modelos, no obstante que generalmente son
asimilados a la propiedad industrial,

;Cuales son entonces los puntos comunes a considerar? Esta es una
pregunta que nos esforzaremos en responder previa exposicién de los
elementos imprescindibles a ponderar, como lo son algunas nociones
de orden general y los acuerdos internacionales mas importantes en
materia de derechos de autor,

Para tratar de conocer mejor las dos formas de reserva privativa
mencionadas (los dibujos y modelos y los derechos de autor), conviene
recordar algunas nociones esenciales.

' Art, 52. 2c del Convenio de Munich.
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a) Dibujos y modelos: concepto y funciones

En términos generales,”” un dibujo o un modelo constituyen el aspecto
ornamental de un articulo utilitario. El aspecto ornamental puede
estar compuesto por elementos de tres dimensiones (la forma) o de dos
dimensiones (lineas, disefios, colores, etcétera) que no deben estar
basados exclusivamente en funcion del articulo utilitario.

Para tener derecho a la proteccidén legal, los dibujos y modelos
deben estar registrados ante la autoridad correspondiente del pais en
cuestion {esta autoridad puede ser la administracion nacional encarga-
da de la propiedad industrial u otra autoridad). La proteccién de un
dibujo o un modelo consiste en que no puede ser reproducido sin
autorizaciéon del propietario del derecho, y que la copia realizada sin
esta autorizacion no podra ser licitamente comercializada. En cuanto
la duracidén de esta proteccion, esta varia entre los cinco y quince
aiios.

b) Derechos de autor: concepto y funciones

Los derechos de autor constituyen uno de los aspectos mas importan-
tes del derecho de la propiedad intelectual, pero en relacién con el
derecho de la propiedad industrial, eflos no presentan menos caracte-
risticas particulares. Esto se traduce en términos practicos tal como lo
veremos posteriormente en cuanto a las posibilidades que ofrecen a la
proteccién de los programas, los cuales son ciertamente interesantes,”
Qué son entonces estos derechos de autor?

Las obras protegidas. Se considera generalmente que las obras li-
terarias y artisticas son el prototipo mismo de las obras por las cuales
fueron concebidos los derechos de autor. Los medios de expresion
contenidos en esas obras son variados: palabras, musica, pintura,
creaciones plasticas diversas o combinacién de elementos (como en el
caso de las éperas o peliculas cinematograficas). Practicamente todas
las legislaciones en los diversos paises contemplan al menos las si-
guientes obras:

Las obras literarias: es decir, las novelas, cuentos, poesias, obras
dramaéticas y otros escritos, cualquiera que sea su contenido (con o sin

" Sobre los dibujos y modelos, ver particularmente R. Dussolier ¢ Y. Saint Gal, Proteccidn y
defensa de los dibujos y modelos, Delmas, 1964; P, Greffe, Tratado de dibujos y modelos, Paris,
Litec, 1974; “Jurisclasseur commercial”, Marcas y disefios, Ed. Técnicas, vol. Il actualizado, y F.
Kase, Disefos: guia a la literatura oficial en proteccicn de disefios, Nueva York, Oceana, 1975,

% Yer C. Colombet, Propiedad literaria y artistica, 2a. Ed. Dalloz, 1980; 1. Desbois, £l derecho
de autor en Francia, 3a. ed., Dalloz, 1978, y M. Nimmer, Copyrighis, Nueva York, Mathew

snnn
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imaginacion), su extensién, su objetivo (distraccidn, etcétera), su for-
ma (dactilografica, impresos, libros, revistas, periddicos, etcétera);
que esas obras hayan sido publicadas o inéditas; en muchos paises las
“obras orales” es decir, aquellas que no son transcritas siendo igual-
mente protegibles por la legislacién de los derechos de autor.

Las obras musicales: sean serias o “ligeras™ canciones, coros, 6pe-
ras, revistas musicales, operetas, etcétera.

Las obras plasticas: obras de dos dimensiones (las litografias, etcéte-
ra) o de tres dimensiones (las esculturas, obras arquitectdnicas). Aqui
también cualquiera que sea su contenido (figura o abstracta) y su
finalidad (arte puro, publicitario, etcétera).

Las obras fotograficas: cualesquiera que sean sus temas (descripcio-
nes, paisajes, eventos de actualidad, etcétera) o su finalidad. Igual-
mente las obras cinematograficas cualquiera que sea su género, finali-
dad o modo de explotacion (en sala, por television, etcétera).

Las personas protegidas. En general, el derecho de “autor” radica en
el autor de la obra. Algunas leyes prevén sin embargo excepciones, y
consideran por ejemplo al patron como primer titular (original) de
estas prerrogativas cuando el autor es un empleado comprometido en
el objetivo preciso de crear la obra. Por otra parte, en el caso de cierto
tipo de obras (particularmente las cintas cinematograficas), las leyes
de los diversos paises contemplan soluciones diversas en lo que con-
cierne a la persona que debera ser considerada el primer titular del
derecho de autor sobre esas obras. A un principio general de solucién
ampliamente reconocido se oponen pues soluciones variables.

Los derechos reconocidos. La proteccion de los derechos de autor
significa que ciertos usos determinados de una obra son reservados al
titular y no pueden, fuera de €, ser efectuados mas que con su autoriza-
cién. Las mas frecuentes de esas prerrogativas son el derecho de copiar
o reproducir todo tipo de obra; el derecho a la interpretacién o a la
ejecucion en publico especialmente las obras musicales, dramaticas y
cintas cinemato graficas elderecho a hacer registros sonoros, interpre-
tacién y cjccucwn de obras literarias o musicales; el derecho de “re-
transmision” por radio, televisién u otros medios y, finalmente sin
pretender ser exhaustivos, el derecho de traduccién de obras literarias.

Enalgunas legislaciones, algunos de esos derechos no son exclusivos
sino simples derechos para el titular a efecto de recibir una remunera-
cién. Por otra parte, en circunstancias especiales algunas leyes dejan
ciertos usos completamente libres como por ejemplo el copiado para
uso personal. En general, el titular del derecho de autor puede transfe-
rir su derecho o autorizar ciertos usos de la obra,

Falta afiadir finalmente a estas prerrogativas de indole econémico,
un derecho moral perteneciente al titular del derecho de autor caracte-
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rizado por estar fuera del comercio. Este derecho moral protege
esencialmente al autor contra la deformacidén o mutilacion de su obra
en el curso de su utilizacion.

La adquisicion del derecho de autor. Las leyes de varios paises
establecen que la proteccion es independiente de toda formalidad. La
situacion es diferente en aqueilos paises donde la adquisicidn del
derecho de autor estd sujeta al cumplimiento de ciertas formalidades
como el registro en una oficina gubernamental, el pago de impuesto de
registro o de renovacioén y la insercion de la mencién de reserva del
derecho de autor en los ejemplares publicados.

La duracion. Finalmente, la proteccion del derecho de autor esta
limitada en el tiempo. Muchos paises han adoptado como regla general
una duracion limitada de 50 afios luego de la muerte del autor de la
obra, con algunas excepciones en el caso de las fotografias, obras
cinematograficas y traducciones de ciertas obras.

¢) Los acuerdos internacionales

Las leyes de un pais relativas al derecho de autor se refieren general-
mente a los actos realizados en el mismo. En otros términos, la
proteccién del derecho de autor fundada en la legislacién nacional no
tiene efectos mas que en el pais en cuestion yla proteccion en los paises
extranjeros estara garantizada Unicamente por la existencia de acuer-
dos internacionales, de entre los que destacaremos primordialmente
al Convenio de Berna y al Convenio de Ginebra.

El Convenio de Berna. Este Convenio (conocido en algunos paises
como la BBC), fue firmado el 9 de septiembre de 1886 en Berna, Suiza.
Los paises adheridos al mismo constituyen la Unién Internacional
para la Proteccidn de Obras Literarias y Artisticas o Unidn de Berna,
la cual cuenta actualmente con 71 Estados miembros.”™

En lo que respecta a los programas de computo, hay que mencionar
que la proteccién que prevé este Convenio es totalmente independien-
te de los trabajos protegidos. El articulo 2 define a los trabajos litera-
rios y artisticos como “toda produccién de indole cientifica y artisti-
ca, cualquiera que sea el modo o la forma de expresidn.?® La gran
variedad de los trabajos contemplados por este articulo parece permi-

7 RFA, Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Benin, Brasii, Bulgaria,
Camer(n, Canadé, Congo, Costa de Marfil, Chad, Checoslovaquia, Chile, Chipre, Dinamarca,
Egipto, Espafia, Fidji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabon, Grecia, Hungria, India, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Libia, Japén, Libano, Lichtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Mali,
Malta, Marruecos, Mauritania, México, Ménaco, Niger, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda,
Pakistan, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repiblica Centroairicana, Alemania Democritica,
Rumania, Vaticano, Senegal, Sri Lanka, Sudéfrica, Suecia, Surinam, Tailandia, Togo, Tunez,
Turguia, Uruguay, Yugoslavia y Zaire.

4 §amos nosotros atienes subravamos.
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tir una aplicabilidad respecto a los programas y algunos de sus elemen-
tos como por ejemplo los manuales; todo esto apoyado en el hecho de
que este Convenio no ofrece ninguna limitacién sobre la finalidad o
usc de los trabajos protegidos.

Este Convenio contiene disposiciones interesantes al igual que dis-
cutibles respecto a una eventual reserva privativa de los programas por
la via autoral.¥!

El Convenio de Ginebra. Este Convenio, mas cominmente conoci-
do como el Convenio Universal sobre Derechos de Autor (UCC), fue
firmado en Ginebra ¢l 6 de septiembre de 1952.82 Dicho Convenio
obliga a los paises miembros a proveer una proteccién adecuada y
efectiva a los creadores de obras tanto cientificas como artisticas,®3
Esto debe remarcarse sabiendo que la proteccién no esta directamente
establecida por ¢l Convenio pero que éste impone a los paises miem-
bros el deber de establecer una tal proteccion en su legislacién local.

En cuanto a los programas, este Convenio, al igual que el de Berna,
contiene un listado no exclusivo de los trabajos protegidos sin presen-.
tar ninguna restriccioén en cuanto a la finalidad del trabajo a proteger,
su uso o su forma de expresién, por lo que es suficientemente amplio
para permitir la eventual proteccidn de los programas.®

Tales son los datos convenientes a considerar; ahora toca en turno
aplicarlos frente al problema que nos ocupa.

B. Aplicacion a realizar

De lo anteriormente expuesto, son varias las interrogantes que surgen:
({podemos realmente contemplar una proteccidn para los programas
con base en el régimen de la propiedad literaria y artistica?, jqué
crédito se puede acordar a la via de la reserva privativa mediante la
propiedad literaria y artistica?

Cabe mencionar que para ciertos autores esta es la via de proteccién
mads adecuada, al menos en lo que respecta a los derechos de autor. Sin
embargo, es necesario analizar primeramente la adecuacién de la
figura de los dibujos y modelos para posteriormente abordar estos
derechos de autor.

* Ver M. Kindermann, Compuier Software and Copyrights Conventions, 1981, | EIPR, pp-3
¥ ss, asi como el texto del Convenio, particularmente los articutos 2, 3, 5, 8, 9 y 12,

2 Al lo. de enero de 1978 agrupaba 72 paises.

¥ Articulo,| del Convenio,

8 Sobre el particular, ver M. Kindermann, op. cit., p. 4 y ss., y especialmente los articulos 2, 3,
4, 6 ¥y 9 del Convenio.
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a) La proteccion por los dibujos y modelos

Esta forma de proteccién, por momentos considerada como una
forma intermedia entre las patentes y los derechos de autor (mds
asimilable en estricto sentido a estos tltimos), ofrece una proteccion
complementaria en cuanto a los diagramas o disefios originales relati-
vos a la logica interna de los programas. El problema que se presenta,
evidentemente, es el del aspecto ornamental, puesto que en el caso de
los programas, es la funcién practica (l6gica-matemadtica) expresada
en un diagrama de flujo o aun por los algoritmos, el aspecto funda-
mental y no tanto ornamental.

A priori, la inadecuacion es flagrante. Asimismo, pensamos que la
aplicacion practica de esta forma de proteccion puede eventualmente
utilizarse mas en lo futuro, en lo que concierne a los dibujos en que
figuren los sistemas integrados que se desarrollan actualmente, o sea,
los chips, como microprogramacion materializada en el microprocesa-
dor, pudiéndose asi impedir la produccion de “segundas fuentes”
mediante fotografia electrénica de los circuitos integrados,8s

Pero todo esto, por imaginabie que sea, queda atin fuera de aplica-
cion, siendo los derechos de autor la figura mas idonea.

b) La proteccién por los derechos de autor

A fin de esclarecer el problema de la proteccion juridica de los progra-
mas de computo por la via de los derechos de autor, hay que seguir la
l6gica de las disposiciones juridicas propias en la materia. Por otra
parte, y a efecto de una mejor solucion, contemplaremos la situacion
desde dos perspectivas fundamentales: una de orden nocional y otra de
orden practico.

Orden nocional. Como sabemos, los derechos de autor son concebi-
dos en referencia a tres grandes principios tradicionales contenidos en
forma explicita o implicita en las diferentes legislaciones, es decir, ¢l
principio de la exclusién de las ideas a proteger,® ¢s el principio de
exclusion a titulo de criterio de seleccion del género de la forma de ex-
presion, el mérito y la destinacion, y finalmente, aquel considerado
como el mas importante, es decir, ¢l principio de la originalidad en
cuanto al criterio mismo del acceso a la proteccion,’?

#5 En los Estados Unidos, desde 1978 se han propuesto a la CAmara de Diputados(verenero 27
983,25 PTCJ 33 y 341) y al Senado (S5.1201, 26 PTCJ 46) una decena de semi conductor chip
protection act que contienen definiciones y elementos protectores para los chips{particularmente
los mask-works) con derechos exclusivos reconocidos al creador con una duracién limitada a
diez afios y la creacidn de un sistema de licencia obligatoria para las personas adquirentes de
buena fe de chips irregulares.

* Principio general del derecho de la propiedad intelectual ya aludido en materia de patentes,

47 “Es suficiente para que una obra dé lugar a los derechos de autor, el que sea original™trad. H.
Desbois, Le droii d'auteur en France, 1978, p. 22.
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La cuestién para nosotros, evidentemente, es saber como estos
principios pueden ser aplicados en el caso de los programas. Si deja-
mos a un lado el principio de la exclusién de las ideas (al menos
analizado en forma aislada), podemos esgrimir las siguientes conside-
raciones:

a) Programa y género de la obra

Si bien los programas no son ciertamente obras musicales$® u obras de
artes plasticas, podemos considerar, por el contrario, que estos en el
momento de su realizacién utilizan “letras” que constituyen palabras
(comprensibles para la maquina y para ciertas personas), acompaiia-
das de diagramas (dibujos en sentido general).t Todo este conjunto
constituye un lenguaje ciertamente técnico, pero lenguaje al fin.%

b) Programa y forma de expresion

Aun si consideramos a los programas como obras abstractas (sobre
todo en el proceso de surealizacion) es innegable que estos encuentran
una concretacion a nivel de resultados. Por otra parte, todo programa
de computo adquiere diversas formas materiales o tangibles tales
como escritos, graficas, simbolos, cartas o bandas®' suficientes para
hablar de una forma de expresiéon. En este sentido cabe sefialar que la
ley americana sobre derechos de autor (Copyright Act de 1980) men-
ciona la exteriorizacion de la obra “bajo una forma tangible de expre-
sion”,92 y esos soportes materiales que venimos de mencionar son
aceptados como formas tangibles de expresion.®?

Cabe mencionar, asimismo, que existen opiniones contrarias, y que
algunos autores consideran que los programas no se presentan bajo
forma plasmada por un escrito en el sentido habitual del término% y
que esos programas no estan destinados a los sentidos o al intelecto
humano sino a la maquina.%

% Aun si existen ¢n la actualidad composiciones musicales hechas por computadora.

® De aqui la importancia del derecho de dibujos y modelos como una forma de proteccion
complementaria.

% “Ahora, ¢l programa de computo y su documentacién conexa se presentan como obras del
lenguaje™, A. Lucas, up. cit., p. 482.

9! La definicién de programa dada por la OMPI (art. | Disposiciones Tipo) no s6lo considera
al progruma mismo como un conjunto de instrucciones que permiten a la maquina ejecutar una
funcion determinada sino igualmente las “descripciones del programa”y toda “documentacién
auxiliar™.

v Art. 102 (2) de la ley americana.

93 Ver Data Cash Systems vs. C.1.S. y A. Group Inc. (NDIII 1979) y Tandy Corp. vs. Personal
Micro Computer, Inc. (ND Col. 1981).

9 Ver C. Le Stanc, “La protection des programmes d'ordinateur par le droit d'auteur dans les
pays d’Europe Continentales™, D.B., 1979, IV, p. 5

95 Ver A. Lucas, up. cit., p. 483, y R. Kohler, op. cit., p. 50.
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Pero la cuestion se presenta, a nuestro sentir, como un problema
mds bien semantico que técnico. En este sentido, es aconsejable, a fin
de evitar confusiones, utilizar el término introducido en la legislacién
norteamericana de “forma tangible de expresion” en lugar de “forma
expresada por escrito”.

c¢) Programa y mérito

Por lo que concierne a este aspecto, si retomamos la formula de
Pouillet? segun la cual

la ley no juzga las obras, ella no sopesa ni el mérito ni la importancia, ella
las protege ciegamente: larga o corta, buena o mala, util o peligrosa, fruto
del ingenio o del espiritu, simple producto del trabajo o de la paciencia;
toda obra literaria o artistica esta admitida a recibir los beneficios de las
disposiciones de la ley.

Es entonces que podemos considerar que la nocién de mérito no
reviste mayor problema en el caso de los programas de cémputo.

d) Programa y destino

En cuanto al destino o fin, poco importa que una obra sea de arte puro
(el arte por el arte) o de arte aplicado a la industria; dicho de otro
modo, poco importa que tenga un fin estético o utilitario. Enel caso de
los programas, es indiscutible su fin utilitario y no Gnicamente bajo el
aspecto de funcién operativa para la maquina (programa de explota-
cién) sino también en el caso donde el programa es la solucién a un
problema concreto.%’

¢) Programa y originalidad

Esta es ciertamente la piedra angular sobre la que se basa la teoriade la
proteccion de programas por la via autoral. (Es entonces que los
programas de computo pueden satisfacer esta condicion de originali-
dad?

La originalidad es, en efecto, el pasaje obligado de toda obra que
aspira (donde el autor aspire) a la proteccion bajo esta forma.%
Normalmente, ella se define con relacién a la novedosidad (la primera

9 Pouillet, Tratado de la propiedad literaria y artistica, p. 38. (citadoen C. Colombet, op. cit.,

. 26.
P 97 Sobre este punto cabe mencionar que actualmente se habla de un fin estético en las
computadoras, como medios creadores de obras musicales, dibujos, poemas, etcétera, lo cual ha
motivado una problematica juridica a nivel de determinacion de creadores para los efectos del
derecho de autor (ver trabajos de la OMPI sobre el particular).

9 Para retomar la férmula de M. Vivant, “Breves reflexiones sobre el-derecho de autor
suscitadas por el problema de la proteccion de los programas”, Informatica e Diritto, 1984,
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de orden subjetivo y la segunda de orden objetivo) aun si hay autores
que distinguen esas nociones y otros que las asimilan.%

En un sentido rigorista, podemos decir que los primeros programas
(en su conjunto, sin mencionar distinciones) fueron nuevos y origina-
les, y que, tratdndose de los derechos de autor, fueron obras absoluta-
mente originales en su composicion y expresion. Los programas apa-
recidos posteriormente (al menos algunes) pueden ser tenidos como
originales pero no como nuevos. Originales quizas y no tantoen la
expresion sino eventualmente en la composicién, lo cual conduciria
a distinguir los programas fuente y los programas de aplicacién, y
criticar ciertas tesis que consideran que la elaboracion de un programa
de aplicacién es una obra del espiritu, original en su composicién y
expresién. 100

Entre las objeciones formuladas a este respecto encontramos un
argumento segiin el cual, parece imposible buscar la originalidad del
programa independientemente de su contenido,'®! pudiendo existir
diferencias de un programa a otro en funcion de respuestas diferentes
para un mismo problema,!®? ya que estd comprobado que varios
programadores confrontados a un mismo problema no llegan jamésa
un mismo resultado,'?? lo cual se debe ciertamente a la eficacia més o
menos acentuada de esos programadores y a otra serie de elementos
objetivos como la velocidad de ejecucién del programa o la capacidad
de memoria;'® en este caso, las diferencias no son de forma sino de
fondo.

Ahora bien, como parece que estamos en ¢l drea de las ideas purasy
que las ideas son de “acceso general™ parece dificil recurrir a la técnica
de los derechos de autor, sin incurrir en ambigliedades y tergiversar la
nocién de originalidad.'% Hay personas que sostienen que un autor
puede ser original aun si explota ideas que en ¢l fondo pertenecen al
dominio piblico.%

% Ver C. Colombet, op. cit.. p. 29; P. Greefe y F. Greffec, Traiado de dibujos y modeios, Litec
1974, pp. 178 u sigs. Y Roubier, £ derecho de la propiedad indusirial, Sirey, t. II, 1954, p. 226,

100'Ver {allo de Ia Corte de Apelacién de Paris del 2 de noviembre de 1982, D.B., 1982, VI, |
PIBD, 1982, 314 111, 250,

1 P Buch, op. cit., p. 177,

w2 M. Vivant, op. cit., p. 6. .

103 } A, Gémez Scgade, “La proteccién juridica de los programas de ordenadores clectroni-
cos”, Revista de Derecho Mercaniil, no. 113, julio 1969, p. 434, y A, Lucas, op. cit., p. 482

i8¢ X Linant de Bellefonds, La informdtica y el derecho, PF, QSJ, 1981, p. 30.

05 M. Vivant, op. cii.

% X Linant, op. cir., y F. Gotzen, op. cii., p. %0, quien considera que “no es suficientc par
escapar de los requerimientos del derecho de autor et cambiar algunos detalles; en tanto subsista
Ia estructura csencial de 1o original, no se tratard de una adaptacién subordinada a la autoriza-
cién del autor™,
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Por otra parte, hay otros autores que estiman que no hay cabida a
ningiin derecho puesto que la estructura esencial del programa debe
ser considerada como perteneciente al dominio piblico en virtud del
principio de la no apropiacién de las ideas.!?

Sinembargo, ;no falta ir aiin mas lejos y juzgar que la eleccién hecha
por el programador entre diversos modos de expresion, representa-
cidn, o al menos entre varias adaptaciones posibles, mas o menos
eficaces, permiten la manifestacién del cardcter mas importante de la
originalidad, es decir, la de la personalidad del creador?

Para algunos, como E. Ulmer, el programador efectiia una eleccién
reveladora de su personalidad,'®® asi parece que la personalidad de
analistas y programadores se¢ manifiesta a nivel del método empleado
para llegar al resultado.!'™ Otros como C. Le Stanc hablan de un
“esfuerzo intelectual personalizado”,!® férmula que amerita un andli-
sis particular en cuanto a sus elementos clave, es decir: esfuerzo
intelectual y personalizado.

En cuanto al esfuerzo intelectual, es cierto que toda obra protegible
por los derechos de autor implica una naturaleza creativa a nivel
intelectual y que, en ese sentido, los programas manifiestan la existen-
cia de un minimo de esfuerzo intelectual por parte de los creadores!!!
en funcion de su finalidad utilitaria. Pero esto conduce precisamente a
negar en forma rotunda toda originalidad en virtud de que el progra-
mador esta sometido a una “logica obligada”.!'2 A este respecto, cabe
mencionar que también hay programas tan complejos en funcién de
diversos factores (técnicos, de organizacion, etcétera) que aun si se trata
de un procedimiento de elaboracién predeterminado requiere forzosa-
mente de un esfuerzo intelectual “personalizado” por parte del crea-
dor.13

Sin embargo, hay opiniones siempre respetables como la expuesta
por A. Lucas, segin la cual en la operacién de programacién hay un

—

W7 A Lucas, op. cit.,, p. 483

18 E, Ulmer, “La proteccion por el derecho de autor de las obras cientificas en general y los
programas de computo en particular”, Revista Internacional del Derecho de Awtor, Oct. 1972, p.
79.

19 P_Buch, op. cit., p. [78. Por otra parte, la CONTU {Comisién Nacional de Nuevos Usos
Tecnologicos de los Trabajos de Derechos de Autor) en los EUA, ha expresado que es dificil
establecer ¢l elemento de originalidad en el estilo y la expresion de un programa y en el
procedimiento propiamente dicho.

110 C, Le Stanc, op. cit, p. 14.

LA, Lucas, op. cit., p. 482,

112 P, Sidler, Der schutz von computer programmen im surheber und wetibe-werbsrechi, Bale,
1968, p. 28.

113 En este sentido, ver la decisién del Tribunal Correccional de Bobigny dei 11 dediciembre de
1978, Expertises, 1982, no. 39, pp. 72 y sigs. que reconoce la existencia de este “esfuerzo
intelectual personalizado™
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esfuerzo intelectual realizado por una persona pero no personalizado
en ¢l sentido tradicional de este adjetivo, sin ser revelador de la
personalidad de su creador y por tanto no susceptible de una protec-
cion autoral. !+

En ultima instancia, la situacién es compleja; cabe decir que aun la
determinacién de la originalidad en ciertas creaciones de orden litera-
rio ha provocado problemas, debido a confusiones entre la originali-
dad y el mérito.!'s En este sentido, compartimos la opinién de M.
Francon cuando declara que “si bien el juez debe abstenerse de tomar
partido sobre el valor de la obra, ¢l no puede sinembargo atribuirle un
monopolio a menos que esté cierto de que dicha obra es original, es
decir, que presente caracteres que resalten Ia personalidad de su crea-
dor”.!1¢ Pero aqui nos encontrariamos de nueva cuenta frente al
problema de la originalidad.

Dicho lo anterior, si recalcamos, por ejemplo, la tendencia seguida
por los tribunales franceses en cuanto al otorgamiento del monopolio
autoral referido a las creaciones menos “convincentes™ que los progra-
mas, como es el caso de los almanaques,!!? catalogos,!'® agendas,!"”
mapas turisticos!2® y letreros publicitarios!?’ entonces nada impide
pensar que los programas de cémputo puedan ser afiadidos a esta
lista,122

Nada lo impide pensar; sin embargo, en ausencia de una certeza
plena, hay que preguntarse si la cuestion de la proteccién de los
programas no requiere analizarse a la luz de una tercera via.

Orden prdctico. Continuamente los autores en el momento de
pronunciar sus postulados en torno a la proteccién juridica de los
programas por la via de los derechos de autor, abordan indistintamen-
te la problematica del ejercicio de esos derechos especificos; sin embar-
g0, y esto en razén de una légica juridica, hay que ajustarse primera-

114 A, Lucas, Programa y propiedad intelectual, op. cit., p. 94,

115 Ver la decision de ta Corte de Nimes del 9 de junio de 1976 sobre el juicio de planos de
arquitectura enunciando que ella no ofreceria un juicio de valor “sobre los caracteres artisticos,
originales y armoniosos de los planos litigiosos™.

1ts En ese sentido, ver Cass. Civ. (ler), 6 de marzo 1979, JCP, 1979,1V, 169; Rev. Trim. Dcho.
Com., 1979, 462 obs. Francon, RIDA., enero de 1980, p. 149, 463 y 464,

17 Cass. Crim., 27 noviembre 1869, DP, 1870, 1, i86.

115 Bordeaux, 24 agosto 1863, DP, 1864, 11, 76.

119 Casy. Civ., 16 de julio 1969, Bol. Civ. I, no, 278, p. 220.

120 4ix, 21 octubre 1965, JCP, 1966, 11, 14657,

12t Paris, 18 de diciembre 1924, DH, 1925, 30,

122 M. Colombet, al hablar sobre la propiedad literaria y artistica de las obras escritas,
considera que los programas deben estar protegidos por ¢l derecho de autor a nivel de una
composicion mds de la forma que de la idea (semejante a un escenario) en el acto creador
manifestado en el organigrama; op. cit., p. 41; ver también X. Desjeux, op. cit., p. 125 y sigs, esp.
p. 135, asi como E. Ulner, op. cit., p. 47.
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mente a la cuestion de orden tedrico como venimos de hacerlo para
posteriormente, y como procederemos a continuacion, confrontar el
ejercicio de los derechos inherentes a la proteccion autoral con nuestro
problema en tratamiento.

Como sabemos, la proteccion acordada por el derecho de autor
implica el goce de derechos de orden moral y patrimonial sobre la
obra.!2? Ahora bien, cabe mencionar que una eventual proteccion de
los programas por este medio implica problemas de compatibilidad
de estos derechos con el bien a proteger.

En principio, la cuestién de forma motiva un primer problema, ya
que aun en el caso donde ¢l monopolio del creador del programa
llegara a ejercitarse, la proteccién resultante no podria estar limitada
sino a la expresion. Es enefecto un principio tradicional del derecho de
la propiedad literaria ya conocido por nosotros en el sentido de que el
monopolio del autor se refiere a la forma y no tanto al fondo, aunque
es cierto que en las obras de ficcién este derecho cubre también la
composicion, es decir, el desarrollo del tema. Pero las obras de carac-
ter cientifico se benefician de una proteccién mas limitada, pues la de-
terminacion del desarrollo estd generalmente determinada por la ma-
teria.'* En todo caso, la solucién no puede ser la misma; se dice que
los tribunales no pueden juzgar en igual forma las obras de imagina-
cion y las obras cientificas puesto que en estas ultimas existe la
preocupacién de llegar a proteger un razonamiento, una constata-
cion. 1%

Como es sabido, el derecho de autor no protege el corazon de la
obra, sino ciertas caracteristicas en torno a ella.!?¢ Dicho de otro
modo, el monopolio no puede entenderse entonces mas alla de estos
“detalles”,'?” y aplicado a los programas. Esta férmula significa que en
la préctica, el creador no podria defenderse mas que en el caso de
ciertas reproducciones. Resulta que una modificacion no sustancial
(siempre posible en materia de programacién) permite escapar a una
accion legal en cuanto a su aplicacién'? y segiin ciertas personas, esta
situacién no puede asimilarse en una adaptacion!? puesto que la

123 Para razonar de acuerdo al texto francés tenemos como derecho de orden patrimonial al
derecho de reproduccidn (art. 28), el derecho de representacidn{art. 27), etcétera; como derechos
de orden moral: los derechos referentes a las personas, perpetuos, inalienables, imprescriptibles,
inembargables v no discrecionales (art. 6); el derecho de divulgacion (art. 19), el derecho de
respeto al nombre {art. 6 fc. I}, el derecho respectoa la obra (art. 6), el derecho de arrepentimiento
o de retiro {art, 32} y las particularidades en caso de ser una obra en colaboracién (art. 10).

124 A Lucas, op. cil., p. 483.

125 C, Le Stanc, op. cit, p. 24.

126 En ese sentido, ver TGI, Paris, 9 marzo 1979, RIDA., 1970, p. 100

127 Ver M. Desbois, op. cit., p. 4.

128 X L. Bellefonds, op. cit,, p. 31
122 F, Gotzen, op. cit.. p. 18,
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estructura esencial del programa debe ser considerada como pertene-
ciente al dominio pitblico en virtud del principio de inapropiacién de
las ideas;!3® sin embargo, es posible considerar que dicha situacién cae
en el ambito del derecho exclusivo de traduccién del autor.!3!

Otra dificultad de orden practico es la derivada del derecho de
reproduccidn, ya que segin la naturaleza del mismo, el monopolio del
autor estriba en la reproduccién de su obra y no tanto enelusodela
misma que queda libre. El contenido de estas nociones provoca proble-
mas!32 porque es largamente discutible el hecho de que la introduccién
a la memoria del programa implica una reproduccién tecnica, mas
habria que determinar si esto podria ser considerado como una repro-
duccién en sentido juridico del derecho autoral.!33 Por otra parte, hay
algunas disposiciones legales que no consideran como infraccién a las
copias estrictamente reservadas al uso privado del copista y no desti-
nadas a un uso colectivo.!* Este tipo de disposiciones deberian impe-
dir sancionar a aquel que “reproduzca” el programa Gnicamente para
emplearlo en la maquina aun quedando por determinar si el usode un
programa por una empresa debiera ser considerado como privado o
colectivo.

Existe otra dificultad concerniente a la paternidad de la obra,
porque la realizacién de ciertos programas son frecuentemente el
resultado de un trabajo en equipo, por lo comiin empleados, 1o cual
acentiza atin més el problema. Resta-en efecto determinar la propiedad
de la obra en ese caso, habida cuenta que sila posibilidad de atribuir la
calidad de autor a una persona moral no es absolutamente irrefutable
en el caso de obras colectivas, aun si es cierto que esto no corresponde a
la realidad de la industria de programacidn.!3

Quedarian por formularse otras preguntas como la duracién de
prerrogativas (el término de cincuenta afios es sin duda excesivo); la
forma de ejercicio de los derechos de exposicién, representacion pabli-
ca, divulgacion, retiro de obra, etcétera,

En iltima instancia, se podria inferir que para contemplar la protec-
cion de los programas por la via de los derechos de autor no basta
hacer una adaptacion de las disposiciones existentes; falta afiadir otros

130 A, Lucas, op. cit.,

131 F. Gotzen, op. cit., .

132 Ver A. Lucas, op. cit., p. 483, E. Ulmer, op. cit., p. 66; X.L. Bellefonds, op. cit.; Le Stanc, op.
cit., p. 21 y F, Gotzen /bid.

i3 Elart. 28, fc. [ de la ley francesa menciona que “la reproduccién consiste en la realizacién
material de la obra por todos los procedimicntos que permitan comunicarla al piblico de una
manera indirecta”™.

134 Art. 41, fe. | de la ley francesa.

135 X_L. Beliefonds, op. cit., p. 31, y C. Le Stanc, op. cit., p. 17 y sigs.
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elementos o proceder a ciertas reformas en la estructura.’? Y como lo
fue propio al hablar de las patentes, ello nos conduce a una tercera via:
un derecho sui géneris.

3. UN DERECHO SUI GENERIS

En el debate sobre la proteccién juridica de los programas, varios
autores se han manifestado para defender la idea de que por la misma
complejidad que revisten estos y a fin de establecer un régimen de
reserva privativa realmente sélido, €s necesario tomar los elementos
mas apropiados de las instituciones juridicas existentes, y particular-
mente aquellos provenientes de los derechos patentario y autoral, a fin
de integrarlos en una estructura nueva y especifica, es decir, en un
derecho sui géneris. Este aspecto parece interesante, sin embargo,
(constituye esto la forma de proteccion adecuada? Invariablemente
gue gueda por demostrarlo. ..

Dicho estudio lo realizaremos a la luz de tres férmulas aplicables:
una derivada del derecho de patentes, otra derivada de los derechos de
autor, y finalmente, una ultima resultado de la combinacién de estas
dos figuras juridicas.

A. Formula derivada del derecho de patentes

Esta férmula atenia los “angulos vivos” del derecho patentarioen lo
que concierne principalmente al cardcter industrial y al cardcter inven-
tivo que como fue expresado anteriormente, constituyen los principa-
les puntos de controversia.

De esta forma, la estructura basica de esta férmula podra ser
conceptualizada sucintamente de la siguiente manera:!37

Primeramente, en lugar del caracter industrial tradicionalmente
exigido en materia de patentes sélo sera requerida una “utilidad para
la industria™ 138 Posteriormente, la apreciacion del cardcter inventivo
seria reemplazada por una exigencia de eficacia del programa pro-
puesto y por aquella del progreso realizado en el Ambito de la aplica-
cién respectiva.

En estas condiciones, podemos constatar una cierta “absorcion” del
cardcter inventivo por la de una utilidad industrial (lo cual concuerda
con la observacién realizada en cuanto a la pobreza inventiva de los

13 En paises como tos EUA esta tendencia ya comenzé a manifestarse.

157 R. Vanderperre y M. Brabanter, op. cit., p. 151, y J.F. Boissel, op. cit., p. 54.

13« a condicion de presentar una utilidad industrial inmediata ¥ de no ser conocidas
anteriormente, las creaciones industriales abstractas deberan poder beneficiarse de esta protec-
cion especifica” (A. Lucas, op. cir., 437).
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programas.!3® Esto permitiria seguramente admitir la proteccién a un
gran nimero de programas. '

Ademds, dicha tendencia (un régimen inspirado en el derecho de
patentes acorde a las circunstancias) permitiria recompensar al crea-
dor del programa, o al menos amortizar su inversién, aun si podemos
decir que dicha “disminucion” en el nivel de exigencias permitirfa
comprometerlo a uno de los fines del derecho patentario como lo es el
avance técnico, sin que ¢l resultado fuera necesariamente negativo. 40

Esta férmula ofrece, por otra parte, una flexibilidad en el procedi-
miento mismo de la obtencidén del monopolio a nivel de la simple
redaccion de la solicitud y realizacién del examen previo. Todoelloen
virtud de que los programas pueden ser dificiles de describir cuando se
trata de explicar la invencion en Ia solicitud de patente, lo cual repre-
sentaria mucho tiempo para el solicitante; asimismo, la lentitud del
proceso de otorgamiento de una patente en aquellos paises en que se
realiza un examen previo no corresponde definitivamente al grado de
evolucién tecnoldgica en materia de informética, !4

Afiadiremos simplemente que si esta férmula derivada del derecho
patentario respeta la esencia misma de dicho régimen, nos parece
inevitable admitir que bien podria ser completada por disposiciones de
otras figuras juridicas, pues las criticas externadas en la posible protec-
cion por la via de patentes podrian ser nuevamente formuiadas blo-
queando asi todo tipo de actitud “triunfalista®, por lo que para conce-
bir una proteccion sui géneris es conveniente imaginarla bajo otras
consideraciones.

B. Formula derivada de los derechos de autor

Los autores en favor de un régimende proteccion sui géneris para los
programas son en general mas cercanos a esta férmula que a la
precedente. 142

13 Cabe recordar que para ciertos autores, la icy de patentes pucde ser aplicable al problema,
ya que segiin ellos, no existe incompatibilidad fundamental entre los aspectos propios del
programa en lo que corresponde a los caracteres industriales e inventivos y los caracteres de
patentabilidad tradicionales.

40 Ver Thenis, op. cir., p. 158 y 159,

141 Ibid,

142 Sobre este punto, ver particularmente: M. Ohschlegel, “Seollen und konnen rechen pro-
gramme geschutz werden”, 1965, GRUR 465, 468; P.A. Senhenn, “Wanted a new Law to Protect
Computer Program Material,” The Computer Bull,, 112-115 (1968); E. Galbi, “Proposal for
Legislation to Protect Computer Programming™, /7 Bull. Er. Soc., no. 4,280 (1970}, y T. Dol,
“Legal Protection of Computer Programs”, Patent and Licensing, Dic. 1973, pp. 3-6. Todas ellas
recopiladas y resumidas en M. Kindermann, Special Proteciion Systems for Compuier Pro-
grams, a Comparative Study, vol 11, pp 301 y sigs,
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Una propuesta representativa en términos generales de esta formu-
la, es aquella pronunciada por la compafiia IBM,!43 mencionando
como principales objetivos el estimular el desarrollo de los programas
y favorecer la difusién de los proyectos de programacion para un
procedimiento rapido, fécil de control, poco oneroso y susceptible
de una aplicacién internacional. Cabe mencionar que la aplicacién de
esta formula implica la existencia de un organismo nacional para el
registro y depésito de programas.'#4 Por otra parte, esta propuesta
contiene principios cominmente admitidos como es el caso de una
duracién de la proteccién relativamente corta entre los cinco y los diez
afios. 143

En lo que concierne a un aspecto fundamental comeo lo es la originali-
dad,#¢ cabe agregar que tal férmula requiere la presencia o alusién a
dicho elemento, es decir, que los programas en cuestidn deban ser
originales.

Segin el punto de vista de P. Kirby,!47 si la originalidad no puede ser
considerada en los mismos términos que la novedosidad en las paten-
tes,'48 esta ultima aparece, sin embargo, como un factor de determina-
cién de la originalidad, en tanto que la utilizacién de elementos
conocidos de programas no pueden permitir reconocer a un nuevo
programa el cardcter de original.

Ademads, esta formula no protege el concepto, y por tanto la origina-
lidad formal no tiene més que un interés limitado a pesar de que la
proposicion de IBM hace alusion al carédcter personal de lacreaciénya
su complejidad para sugerir la existencia de una originalidad en el
concepto mismo.'4?

Finalmente, cabe decir que esta formula si bien puede ser considera-
da interesante y eventualmente eficaz frente al problema, también

143 Proposici6n elaborada por E. Galbi, op. cit., vol. i7, no. 4, abril 1970, p. 280, y presentada
por IBM ante la Oficina de Patentes de los EUA.

14 H. Ohschlfgel ha sido probablemente ¢l primero en sugerir un registro especial para los
programas, proposicién retomada por otros autorss y organismos, particularmente la OMPL.

145 Otros aspectos de esta proposicién incluyen el problema de la prucba, ¢l momento cuando
los detalles del programa serian revelados, la libertad de uso honesto o de fines educativos deun
programa, la no proteccion de ciertas ideas nuevas en materia de programacién, ctc.

Por otra parte, no basta un érgano nacional de registro sino también la existencia de una
agencia u oficina internacional para vigilar los mecanismos de funcionamiento a través de un
comité consultivo.

146 Algunos autores sosticnen la aplicabilidad de las leyes autorales frente al problema expre-
sando que practicamente no existe incompatibilidad fundamental entre los aspectos propios del
programa con respecto a la originalidad requerida.

147 P, Kirby, “Industrial Property protection for Software at AIPP]-MIE™, conferencia sobre
algunos tépicos relativos a la proteccion de la propicdad industrial, pp. 56-60, Budapest 1973y 2
il C 169-179 {1974).

16 Sobre ia diferencia entre originalidad y novedosidad ver supra punto'4.

140 Thidoean
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puede ser objeto de algunas criticas en funcién de sus origenes que
impedirian el poder aceptarla como la solucion esperada.

C. Formula hibrida

Esta férmula, aparentemente mas idonea, deriva de la amalgama de
disposiciones emanadas del derecho patentario y autoral, caracteriza-
das por su aparente aplicabilidad frente al problema. El inconveniente
fundamental que suscita esta f{érmula estriba en su obligada organiza-
cién y aplicacion internacional a efecto de revestir una verdadera
trascendencia.

Se trata, en lo esencial, de un sistema de registro internacional como
proteccién paralela de vigencia en varios paises, que tiene por objeto
recompensar y favorecer los esfuerzos de los creadores de programas,
asi como difundir estos conocimientos. El programa, asi como la
descripcion del concepto considerado como nuevo, tendrian que ser
objeto de un depdsito y un examen posterior sin implicaciones dema-
stado formales especialmente referidas a la originalidad o la novedosi-
dad.!50

Sin duda alguna que la aportacion mas importante de este tipo
de proteccion a nivel mundial la constituye el sistema de depdsito y de
registro de programas propuesto por la OMPI como resultado de los
trabajos iniciados en 1971 y que culminaron con la publicacién de
dichas disposiciones en el afic de 1978.!5!

Este sistema internacional optativo para los paises, tiecne como objeto
permitir al publico el acceso directo a programas no secretos en virtud
de la publicacién de una relacién de programas disponibles, permitien-
do igualmente al depositante aportar la prueba de existencia anterior
de su programa. Dicho sistema se fundamenta en la idea de que el
creador del programa debe beneficiarse por un monopolio,i52 el cual,
si bien dotado de un estatus especial, estaria més orientado en su
conjunto hacia un régimen de proteccion autoral. El titular de dicho
monopolio bien podria ser una persona fisica 0 moral,!3? con faculta-
des para poder impedir todo acto de imitacion, asi como el uso de su
programa cn alguna computadora.'’

En cuanto a la originalidad, ésta se aprecia a nivel del resultado del
trabajo intelectual personalizado del creador!3s sin ser necesaria la

150 p_ Kirby, /bid.

15! Para consultar ¢l texto integral de dichas disposiciones ver infra, anexcs.

152 Art. 50. de las Disposiciones Tipo, ibid

153 Art, 1-V, ibid.

14 Art, 5-V1, ibid. En este sentido, los derechos sobre la propiedad literaria acuerdan normal-
mente una exclusividad al creador de la obra a nivel de la prohibicion de ciertas reproducciones.

155 Art. 3, ibid.
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apreciacion del caracter de novedosidad (hay que recordar que este
sistema estd mds bien basado en los derechos de autor).

Es conveniente expresar que a efeeto de ir mds adelante, la OMPI
propuso en el afio de 1983 un proyecto de tratado internacional! 56 para
la proteccidn de los programas. Sin embargo, no puede ocultarse la ten-
dencia actual de algunos paises interesados en el problema hacia la
adopcion del régimen autoral, lo cual implicaria un eventual fracaso
de este sisterna propuesto por la OMPI, principalmente porque la gran
mayoria de las legislaciones sobre derechos de autor acuerdan a los
creadores de las obras una proteccion automatica y sin formalidades,
lo cual no es el caso en el proyecto de la OMPI.

Ciertamente se ha manifestado una tendencia diferente,!*” segan la
cual no es conveniente realizar una diversificacidn excesiva y no
indispensable de los medios de proteccion juridicos desde el instante en
que no aparece la imposibilidad de ubicar el problema de la proteccion
dentro de las instituciones de derecho existentes, siendo atlin necesaria
una adaptacion o flexibilidad adecuada.’s®

Hay que hacer hincapié en lo antericr, aun si esto nos remite a
paginas precedentes. .,

156 Para el texto integral de dicho proyecto ver anexos.

157 Tendencia manifestada por diferentes grupos de la AIPPI en 1975, v. 1l Aan. AIPPI
83(1975), Congreso de Sn. Francisco {3-10 mayo 1975), Reporte de sintesis por P. Matheley y G.
Ga Utier; también F. Gotzen, “La computadora y la propiedad intelectual” JT, 1975, pp. 9092 y
Beier, Grur, 1972, pp. 219-220.

1584 esta tendencia actual de querer legislar cada vez que la evolucidn de la cienciay de la
técnica hacen aparecer un nuevo problema. La multiplicacion de los convenios no son muy
especializados con un nimero restringido de firmas complicando la prictica del derecho y
pudiendo perjudicar para fines de su unificacién.” (F. Gotzen, op. cit., p. 91, Col. 1).
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