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l.
GENERALIDADES

1. De una manera gneral, y como una via de aproximarse a la materia, podria definirse a la
“Propiedad Intelectual” o a los ‘Derechos Intelectuales”, en un sentido amplio, como el marco de
diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la proteccion de bienes inmateriales, de
naturaleza intelectual, asi como de sus actividades afines o conexas.

2. Ese concepto 1atu sensu” del derecho en estudio, permite incluir en el objeto protegido a
bienes incorporales de diferentes 6rdenes: industriales, comerciales, técnicos, artisticos, cientificos y
literarios.

3. De cualquier manera, la Propiedad Intelectual, mas que una disciplina juridica, esta referida a
un “espacio juridico en el que, ademéas de las disposiciones reguladoras de esos derechos, se
encuentran otras (que otorgan o no derechos subjetivos) que disciplinan la actividad econdémica (de
explotacién) en que tales derechos inciden y en el plano de la misma en que se produce esa
incidencia (en el de la competencia econdémica)”.

4, Ahora bien, la expresion “Propiedad Intelectual” no deja de presentar inconvenientes, en primer
lugar, porque la propia denominacién pareciera tomar partido en la polémica acerca de la naturaleza
juridica de este campo normativo, es decir, como una forma o especie & “propiedad”, no obstante
existir corrientes doctrinarias para las cuales los terechos intelectuales” tienen un conjunto de
particularidades que los alejan de los derechos reales en general; y, en segundo lugar, porque a la
luz del derecho positivo, los ordenamientos no le dan siempre a la esa expresion el mismo sentido o
igual cobertura.

5. Asi, por ejemplo, para algunas legislaciones nacionales la expresion ‘propiedad intelectual”
esta referida exclusivamente a los llamados ‘derechos de autor” y otros derechos Yecinos” (v.gr.:
Argentina, Chile, Espafia), lo que hace que el concepto de la disciplina, en esos sistemas, tenga un
ambito mas restringido.

6. Por su parte, el Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial (1883) y el
Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas (1886), crearon sus
respectivas secretarias que, reunidas en 1893, recibieron como ultimo nombre el de “Oficinas
Internacionales reunidas para la proteccién de la Propiedad Intelectual” (BIRPI), utilizando asi la
citada denominacién (Propiedad Intelectual), para incluir los derechos regulados por ambas
convenciones.

7. Ese uso del término, en sentido lato, se mantuvo con la creacion, mediante el Convenio de
Estocolmo (1967), de la “Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual” (OMPI), que tiene
competencia, tanto en materia de invenciones, marcas de fabrica o de comercio, dibujos y modelos
industriales, como en relacion con los derechos de autor y derechos conexos.

8. Finalmente, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC), en el seno de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC),
hace comprender en su contenido, bajo la denominacion genérica de Propiedad Intelectual”, al
derecho de autor y los derechos conexos, asi como a los derechos sobre las marcas de fabrica o de
comercio, las indicaciones geograficas, los dibujos y modelos industriales, las invenciones y los
esquemas de trazado de los circuitos integrados, y a la proteccion de la informacion no divulgada.

' V.. DELGADO, Antonio: Propiedad Intelectual, en & Curso dela OMPI sobre derecho de autor y
derechos conexos y su proteccion en e Convenio de Bernay en la Convencion de Roma,
Documento OMPI/CNR/PAN/94/1, Panama, 1994. p. 2.



I
DERECHOS INTELECTUALES Y TRABAJO INTELECTUAL

9. Como principio de caracter general, el espacio juridico conformado por los derechos de
“Propiedad Intelectual”, protege, en principio, al resultado de una actividad creadora -aunque, como
se verd en su oportunidad, incluye también a otros campos cuyo objeto de tutela no requiere,
necesariamente, de la originalidad-, de manera que es necesaria la existencia de un bien incorpéreo,
perceptible a través del intelecto -aunque su exteriorizacion se exprese a través de un soporte
material-, objetivamente identificable.

10. De alli que no deban confundirse los objetos de proteccion de los diversos sistemas
normativos comprendidos en la ‘Propiedad Intelectual” H4a obra, el invento, el disefio, la marca, con
el mero trabajo intelectual -por muy complicado que sea-, cuando de este Ultimo no surja como
resultado un bien inmaterial independiente y auténomo.

11.  Por eso, la labor de un transcriptor de musica -la cual significa, muchas veces, un considerable
esfuerzo mental-, no constituye objeto de los derechos intelectuales, porque de su trabajo no
resultard una obra nueva -originaria o derivada-, sino el traslado fiel al pentagrama de una melodia
preexistente; del mismo modo que la tarea de un corrector de pruebas -en ocasiones de suma
complejidad-, tampoco arroja como producto un bien original, distinto de la obra escrita por cuyo
texto, trasladado fielmente a una expresion grafica, vela el corrector.

Il
DERECHOS INTELECTUALES Y BIENES INMATERIALES

12. A pesar del principio sefialado en el Capitulo anterior, resulta también que no todos los bienes
inmateriales se encuentran protegidos por la “Propiedad Intelectual’, sino Unicamente algunos tipos:
inventos, modelos, marcas, lemas, obras del ingenio, prestaciones artisticas, producciones
fonogréficas y emisiones radiofénicas, por ejemplo.

13.  Asi, en el campo del “Derecho Invencional” (como parte del sub-sistema de la llamada
“Propiedad Industrial”), donde existen listas cerradas o0 “numerus clausus”, se excluyen ciertas
creaciones relativas a la industria, pues no son patentables, segun lo que disponga al respecto cada
legislacion, los inventos contrarios a la salubridad, al orden publico o a la seguridad del Estado, como
tampoco los sistemas, combinaciones o planes financieros, especulativos, comerciales, publicitarios o
de simple control o fiscalizacion.

14. Por ello, no puede patentarse el conjunto de conocimientos tecnoldgicos destinados al
desarrollo de una actividad valorable econémicamente, o ‘know how”,? de manera gue, como dice
Ascarelli, el deber de abstencidon surge, en ese caso, de un especial vinculo obligacional, que
compromete Unicamente al sujeto que ha asumido la obligacion. 3

15.  En la esfera del “Derecho Marcario”, formando parte también del sub-sistema de la “Propiedad
Industrial”, las leyes generalmente excluyen de la posibilidad de registro a aquellos signos distintivos
gue atentan contra la moral o las buenas costumbres, o reproducen el nombre o los simbolos de los
estados o de los organismos internacionales intergubernamentales.

16. Y en el ambito del “Derecho de Autor”, la mayoria de los ordenamientos nacionales no incluyen
en la tutela a los textos de las leyes, reglamentos, decretos, tratados y demas documentos oficiales,
limite que se ha justificado en el interés y deber del Estado en promover la libre difusién de tales
documentos, generalmente de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes de un determinado
territorio.

? V.: RONDON DE SANSO, Hildegard: Contribucion al estudio del Know How, en Estudios de Propiedad
Industrial y Derecho de Autor en homengje a Stephen P. Ladas, nimero especial de la Revita
Mexicana de la Propiedad Industria y Artistica. México, 1973, pp. 339-373.

®V.: ASCARELLI, Tullio: Teoriadela concurrenciay delos bienesinmateriales, (traduccién de E.
Verderay L. SuarezLlanos), Ed. Bosch. Barcelona, 1970, pp. 268-269.



17.

v
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU CONTENIDO

Si tomamos como elemento referencial el articulo 2 del Convenio de Estocolmo (14-7-67), que

establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), podemos sefialar que bajo la
denominacion “Propiedad Intelectual” quedan comprendidos los derechos relativos a:

i)
i)

ii)

iv)

Vi)

vii)

vii)

18.

i)

las obras literarias, artisticas y cientificas;

las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los
fonogramas y las emisiones de radiodifusion;

las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
los descubrimientos cientificos;
los dibujos y modelos industriales;

las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los nombres y denominaciones
comerciales;

la proteccién contra la competencia desleal; y

todos los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial,
cientifico, literario y artistico.

Si analizamos la descripcion precedente nos encontramos dos interesantes detalles:

el primero, que el listado es meramente enunciativo (“todos los demas derechos relativos a la
actividad intelectual....”), lo que se justifica porque, asi como existen ciertas creaciones
intelectuales excluidas de la proteccion, surgen también nuevas modalidades creativas, tanto
en el campo de la industria como en el de la literatura y las artes, que pueden incorporarse al
ambito de tutela, por ejemplo, los programas de ordenador, y a veces, incluso, a través de
tratados o leyes especiales, como ha ocurrido con los circuitos integrados; y

el segundo, que si bien, como regla general, el objeto protegido por cualesquiera de esos
derechos constituye, en mayor o menor medida, un aporte intelectual, o al menos una
prestacién o produccién conexa con la creacion, que hace nacer en su titular un derecho de
exclusiva sobre dicho bien, oponible erga omnes, la disciplina de la competencia desleal,
incluida en el tratado de la OMPI como formando parte de la Propiedad Intelectual, “no reviste
la forma de la atribucion de derechos subjetivos, de derechos absolutos que recaigan sobre un
objeto juridico propio",4 sino que se traduce en un deber de abstencion respecto de ciertas
conductas manipuladoras o engafiosas contrarias a la ética comercial y que atentan, ademas,
contra la fe publica y los derechos del consumidor.

* BAYLOS CORROZA, Hermenegildo:  Tratado de Derecho Industrial, Ed. Civitas, Madrid, 1978,

p. 345.



\%
LA PROPIEDAD INTELECTUAL BAJO UNA CONCEPCION UNITARIA

19.  Una corriente doctrinaria, iniciada con el jurista belga Edmond Picard, defiende la tesis de que
mientras las casualidades son el objeto de los derechos personales, los hombres el de los derechos
obligacionales y las cosas el de los derechos reales, el objeto de los Derechos Intelectuales —
llamados también por el prestigioso jurista, ‘Derechos Invencionales”—, es la produccion intelectual,
vale decir, la produccién del espiritu y el talento humano’, de manera gue quedan bajo el ambito de
esa disciplina unitaria los derechos sobre las obras literarias y artisticas, las invenciones industriales,
los modelos y dibujos aplicados a la industria, las marcas de fabrica y las ensefias comerciales.’

20. No obstante las bondades de esa concepcion, que pone de relieve las caracteristicas comunes
que comparten los derechos sobre las producciones del intelecto, lo cierto es que a la luz del derecho
positivo, tales areas comprendidas en el marco genérico de la Propiedad Intelectual, estan reguladas
en leyes y tratados auténomos, de cuya regulacién separada emanan diferencias sustanciales entre
unas y otras, las que seran estudiadas en este mismo trabajo.

21.  Bajo otro enfoque, también unitario, se encuentra la tesis defendida por Hermenegildoy Maria
Baylos —inspirados en tratadistas italianos como Francheschelli, Ascarelli y Rotondi, quienes
sostienen que los derechos intelectuales, en sus diferentes facetas, tienen en comun el que se
concede a su titular la facultad exclusiva de materializar la concepcién protegida, y el que esa
posicién monopolistica se origina como consecuencia de que el ordenamiento juridico atribuye al
creador la titularidad de un derecho subjetivo,’ razén por la cual ‘Yas creaciones intelectuales son
manifestaciones distintas de un mismo tipo de derechos subjetivos” y “el valor cultural que estas
creaciones representan no depende soélo del sentido que despiertan en los demas, sino del medio
expresivo que utilicen para materializarse’. ®

22. Concluye esta segunda postura en la idea de estudiar la disciplina protectora de las
producciones intelectuales bajo la denominacion de “Derecho Industrial”.

23. También este punto de vista, que pretende cerrar su atencidon en aspectos comunes, olvida la
heterogeneidad de los bienes juridicos protegidos, su regulacion separada y los numerosos aspectos
que los distinguen, tanto en su tutela sustantiva como adjetiva, lo que, a nuestro parecer, hace
artificioso un ensayo de tratamiento conjunto, bajo la éptica exclusiva del Derecho Industrial.

Vi
LA CLASIFICACION BIPARTITA DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

24.  Una clasificacion mas pragmatica hace comprender al espacio normativo de la Propiedad
Intelectual en dos grandes ramas, a saber:

i) la Propiedad Industrial, bajo cuya denominaciéon se incluyen no solamente las
invenciones y los dibujos y modelos industriales, sino también las marcas de fabrica y los
lemas o denominaciones comerciales, ambito tan amplio que algunos instrumentos
llegan a comprender en estacategoria a la represion de la competencia desleal, aunque

® Cit. por LASSO DE LA VEGA, Javier: El contrato de edicion, Ed. Estades, Madrid, 1949, p. 21.

® Cit. por MOUCHET, Carlosy RADAELLI, Sigfrido: Derechos Intelectuales sobre las obras literarias

y artisticas, Ed. Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1948, tomo Y, pp. 80-81.
" BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Ob. Cit., pp. 114-115.

® BAYLOS, Marfadd Buen Consgjo: La frontera entre derecho de autor, derechos conexosy propiedad

industrial. Planteamiento. Visiéon doctrinal del tema, en d libro-memorias del

| Congreso |beroamericano de Propiedad Intelectual, Ed. Ministerio de Cultura, Madrid, 1991, tomo

Y, pp. 95-105.



con la advertencia de que en este Ultimo caso no se trata de derechos exclusivos, sino
de sanciogr;es a los actos contrarios a los “usos honrados” en materia industrial y
comercial;” y

i) el Derecho de Autor, que en un sentido amplio se extiende también a los llamados “derechos
conexos”.

25. La razon de esta clasificacion bipartita se encuentra en el mismo origen de la proteccion
internacional, pues un Convenio, el de Paris sobre Propiedad Industrial (1883), contiene
disposiciones relativas a las invenciones, las marcas de fabrica o de comercio, los dibujos y modelos
industriales, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia y la competencia desleal;
mientras que el otro, el de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas (1886),
reconoce los derechos sobre las obras en el campo de las artes y las letras.

26.  Si dejamos de un lado el tema de la competencia desleal, podemos encontrar entre esos dos
grandes grupos un comun denominador: que el objeto protegido estd constituido por un bien
inmaterial, en algunos casos creativo (como en las obras literarias y artisticas, y en las invenciones
industriales) y en otros, por lo menos, vinculado a la produccion intelectual, al menos por razon de su
“distintividad” (como en las marcas de productos y de servicios).

27. De alli en adelante hallamos que por la heterogeneidad de las materias que se hacen
comprender en la denominada ‘Propiedad Industrial”’, las afinidades solamente pueden encontrarse
cuando se compara el derecho sobre las invenciones y los modelos industriales, por una parte, con el
derecho sobre las obras literarias, artisticas y cientificas por la otra, dado que en ambos casos el
objeto tutelado es, esencialmente, una creacion intelectual.

'l
LA CLASIFICACION TRIPARTITA DE LOS DERECHOS INTELECTUALES

28. La mezcla de bienes inmateriales que, como se ha visto, se han incluido en el sistema
normativo de la denominada Propiedad Industrial”, hizo que un importante sector de la doctrina
ensayara una clasificacion tripartita de los derechos de Propiedad Intelectual, asi:

i) el “Derecho de Autor” propiamente dicho, sobre las obras artisticas, cientificas y literarias, a los
cuales agregariamos los llamados “derechos conexos”, vecinos o afines, segun la terminologia
empleada por las distintas legislaciones, entre ellos los de artistas intérpretes y ejecutantes, de

productores de fonogramas y de organismos de radiodifusion;

i) el “Derecho Marcario”, que tiene por objeto la “produccion comercial”, incluidas las marcas de
fabrica, de comercio y de agricultura, las denominaciones y los lemas comerciales; y

iii) el “Derecho Invencional”, atinente a la treacién técnica’, es decir, la comprensiva de las

. . . . .. 10 .
invenciones industriales y los lcliescubnmlentos, y que en algunas leyes se extiende a los
llamados “modelos de utilidad”.

°V.: Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual (OMP1): Informacién General, publicacion No.
400 (s), Ginebra, 1995, p. 13.

v.: UZCATEGUI URDANETA, Mariano: Propiedad Industrial, Ed. Casuz, 2a. edicion, Caracas,
1970, pp. 56-57. También, en un sertido bastante similar, la clasificacion de Tullio Ascarelli
(Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Ob. Cit. pp. 320-322).

' Los modelos de utilidad, que en algunas leyes nacionales gozan de una “pequefia patente”, son agquellos
gue sin importar unainvencién propiamente dicha, la perfeccionan, ampliando su rendimiento o
aumentando la utilidad o comodidad del objeto, v.gr.: € respaldo mas cdmodo de unasilla; un

[Sigue la nota en la pagina siguiente]



29. Esta clasificacion -que no es excluyente de otros derechos intelectuales que se han
incorporado o puedan agregarse en lo futuro-, permite advertir las diferencias entre las distintas
categorias, y que se inician con sus propios antecedentes historicos.

30. En efecto, el Derecho Invencional nace con la “Parte Veneciana” del 19 de marzo de 1474, que
reconocia un derecho en favor de quien hiciera en Venecia algun artificio nuevo e ingenioso o, para
algunos autores, con la ley sancionada en Inglaterra, en 1824; el Derecho de Autor, en 1810, con el
llamado “Estatuto de la Reina Ana” que reconocié a los autores un derecho exclusivo de
reproduccién por un tiempo determinado o, en los paises de tradicion juridica continental, con las
leyes francesas de 1791 y 1793 que reconocieron, primigeniamente a los autores dramaticos, un
derecho exclusivo sobre sus obras, el cual fue extendido luego a los demas autores de obras
literarias, musicales o artisticas; y el Derecho Marcario, cuyos origenes se confunden entre las
ordenanzas de Pedro IV de Aragon, en 1373, que ordenaban a los tejedores de los pafios fabricados
en la Villa de Torroella la colocacion de una torre como marca local, y las leyes especiales sobre
signos distintivos surgidas en Francia (1824) e Inglaterra (1883).

Vil
LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO INVENCIONAL Y
EL DERECHO MARCARIO

31.  Aunque desde la éptica de la clasificacion bipartita de los derechos de Propiedad Intelectual, el
derecho sobre las invenciones (“derecho invencional”) y el que se ostenta sobre los signos distintivos
(“derecho marcarid’), se integran en la llamada ‘Propiedad Industrial”, lo cierto es que se trata de dos
sub-sistemas, que tienen en comudn la proteccion internacional basica a través de un mismo
Convenio, el de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial y, en muchos paises, el
encontrarse regulados por una misma ley.

32. Pero ese comun denominador no impide la existencia, ademas, de otros instrumentos
internacionales que versan solo sobre alguna de las dos ramas, por ejemplo, el Arreglo de Madrid
sobre el Registro Internacional de Marcas, el Arreglo de La Haya sobre el depdsito internacional de
Dibujos y Modelos Industriales o el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes.

33. Ahora bien, a los efectos de este breve estudio comparativo, utilizaremos la denominacion de
“Derecho Marcario” para comprender, fundamentalmente, dos objetos protegidos, a saber:

i) las marcas comerciales, constituidas por el signo identificativo de un producto industrial o
comercial o de un servicio; y

i) las denominaciones o nombres comerciales, que tienen por objeto distinguir a una industria o a
un establecimiento mercantil.

34. Dejaremos de lado el tema relativo a las denominaciones de origen, dadas sus particulares
caracteristicas.

35. A su vez, emplearemos la expresion ‘Derecho Invencional” para designar al sub-sistema,
dentro del marco de la ‘Propiedad Industrial’, que tiene por objeto la proteccion de las invenciones
industriales.

36. Asi las cosas, en ambas disciplinas encontramos como elementos en comun la inmaterialidad
del objeto protegido, el caracter exclusivo del derecho y su transmisibilidad a terceros.

[Continuacion de la nota de la pagina anterior]

lavarropa, con la misma maquina, pero disefiado en forma més préctica de ubicar en un pequefio
apartamento; un reloj con similar maquinaria, pero més liviano y adecuado para determinadas

personas, etc. (V.: ZAVALA RODRIGUEZ, Carlos Juan: Régimen legal delos dibujosy modelos

industriales, Ed. De Palma, Buenos Aires, 1962. p. 2).



37.  Por otra parte, también nos encontramos con la presencia, en ambos sub-sistemas, del
requisito de la formalidad para la adquisicion del derecho, sea a través de la necesaria obtencion de
la patente, a los efectos de ostentar el derecho de exclusion frente a terceros en relacion con una
invencion, o bien por medio del registro de la marca, para excluir a otros en su utilizacion, al menos
en los paises donde impera el sistema constitutivo para la proteccion de los signos distintivos.

38.  Pero, a su vez, entre ambos sub-sistemas, existen diferencias sustanciales, por ejemplo:

i) Asi como el derecho invencional protege una aplicacion practica y utilitaria, es decir, una
invencion técnica, el derecho marcario tutela a un signo distintivo del producto o servicio
resultante de una actividad industrial o comercial, o la propia empresa.

i) El interés juridico protegido en ambas disciplinas puede ser distinto, ya que en el caso de las
invenciones se otorga una patente que confiere un derecho exclusivo de explotacién para
estimular la actividad creativa y el desarrollo industrial y, en cambio, la tutela a los signos
marcarios tiene varias finalidades: designar la procedencia de la mercancia, individualizar el
producto en si mismo y proteger a la clientela que consume el producto, razén por la cual se
prohibe el registro de una marca que pueda prestarse a confusion con otra ya registrada o a
inducir en error a publico por indicar una falsa procedencia o calidad.

iii) Para el otorgamiento de una patente de invencién, es necesario que el invento cumpla los
requisitos de ‘hovedad” y ‘altura inventiva”, de suerte que, ademas de tratarse de un bien
intelectual que no haya sido dado a conocer con anterioridad, es menester que se trate de una
“creacion” aplicable a la industria y que supere el estado de la técnicd’, mientras que en el
derecho marcario, lo que se exige del signo cuya proteccion se aspira es que tenga “eficacia
distintiva™? (llamada por algunos “novedad relativa’*®), es decir, que permita a la marca
diferenciar al producto o servicio de cualquier otro ubicado en la misma clase (o en otra con la
cual se tenga “conexién competitiva”), razon por la cual se afirma que mientras la disciplina de
las creaciones tiene por objeto una obra valiosa en si misma, los signos distintivos que utiliza el
industrial o el comerciante para individualizar la explotacién de su empresa son simples medios
identificadores. ™

iv) Por lo que se refiere a la duracion del derecho, en el invencional tiene un plazo fijo —
generalmente de veinte afios a partir de la fecha de solicitud de la patente—, al tiempo que en
el derecho marcario, el derecho reconocido con el registro puede ser objeto de renovaciones
sucesivas.

V) En cuanto al caracter exclusivo del derecho, mientras que el conferido por la patente puede ser
opuesto a cualquier tercero que pretenda explotar la invencién patentada, en el caso de los
signos distintivos el derecho de exclusién solamente puede oponerse a terceros que realicen
determinados actos, sin consentimiento, con relacion a productos idénticos o similares para los
cuales haya sido registrada la marca, salvo en el caso de las marcas fenombradas” (o,
incluso, las “notoriamente conocidas”), en las cuales ese derecho de exclusion puede
oponerse, incluso, con relaciéon a productos o servicios con los cuales el signo protegido no
tenga “conexion competitiva”.

'2\/.: ASCARELLI, Tullio: Teoria dela concurrenciay de los bienes inmateriales, Ob. Cit., p. 407.

¥v.: BENTATA, Victor: DerechoMarcario (fundamentos tedricosy précticos), Instituto Nacional de
Propiedad Intelectua (INPI), Caracas, 1986, p. 15.

“ BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, Ob. Cit., p. 580.



39.

IX
LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO INVENCIONAL
Y EL DERECHO DE AUTOR

Si excluimos de la Propiedad Industrial” al Derecho Marcario, nos encontramos ante las

semejanzas y diferencias existentes entre los dos sistemas mas afines, es decir, el Derecho
Invencional y el Derecho de Autor.

40.

D)

i)

ii)

iv)

v)

41.

i)

ii)

Veamos las coincidencias:

En ambas disciplinas, el objeto de la proteccion estéa constituido por un bien inmaterial que se
traduce en una aportacion creadora, es decir, en el resultado del ingenio humano.

Esa produccién ingeniosa debe tener elementos de originalidad, aunque bajo Opticas
diferentes, como se verd méas adelante.

Desde el punto de vista de los atributos morales, existe la similitud en ambas disciplinas en
cuanto al derecho del creador (inventor o autor) de ser reconocido como tal en la invencion o
en la obra, segun los casos.

Desde el angulo patrimonial, en ambos supuestos el derecho sobre la obra o invencion se
traduce en un derecho subjetivo, de efectos erga omnes, que le reconoce al titular de la
creacion una facultad exclusiva de explotacion.

En ambos casos, la mayoria de las legislaciones reconocen la transmisibilidad de ese derecho
patrimonial.

Estudiemos ahora las diferencias fundamentales:

En cuanto al objeto, en el derecho invencional la creacion ingeniosa aprovecha o modifica las
fuerzas de la naturaleza, con el objeto de resolver un problema técnico (aunque de esta
caracteristica no participan los modelos industriales, donde la creatividad consiste en la
facilidad de uso o la presentacion de determinadas cosas); y en el derecho de autor el objeto
de la proteccion se ubica en la forma de expresién formal de una creacion artistica, literaria o
cientifica.

De alli que en el derecho invencional la tutela se reconoce al contenido de la produccion
ingeniosa, al tiempo que en el derecho de autor la proteccion se dirige a la forma de expresion.
Pero lo que no es cierto es que el derecho industrial proteja la simple idea, ya que ésta
siempre debera tener una exteriorizacién concreta, manifestada a través de una
solucién técnica determinada a un problema especifico. Por eso, la patentabilidad de un
invento, incluso a los efectos de determinar su novedad, exige la presentacion de una memoria
descriptiva de la invencion.

En relacion con el destino, la invencion tiene una finalidad estrictamente practica o utilitaria, a
los efectos de satisfacer necesidades humanas, razén por la cual s6lo son patentables
aquellas invenciones que reunan el requisito de la industriabilidad; mientras que la obra tiene
como objetivo el uso o el disfrute intelectual o espiritual, de una forma de expresién artistica,
literaria o cientifica, lo que no impide que de su contenido puedan aprovecharse ideas para la
soluciéon de problemas técnicos, como ocurre, por ejemplo, con las cartas geograficas, los
planos topograficos y los programas de computacién, o que tengan una utilidad practica, como
en las obras de arte aplicado.
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iv)

v)

vi)

La originalidad, en ambas disciplinas, es vista con una apreciacién diferente: en el derecho
invencional, como ‘hovedad’ y “altura inventiva”, de manera que la invencién no puede haber
sido conocida publicamente con antelacion en forma suficiente y debe superar, ademas, el
“estado de la técnica’, de modo que si falta la novedad, podra haber invencion pero no
patentels; en el derecho de autor, equivale a findividualidad”, es decir, que la obra, por su
forma de expresion, tenga elementos suficientes que la distingan de otras del mismo género.

En el contenido de los derechos, los de orden moral tienen una mayor amplitud en el campo
autoral que en el invencional, pues si bien en ambos casos existe un “vinculo afectivo” entre el
hombre y su creacion, la finalidad practica y utilitaria de la invencion hace que en el derecho
positivo se le conceda menos relevancia a otras facultades de orden extra-patrimonial distintas
de la paternidad, lo que no conduce a negar otras vinculaciones de orden moral que tenga el
creador con su invencion. Pero, sin lugar a dudas, hay una mayor influencia en el
reconocimiento de los derechos morales en la esfera autoral, donde, por tratarse de creaciones
espirituales, en las cuales la proteccién no se dirige a la solucién de un problema técnico, sino
a una forma de expresion artistica, literaria o cientifica -que en muchos casos rfleja una
manera personal de pensar o de sentir-, cobran especial importancia aspectos como “el decoro
de la obra y la reputacion del autor”, razén por la que se reconocen expresamente otros
derechos morales, diferentes del de paternidad, como el de divulgacion, el de integridad y, en
muchas legislaciones, el de arrepentimiento o retiro de la obra del comercio.

Desde el punto de vista patrimonial, en ambas disciplinas se reconoce un derecho exclusivo de
explotacion por parte del titular de los derechos sobre la obra o invencién, lo que implica la
facultad de autorizar o no el uso de la creacion. Sin embargo, en el caso de la invencion, por
su aplicacion industrial para resolver un determinado problema técnico, tiene un escenario mas
limitado, pues el derecho se traduce en la facultad de “impedir” que terceros utilicen sin
autorizacion el invento a través de determinadas modalidades, esencialmente mediante la
fabricacion, copia, imitacién o duplicacién de la invencién y en el de permitir o no el uso de
modificaciones introducidas al invento. Por el contrario, en el derecho de autor se trata de un
derecho exclusivo de “autorizar o no” el uso de la obra “por cualquier forma o procedimiento”’, y
dado el considerable niumero de géneros creativos tutelados por el derecho de autor y las
innumerables modalidades de utilizacién posibles en cada una de ellas, hace que el contenido
del derecho patrimonial, en el &rea autoral, requiera de una regulaciébn mucho méas amplia y
compleja, pues comprende, no solamente a la reproduccion y a la modificacion, sino también
otros derechos, como los de comunicacion publica por cualquier medio o procedimiento, o el
de alquiler de los ejemplares reproducidos de la obra. Piénsese, por ejemplo, en las pocas
similitudes que pueden existi, como modalidades de uso reservadas al autor, entre el
fotocopiado de un libro, la incorporacion de la musica a la banda sonora de una obra
audiovisual, la refundicién de una escultura en el bronce o la introducciéon de un programa de
ordenador en la memoria del equipo, a pesar de que todos ellos son actos de reproduccién; o
entre la transmision de una obra a través del satélite o su escenificacién en el teatro, o la
ejecucion de una composicion musical a partir de una cinta grabada, no obstante lo cual todos
son actos de comunicacién publica, comprendidos en el derecho exclusivo de explotacion del
autor. A ello habrian de agregarse otros derechos patrimoniales que no tienen parangoén en el
derecho invencional, como lo es el derecho de distribucion (incluido el alquiler de los soportes);
el “droit de suite”, es decir, el derecho del artista plastico a obtener una participacion en cada
reventa que se haga del soporte material que contiene su obra de arte -y en algunos casos de
los manuscritos originales de autores y compositores-, o la remuneracion compensatoria por la

VA

SANSO, Benito: Las patentes de invencion en Venezuda, en: SANSO, Benito y RONDON DE

1

SANSO, Hildegard: Estudios de Derecho Industrial, Universidad Central de Venezuda, Faculted de

Derecho, Caracas, 1965, p. 13.



reproduccién reprogréfica de obras expresadas por escrito, en los casos permitidos por la ley,
0 por la copia privada de grabaciones sonoras y audiovisuales a partir de soportes virgenes.

vi)  Respecto de la duracién, en el derecho invencional se estima conveniente que el plazo de
proteccidén no exceda del necesario para estimular las inversiones que demanden el desarrollo
de nuevos inventos, razon por la cual dicho lapso gira, generalmente, alrededor de los 20
afios; mientras que al considerarse que el derecho exclusivo de explotacién reconocido al
autor no afecta al desarrollo cultural, ni incide significativamente en el costo de los bienes
intelectuales, el plazo de proteccién es mayor, pues conforme al Convenio de Berna (art. 7,1),
no debe ser inferior a la vida del autor mas cincuenta afios después de su muerte, salvo en
casos determinados como en el de las obras de arte aplicado, en que la tutela minima puede
ser de veinticinco afios desde la realizacion de tales obras (art. 7,4), todo ello sin perjuicio de
gue las leyes nacionales puedan reconocer, como en efecto muchas lo han hecho, un plazo
mayor.

vii)  En cuanto al titulo de adquisicion del derecho, si bien es cierto que el otorgamiento de la
patente no hace a la naturaleza del derecho a la invencion, ya que desde el punto de vista
tedrico podria concebirse un derecho invencional no sujeto a formalidades ™, y que pueden
existir derechos sobre el invento anteriores a la concesion de la pmtente, como el de ceder
previamente los derechos sobre la invencion o el de oponerse a que ésta sea patentada por un
tercero’’, lo cierto es que, desde el &ngulo del derecho positivo, la tendencia generalizada es la
de reconocer en la patente una formalidad ad solemnitatem, necesaria para hacer valer el
derecho exclusivo de explotacion frente a terceros. Por el contrario, la orientacion mayoritaria
en las legislaciones autorales, de acuerdo al Convenio de Berna (art. 5,2), es la de reconocer
la proteccion sobre la obra por el solo hecho de la creacién, de manera que el goce y el
ejercicio de los derechos no estan subordinados al cumplimiento de ninguna formalidad.

ix) Finalmente, en algunas legislaciones la patente de invencién esta sujeta a un régimen de
caducidad, si en un plazo determinado el invento no se pone en explotacién; mientras que las
obras artisticas, cientificas y literarias gozan de proteccion, por todo el plazo legal, con
independencia de que sean divulgadas o permanezcan inéditas.

X
LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO MARCARIO

Y EL DERECHO DE AUTOR

42.  Las coincidencias entre ambos sistemas normativos (derecho de autor y derecho marcario), se
centran en el objeto (bien inmaterial), el caracter exclusivo del derecho y, con los matices de
intransferibilidad del derecho de explotacion en algunas legislaciones nacionales, la posibilidad de
transmitir por acto entre vivos el derecho de explotacion.

43.  Pero entre el derecho sobre los signos distintivos -derecho marcario- y el derecho de autor
saltan a la vista importantes diferencias, como las siguientes:

i) se distingue, facilmente, la ‘eficacia distintiva” exigible a la marca -la que no tiene por qué
constituir una creaciéon intelectual, stricto sensu, del caracter creador, en su forma de
expresion, de las obras literarias y artisticas, lo que no impide que los elementos
configuradores de una marca puedan considerarse, simultaneamente, una obra del ingenio;

" VILLALBA, Carlos. La Propiedad Intelectual en sus facetas, Curso Internacional OMPI-SUISA sobre
derecho de autor y derechos conexos, Puebla (M éxico), 1991, Documento OMPI/CNR/MEX/9/1.

Y7V.: UZCATEGUI URDANETA, Mariano: Propiedad Industrial, Ed. Casuz, 2a. edicion, Caracas, 1970,
pp. 92-94.



i) se diferencian en el caracter temporal del derecho de autor -en lo que coincide, aunque
mediante plazos diferentes, con el derecho invencional, como fue visto-, con la posibilidad de
gue la marca, mediante renovaciones sucesivas, pueda mantenerse con caracter permanente,
salvo que se extinga por falta de renovacion;

iii) se oponen, la proteccién de la creacion literaria y artistica, con prescindencia de toda

formalidad, al requisito del registro que se exige en muchos de los ordenamientos nacionales
en relacion con los signos distintivos;

iv) en el derecho de autor -como también, mutatis mutandi ocurre en el invencional con el
invento, el derecho exclusivo se otorga sobre la “obra”, como bien auténomo e independiente.
Por el contrario, en el derecho marcario la tutela pierde su sentido fundamental si se prescinde

del producto o de la empresa a la cual se vincula el signo distintivo; y

V) precisamente, por esa vinculacién del signo con el producto, la empresa o el servicio, el
monopolio de exclusividad tiene visos distintos al reconocido al autor o inventor sobre su
aporte creativo, pues, como regla general, el derecho exclusivo sobre la marca, como ya fue
expuesto, sélo se adquiere en relacion con la clase de productos, actividades o empresas para
las cuales haya sido registrada, de acuerdo con la clasificacion oficial, de manera que pueden
coexistir titulares sobre el mismo signo pero para identificar bienes diferentes o servicios de
distinta naturaleza, salvo en el caso de las “marcas renombradas” (y, en muchas legislaciones,
también para las “notoriamente conocidas”) donde el derecho exclusivo sobre el signo rebasa
el principio de la “especialidad” y puede oponerse en relaciéon con cualquier producto o
servicio, aunque pertenezca a una clase diferente o no haya conexion competitiva entre el
signo ‘hotorio” o de ‘alto renombre” y aquel que pretende distinguirse con uno idéntico o
similar.

Xl
LAS ZONAS FRONTERIZAS ENTRE EL DERECHO INVENCIONAL, EL DERECHO MARCARIO Y
EL DERECHO DE AUTOR

44.  Entre la propiedad industrial en sentido amplio, es decir, comprensiva del derecho invencional
y del marcario, por una parte, y, por la otra, el derecho de autor, se presentan ‘zonas fronterizas”,
hasta el punto que algunas legislaciones disponen que los derechos autorales son independientes y
compatibles con los de propiedad ind ustrial que puedan existir sobre la obra.

45. A continuacion revisaremos muy brevemente algunas situaciones de conexion entre las
invenciones, los disefos industriales, las marcas comerciales y las obras del ingenio.

46. Toda invencion requiere para su patentamiento de una memoria descriptiva de la solucién
técnica, la cual, por su forma de expresion, puede ser considerada una obra escrita, y a partir de ella
elaborarse también, por ejemplo, un manual de aplicaciones.

47.  Sin perjuicio de la patente otorgada a la invencion, tales descripciones y manuales pueden
invocar la proteccion por el derecho de autor, de manera de impedir, por ejemplo, reproducciones no
autorizadas.

48. Lo que no podria pretender el autor de la obra escrita, descriptiva del invento o de sus
aplicaciones, es que el lector, a partir de los conocimientos alli adquiridos, pueda, a su vez, conseguir
su propia y novedosa solucién técnica, y en consecuencia patentable, pues el derecho de autor no
reconoce ningiin monopolio sobre las ideas.

49, Es mas, el rechazo de la patente, por ejemplo, debido a la ausencia de novedad, no impediria
invocar la proteccién del derecho de autor en cuanto a la forma expresiva de la descripcion escrita del
invento cuyo patentamiento ha sido negado.
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50. Por su parte, las obras de arte aplicado, definidas por el Glosario de derecho de autor y
derechos conexos de la OMPI, como las de caracter artistico, aplicadas a objetos de uso practico,
bien sean de artesania u dras producidas a escala industrial™®, tales como los modelos en joyeria,
orfebreria, bisuteria, muebleria, vestidos y decoracion, también se mueven en el ‘terreno movedizo”
existente entre el derecho invencional y el autoral.

51.  En efecto, esta categoria de obras tiene por su forma de expresién una naturaleza artistica,
pero por su destino una utilizacién industrial.

52. A su vez, se entiende por disefio industrial cualquier reunion de lineas o de combinacion de
colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto

industrial o de artesania para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de
dicho producto y sirva de tipo o patron para su fabricacion.

53.  Aungue la problematica de la proteccion de las obras de arte aplicado y de los disefios

industriales sera objeto de tratamiento en otro tema, baste sefialar, por ahora, que una obra de arte
aplicado puede ser, simultdneamente, un disefio industrial, de la misma manera que un disefio
industrial puede tener una forma de expresion artistica, lo que plantea la posibilidad de reconocer, en
ambos casos, la proteccién acumulada.

54. Esa posibilidad cobra cada vez mayores adeptos en la Doctrina; aparece reconocida en
recientes legislaciones y es recomendada en la ley-tipo de la OMPI sobre dibujos y modelos
industriales para paises en desarrollo. ™

55.  Veamos finalmente el tema de las marcas comerciales, es decir, los signos, figuras, dibujos,
palabras o combinacién de palabras, leyendas u otras sefales destinados a distinguir productos,

servicios 0 empresas.

56.  La frontera entre la disciplina marcaria y la autoral se ubica aqui en varios aspectos, a saber:

i) gue la figura o los dibujos, por ejemplo, constituyan, per se, una manifestacion artistica, caso
en el cual puede coexistir la doble proteccion -como marca y como obra estética-, aunque si la
legislacién marcaria aplicable exige el requisito de la novedad, se le podria negar la tutela por
esta Ultima -aunque no por la autoral-, si la produccion fue divulgada con anterioridad;

i) gque se pretenda registrar como marca una obra artistica que pertenece a otro -sea mediante
plagio servil o por plagio “elaborado”-, supuesto en el cual el titular del derecho de autor puede
oponerse a la inscripcion de la marca, sin perjuicio de las acciones que ejerza, en el @mbito de
la ley autoral, por explotacion ilicita y usurpacion de paternidad; y

iii) que se presente la solicitud de una marca constituida por wn vocablo o combinaciéon de
palabras, en forma idéntica o similar al titulo de una obra del ingenio protegida, de manera que
dicho uso pretenda aprovecharse del prestigio de la obra preexistente o crear confusion en el
publico entre dicha creacion y el producto o servicio que se aspira identificar con titulo.

57.  Sin perjuicio de las acciones que pudieran surgir del derecho comun, la solucién deberia
expresarse en la propia legislacién marcaria, tal el caso de la espafiola, cuando establece que un
tercero no puede inscribir como marca signos que reproduzcan o imiten derechos de ‘Propiedad
Intelectual” pertenecientes a un tercero, salvo la debida autorizacién, aunque la accion de nulidad por
parte del afectado caduca a los cinco afios de la publicacion de la concesion en el Boletin Oficial de
la Propiedad Industrial.

'® Organizacion Mundia de la Propiedad Intdlectual (OMP!): Glosario de derecho de autor y derechos
conexas, (autor principa: Gyodrgy Boytha), Ginebra, 1980, Voz 9, p. 9.

YV.: FERNANDEZ BALLESTEROS, Carlos. El derecho de autor y los derechos conexos en los
umbrales del afio 2000, en d libro-memorias del | Congreso | beroamericano de Propiedad Intelectud,
Ed. Minigterio de Cultura. Madrid, 1991, pp. 107-133.



Xil
EL “DERECHO DE AUTOR” COMO SISTEMA ESPECIAL DE LA
“PROPIEDAD INTELECTUAL"
(El “derecho de autor” y el “copyright”)

58.  Dentro de la disciplina que protege a las creaciones humanas en el dominio literario, artistico
o cientifico, como sistema especial dentro del campo normativo de la Propiedad Intelectual”, nos
encontramos con dos opciones legislativas basicas, es decir, dos concepciones juridicas
diferentes: por una parte, el “derecho de autor’, propiamente dicho, que adoptan, como regla
general, las legislaciones de tradicion latina o continental, llamada también, concepcion franco-
germanica” del derecho de autor; y, por la otra, el ‘topyright”, propio del sistema anglosajon o
“angloamericano”.

59. Y aunque la universalidad de las normas contenidas en el Convenio de Berna (adoptado por
paises pertenecientes a uno u otro sistema), y los efectos armonizadores de las Directivas que en
esta materia ha aprobado la Comunidad Europea (que retine en su seno a paises de la tradicién
latina y de la anglosajona), han permitido acercamientos entre las dos concepciones, y que existen
ordenamientos nacionales donde se mezclan principios de ambas corrientes, podemos sefalar
caracteristicas diferenciadoras fundamentales entre los dos sistemas, las cuales, siguiendo al
menos parcialmente a trabajos precedentes 20 pueden sistematizarse asi:

i) En cuanto a la finalidad esencial de la proteccidn, el “copyright”, desde sus propios origenes
(con la promulgaciéon del Estatuto de la Reina Ana, en 1710), estuvo orientado
comercialmente, es decir, atendiendo a la regulacién de la actividad de explotacion de las
obras, mientras que el “derecho de autor”, también desde su nacimiento (con los decretos
promulgados por la Asamblea Constituyente de la Revolucién Francesa, 1791 y 1793), es
esencialmente individualista, donde el autor —persona fisica—, es el ‘centro de gravedad” en
el esquema de proteccion.

i) Por lo que se refiere al objeto, el “copyright” no solamente tutela como “obras” a las
creaciones humanas con caracteristicas de originalidad, sino que también califican como
tales ‘obras” al resultado de actividades técnico-empresariales, ayunas de creatividad, como
las grabaciones sonoras (fonogramas), las emisiones de radiodifusion y las transmisiones
por cable. Por el contrario, el “derecho de autor” solamente considera “obras” a las
producciones del ingenio, de caracter original, vale decir, a las creaciones en el dominio
literario o artistico. Otra cosa es que en el sistema continental, tales grabaciones y
emisiones encuentren proteccién, pero en el marco del subsistema de los Herechos
conexos”, como se verd mas adelante.

iii) También en relacion con el objeto, las leyes del sistema angloamericano exigen
generalmente como requisito para la proteccion el que la obra se encuentre fijada en un
soporte material, mientras que en los ordenamientos que siguen la concepcién latina la obra
esta protegida por el solo hecho de la creacion, sin necesidad de su incorporacion a un
objeto tangible (como en muchas ‘obras orales”, por ejemplo, las alocuciones y sermones),
salvo, por excepcion, alguna ley de tradicion continental que exige esa fijacion como
condicionante para la tutela de cualquier génem de obra (México) o, en algunos casos,
solamente para las obras coreograficas o pantomimicas (Francia, Italia).

iv) En lo atinente a la autoria y a la titularidad, como consecuencia de la finalidad de la
proteccion y de la amplitud que tiene el concepto de ‘obra” en el sistema del ‘topyright”, se

20y/.: LIPSZY C, Delia: Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ed. Unesco/Cerlalc/Zavalia,
Buenos Aires, 1993, pp. 39-54.
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Vi)

vii)

viii)

admite la posibilidad de considerar autor (y titular originario de los derechos), por medio de
una fictio iuris”, a una persona juridica, por ejemplo, de acuerdo a la legislacién de cada
pais perteneciente al sistema, al productor de la obra cinematografica, al productor del
fonograma, al patrono en las obras creadas bajo relacion laboral o al comitente en las obras
producidas por encargo. En sentido inverso, la concepcidn latina considera que la obra es el
resultado del ingenio humano y, en consecuencia, solamente puede considerarse autor (y
titular originario del derecho), a la persona natural que realiza la creacion intelectual sujeto.
Otra cosa es que se admitan, en algunas legislaciones de la tradicién continental,
presunciones furis tantum” de cesion de los derechos de orden patrimonial, por parte del
autor (titular originario) al productor, patrono o comitente (titulares derivados), segun los
casos.

En cuanto a los derechos morales (o derechos de orden personal del autor), el sistema del
“copyright” admite dos tendencias: omitir cualquier referencia en la ley a tales derechos y
diferir a los tribunales su aplicacion y proteccion (generalmente bajo las normas del derecho
comun sobre los derechos de la personalidad), o reconocer en la ley solamente los derechos
morales “bésicos” (paternidad del autor e integridad de la obra), pero admitiendo
generalmente su renunciabilidad. En cambio, el sistema del terecho de autor” reconoce
expresamente en las leyes sobre la materia los derechos morales del autor, casi siempre con
el caracter de inalienables e irrenunciables), y no solamente los de paternidad del autor y la
integridad de su obra, sino también otros atributos de orden personal, como el derecho a la
diwlgacion y al inédito, y el derecho de retracto o de retiro de la obra del comercio.

Por lo que se refiere a los derechos patrimoniales, si bien en ambos sistemas se reconoce el
principio por el cual el autor tiene el derecho a la explotacién de su obra, en el “copyright”
tales derechos de explotacidon son los tipificados por la ley, mientras que en el ‘derecho de
autor” el creador tiene el derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma o
procedimiento”, salvo excepcion legal expresa, de manera que las modalidades de utilizacion
que conforman el derecho patrimonial no estan sujetas a “‘numerus clausus”.

En relacién con las limitaciones al derecho de explotacion, es comun que en el “copyright” se
admita la figura de las “licencias no voluntarias”, bajo las cuales el autor no puede oponerse
a determinadas utilizaciones de su obra (a través de su radiodifusion o por medio de su
grabacion sonora), sino que solamente tiene el derecho a exigir una remuneracion por esas
modalidades de explotacion. En cambio, el sistema continental es reacio a la admision
legislativa de tales flicencias obligatorias”, permaneciendo siempre el derecho exclusivo de
autorizar o no la explotacion de la obra por cualquier forma o procedimiento, salvo excepcion
legal expresa. De otro lado, mientras en el sistema continental, esas excepciones o
limitaciones al derecho exclusivo son especificas y de interpretacion restrictiva, en el
“copyright” la figura del “fair use” o]
“uso leal” es mas amplio y su interpretacion queda diferida a los tribun%lias, especialmente a
través de la figura de la ‘infraccion de buena fe” (‘innocent infrigement”)™".

En cuanto a las formalidades, el efecto armonizador del Convenio de Berna permitié que las
legislaciones de uno u otro sistema adoptaran el principio por el cual el goce y el ejercicio de
los derechos no estan sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad (Convenio de
Berna, art. 5,2), con lo cual, al menos aparentemente, no existen diferencias en este punto
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constituian unaviolacién a “copyright’, ni tampoco tenia razones para creerlo.



60.

entre ambas concepciones juridicas. Sin embargo —informan Ginsburg y Kernochanzz—, a
pesar de que la ‘Berne Implementation Act” (aprobada por los Estados Unidos con motivo de
su adhesion al Convenio de Berna) suprimié la exigencia de la ‘mencién de reserva” en cada
uno de los ejemplares publicados de la obra como condicidon para su proteccion, la cual es
ahora facultativa, su omision impediria defenderse frente a la ‘infraccion de buena f&' que
pudiera alegar el infractor ante la inexistencia de esa mencidn en los ejemplares.

XIL.
EL “DERECHO DE AUTOR” COMO CONJUNTO DE NORMAS DE
DERECHO ESPECIAL

Partiendo de la concepcién juridica latina o continental podemos definir al derecho de autor

como el sistema normativo, integrado dentro del marco de la ‘Propiedad Intelectual”, que atribuye
derechos subjetivos al autor sobre sus producciones intelectuales que tengan caracteristicas de
originalidad, en el dominio literario, artistico o cientifico.

61.

También bajo la tradicion continental, podemos sefialar que ese campo normativo se rige por

los principios siguientes:

D)
ii)
iii)
iv)
v)
Vi)
vii)

viii)

ix)

Xi)

Autor es la persona fisica que realiza la creacion intelectual.
El autor tiene la titularidad originaria de los derechos morales y patrimoniales sobre su obra.

Cualquier titularidad en cabeza de una persona distinta del autor, tiene carécter derivado.

El objeto de la proteccion son todas las obras del ingenio, de caracter creador, con
caracteristicas de originalidad, en el dominio literario, artistico o cientifico.

Cualquier enumeracion legislativa de las obras protegidas por el derecho de autor, tiene un
caracter simplemente ejemplificativo.

El derecho del autor esta4 conformado por facultades de orden personal (derecho moral) y de
caracter patrimonial (derecho de explotacion).

Los derechos de orden moral son, por lo menos, inalienables e irrenunciables.

Los derechos morales comprenden, entre otros, el de divulgacién y al inédito, el de
paternidad del autor y al anénimo, el de integridad de la obra y el de retracto o de retiro de la
obra del comercio.

El derecho patrimonial comprende el exclusivo de autorizar o no la utilizacion de la obra por
cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, salvo excepcién legal expresa.

Las limitaciones legislativas al derecho patrimonial deben partir del principio de los ‘usos
honrados”, es decir, restringidos a casos especiales, que no atenten contra la explotacion
normal de la obra, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor.

Toda excepcion al derecho exclusivo de explotaciéon debe ser objeto de interpretacion
restrictiva.

?2 Cit. por LIPSZYC, Delia: Ob. Cit., pp. 53-54.
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xii)  El derecho de autor dura, salvo casos de excepcion, toda la vida del autor y un tiempo
después de su muerte, el cual, conforme al Convenio de Berma (art. 7,1), no puede ser
inferior a cincuenta afios “post-mortem auctoris”.

xiii)  La proteccion se reconoce por el solo hecho de la creacion de la obra, de manera que el
goce y el ejercicio de los derechos no estan sometidos al cumplimiento de ninguna
formalidad.

X
NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO SUBJETIVO DEL AUTOR

62. Excede con creces el proposito de este trabajo la narracién detallada de cada una de las
teorias que aspiran a explicar la naturaleza juridica del derecho del autor sobre su obra, méas
cuando, inclusive dentro de aquellas que son clasificadas dentro de una misma corriente, existen
diferencias o variantes, a veces sustanciales.

63.  Asi, por ejemplo, la tesis que concibe al derecho de autor como una propiedad, va desde
una concepcion fundamentalmente emotiva, es decir, como una especie de “propiedad espiritual”
que al parecer inspir6 a la Ley del Estado de Massachusetts (1789), cuyo Preambulo sefiala que
“no existe propiedad mas peculiar para el hombre que la que es producto de la labor de su
mente”®®, 0 a Le Chapelier (1791) cuando calificé al derecho de autor como ‘la mas sagrada, la
més personal de todas las propiedades”ZA, hasta quienes lo consideran efectivamente un derecho
privado patrimonial, de caracter real, que constituye una Eropiedad mueble, en forma temporal y
resoluble, que tiene por objeto una cosa o bien inmaterial. >

64. A su vez, pretendiendo alejarse de la teoria de la propiedad, sin lograrlo plenamente, se
encuentran las tesis que reconocen en el derecho del autor un ‘monopolio de explotacién” cuyos
efectos se parecen a los derechos reales (Planiol y Ripert), pero en todo caso distinto al derecho
de propiedad, porque ese monopolio es temporal (Colin y Capitant) 6, 0 un derecho exclusivo sobre
la obra considerada un bien inmaterial y, en consecuencia, de naturaleza distinta del derecho de
propiedad que se aplica a las cosas materiales.”’

65. En el lado opuesto, la tesis sustentada inicialmente por Kant, para quien el derecho de autor
es un derecho de la personalidad, un ius personalissimumzs, y desarrollada por Gierke, cuando
afirma que “el derecho de autor es un derecho de la personalidad, cuyo objeto esta constituidozgor
una obra intelectual considerada como parte integrante de la esfera de la personalidad misma”

66. Pero, atendiendo a su estructura, las distintas concepciones acerca de la naturaleza juridica
del derecho de autor apuntan hacia una de estas dos tendencias: la corriente “monista” (adoptada
por la legislacién alemana), para la cual el derecho de autor es uno solo, del cual se desprenden
diversas facultades, morales y patrimoniales; y la ‘tualista” (que inspira a la ley francesa y

% |dem p. 19.
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24 Frase pronunciada en € informe presentado ante la Asamblea Constituyente de la Revolucién Francesa,
lacual aprobd € Decreto de 1791 que reconocio a los autores un derecho ala representacion de sus
obras, y repetida por LaKanal, en € informe ante la misma Asambleay que condujo a la aprobacion

del Decreto de 1793, por € cua la proteccion se extendio a derecho de reproduccion.

?*\/.: DA GAMA CERQUEIRA, Joao: El Derecho de Autor como Derecho de Propiedad, cit. por
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: Consideraciones sobre el Derecho de Autor, Buenos Aires,
1977, p. 39.

%% Cit. por AIEITEQUERA PARILLI, Ricardo: Ob. Cit., pp. 39-40.

?" KOHLER, Josdf, cit. por LIPSZYC, Delia. Ob. Cit., p. 22.

28 KANT, Emmanuel, cit. por LIPSZYC, Delia= Ob. Cit., p. 24.

%% Cit. por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: Ob. Cit., p. 38.



aguellas legislaciones que la siguen), para la cual el derecho de autor se construye sobre la base
de dos derechos subjetivos (moral y patrimonial), cada uno de ellos con su propia naturaleza y
caracteristicas.

67. La adopcion a una de las dos concepciones tiene importantes consecuencias practicas, y tal
vez la mas relevante, pero no la Unica, se encuentra en la inalienabilidad del derecho de autor
(propio del sistema monista), frente al caracter inalienable del derecho moral y en la transferibilidad
por acto entre vivos del derecho patrimonial, que distingue a la corriente legislativa dualista.

68. En efecto, como la tesis monista construye la proteccion en un Gnico derecho (con unidad de
objeto y sujeto), integrado por facultades de caracter moral (personal) y patrimonial, ese derecho
(en su complejo de facultades) es transmisible Gnicamente por sucesion “mortis causa”, a titulo de
herencia o de legado de cuota. %0

69. Por el contrario, para las leyes que se ubican en el sistema dualista, donde cada grupo de
derechos (morales y patrimoniales), tiene su propia naturaleza y caracteristicas, los de orden moral
son inalienables, al tiempo que los de explotacién son transferibles a terceros por acto entre vivos,
de manera que mientras el derecho moral permanece siempre en cabeza del autor, mientras viva,
el patrimonial puede ser ostentado por un tercero.

70. Otra consecuencia practica sustancial esta en que en las leyes de ubicacidbn monista, el
derecho de autor se extingue todo al mismo tiempo, es decir, en su complejo de facultades
(morales y patrimoniales), una vez fenecido el plazo de proteccion ‘post-mortem auctoris”, al
tiempo que en el sistema dualista, mientras el derecho patrimonial es temporal, puede admitirse la
perpetuidad del derecho moral, de manera que, extinguido el derecho de explotacion, subsisten a
perpetuidad los derechos de orden personal, especialmente los relativos a la paternidad del autor y
a la integridad de su obra.

71.  Sin embargo, como afirma Delgado, muchas legislaciones acusan las influencias de ambos
sistemas (a veces, incluso, con notorias contradicciones), dada la intensidad, cada vez mayor, con
que se concibe la articulacion entre el derecho moral y el derecho patrimonial.31

XV
EL DERECHO DE AUTOR Y SUS RELACIONES CON
LOS DERECHOS CONEXOS

72.  Con posterioridad al reconocimiento universal del derecho de autor, se han incorporado a
numerosas legislaciones un conjunto de derechos que, reunidos bajo la denominacion de ‘vecinos”,
“conexos” o “afines” al derecho de autor, tienen como objeto de proteccion ciertas manifestaciones
personales o técnico-empresariales que no constituyen una ‘treacion” literaria, artistica o cientifica,
pero si vinculacion con la difusion de las obras del ingenio.

73.  Algunas de esas manifestaciones han sido objeto de reconocimiento a través de instrumentos
internacionales, como la Convenciéon de Roma para la proteccion de los artistas intérpretes y
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion, el Convenio de
Ginebra para la proteccion de los productores de fonogramas contra la reproduccién no autorizada de
sus fonogramas, el Tratado de la Organizaciéon Mundial del Comercio (OMC) a través de su Anexo
1C que contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) y el nuevo Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o
Ejecuciones y Fonogramas (TOIEF o, por sus siglas en inglés, WPPT).

74. Es comin que tales derechos se encuentren regulados, dentro de un Titulo o Capitulo
especial, en la ley nacional sobre el derecho de autor.

%0v/.: DELGADO, Antonio: Los derechos morales del autor en |beroamérica, trabajo presentado en e
Curso Internacional OMPI/SUISA de formacién en Derecho de Autor y Derechos Conexos para
América Latina. San Bernardino (Paraguay), 1993, Documento OMPI/CNR/PRY /93/17,

p. 9.
%" |dem p. 10.



75. Sin embargo, no se trata de derechos conexos entre si, pues se trata de diferentes sub-
sistemas de proteccion, sino que el elemento que los vincula es el de ser vecinos o conexos con el
derecho de autor, pues cada uno de ellos tiene su propia naturaleza, objeto, caracteristicas y
proteccion legal.

76.  En cualquier caso, dispone la Convencion de Roma, que “la proteccion prevista en la presente
Convencion dejard intacta y no afectara en modo alguno a la proteccién del derecho de autor sobre
las obras literarias y artisticas”, de manera que “por lo tanto, ninguna de las disposiciones de la
presente Convencién podré interpretarse en menoscabo de esa proteccion” (art. 1).

A. El derecho de los artistas intérpretes o ejecutantes

77. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3,a) de la Convencion de Roma, artista
intérprete o ejecutante es todo actor, cantante, musico, bailarin u otra persona que represente un
papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artistica.

78. Sin embargo, la misma Convencion de Roma difiere a las legislaciones nacionales la
posibilidad de extender la proteccion a artistas que no ejecuten obras literarias o artisticas (art. 9),
como serian, por ejemplo, los que interpreten expresiones del folklore o los artistas de variedades y
de circo.

79.  No nos corresponde aqui detallar el contenido de los derechos generalmente reconocidos a los
artistas intérpretes o ejecutantes, pero si su conexién con el derecho de autor.

80. Asi, entre el derecho del autor y el del artista existen algunos elementos en comun, por
ejemplo, el que en ambos casos el titular originario es una persona fisica; el que en los dos,
generalmente, son reconocidos derechos de orden moral, sobre la obra o la prestacion artistica,
respectivamente; y el que existe la posibilidad de reunir, en una misma persona, a los dos sujetos,
tipico caso de los ‘tantautores”.

81.  Pero en la relacion entre ambos derechos también se presentan diferencias, a saber:

i) Por la preeminencia de los derechos del autor respecto de los del artista, en particular porque
no existe prestacion artistica, salvo las excepciones anotadas (intérpretes de expresiones del
folklore, artistas de variedades y de circo) sin obra pre-existente; la interpretacion o ejecucion
de la obra supone la previa autorizacion del autor; la prestacion artistica debe respetar los
derechos del autor a la paternidad, integridad y modificacion sobre su obra, etc.).

i) En cuanto al objeto, porque la prestacién artistica no es una ‘bbra”, sino la interpretaciéon o
ejecucion de una pre-existente.

iii) Respecto del contenido de los derechos, ya que los del autor conforman un mayor nimero
de atributos, tanto de orden moral como patrimonial.

B. El derecho del productor fonografico

82. De acuerdo al articulo 3,c) de la Convencién de Roma, productor de fonogramas es la persona
natural o juridica que fija por primera vez los sonidos de una ejecucion u otros sonidos, definicion que
es ampliada, a titulo de aclaracion, por el Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones y
Fonogramas (art. 2,d), al sefialar que es la persona natural o juridica que ‘toma la iniciativa y tiene la
responsabilidad econémica’ de la primera fijacion de los sonidos de una ejecucion o interpretacion u
otros sonidos “o las representaciones de sonidos”.

83. La primera frase agregada (que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad econémicd’), no
hace otra cosa que aclarar lo que ya se desprendia de la Convencion de Roma, es decir, que la
razén de la tutela legal esta en la protecciéon a una actividad técnico-industrial-comercial, necesaria
para la difusion a gran escala de las obras sonoras, por lo que algunas leyes como la espafiola, por



ejemplo, aclaran que si la actividad fonografica se realiza en el seno de una empresa, el titular de
ésta es también el productor del fonograma.?

84. De alli que por protegerse una actividad empresarial, no se reconozcan derechos morales a
los productores fonogréficos.

85. Y el segundo agregado (“o las representaciones de sonidos”), responde a la adaptacion del
concepto al ‘entorno digital”, donde no se fijan los sonidos en si mismos, sino su representacion a
través de signos binarios.

86. La vinculacion existente entre el derecho del productor fonografico y los del autor y el artista
esta dada porque los sonidos incorporados a la fijacién consisten, generalmente, en los de una obra
del ingenio y en los de una interpretacion o ejecucion artistica.

87. En ese sentido, dichas relaciones estan determinadas por la autorizacion que requiere el
productor para hacer la fijacion de la obra, salvo el caso de las licencias legales u obligatorias donde
existan, como también para fijar la interpretacion o ejecucion del artista, todo ello ademas de
satisfacer las remuneraciones correspondientes y respetar los derechos morales del autor y del
artista intérprete o ejecutante.

88. De alli que, como se ha visto, el que los derechos del intérprete o ejecutante y los que
corresponden al productor fonografico sean ‘conexos” al del autor, no significa que sean &fines”
entre si -salvo la vinculacion contractual existente entre ambos y el de compartir generalmente la
remuneracion generada por la comunicacion publica del fonograma que contiene la interpretacion o
ejecucion-, pues surgen diferencias notables en cuanto al objeto de la tutela, la titularidad y el
contenido de los derechos.

C. El derecho de los organismos de radiodifusion

89.  Se entiende por organismo de radiodifusion la persona natural o juridica que emite, mediante
difusion inalambrica, sonidos (radio) o iméagenes y sonidos (television), para su recepcion por el
publico.

90. En ese sentido, el TOIEF entiende por “radiodifusién” la transmision inalambrica de sonidos o
de imagenes y sonidos o de las representaciones de éstos para su recepcion por el publico,
considerando que también hay radiodifusion en el caso ce las transmisiones por satélite o cuando se
trate de sefiales codificadas, siempre que los medios de descodificacién sean ofrecidos al publico por
el organismo de radiodifusion o con su consentimiento (art. 2,g).

91. Como puede verse, tampoco aqui el objeto de la proteccién es una obra, sino la ‘emision”,
definida por la Convencion de Roma como la difusién inalambrica de sonidos o de imagenes y
sonidos para su recepcion por el publico (art. 3,f), y la emisién de radiodifusion no constituye una
creacion intelectual con caracteristicas de originalidad, sino el resultado de una actividad técnico-
empresarial.

92. Pero la emision de un radiodifusor contiene una programacion, la cual, generalmente, esta
constituida por obras del ingenio, prestaciones artisticas y producciones fonogréficas, de manera que
el organismo de radiodifusiéon es un usuario de tales creaciones, prestaciones y producciones, y por
tanto obligado a cumplir las obligaciones derivadas de esa utilizacién.

93. Por otra parte, si bien el organismo de radiodifusion tiene entonces un derecho sobre su
emisién, no puede alegar ninguna facultad exclusiva de utilizacion, salvo pacto o disposicion legal en
contrario, sobre las obras, prestaciones o producciones contenidas en la programacion, pues no es
titular de derechos sobre las creaciones, prestaciones o producciones preexistentes utilizadas en la
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%2 En ese sentido, € Informe de la Conferencia Diplomética que aprobé la Convencién de Roma, aclaré
gue, cuando un operador empleado por una persona juridica fija sonidos en & desempefio de su
empleo, debe considerarse productor ala persona juridica, 0 sea, a empresario, y no a operador
(V.. OMPI: Guia de la Convencion de Roma y del Convenio Fonogramas autor: Claude

Masouyé€, Ginebra, 1982, p. 28).



programacion, a menos que al respecto ostente alguna cesién expresa y exclusiva del respectivo
derecho.

94.  El derecho conexo atribuido al radiodifusor se refiere a su emision, y no al que pueda tener
como productor de una obra audiovisual realizada bajo su iniciativa y responsabilidad, pues en estos
casos se ubica -sea como cesionario de los derechos sobre dicha obra, o bien como titular por efecto
de la ley, segln el sistema nacional aplicable-, en el marco del derecho de autor.



