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PROLOGO

Una tesis doctoral se esta convirtiendo en un libro. No es
fenémeno anico. Muchas investigaciones hechas con motivo de
la culminacién de estudios universitarios han servido como base
para obras muy importantes.

En este caso, lo que cabe resaltar es la calidad de este trabajo. Y
lo que cabe recomendar es que su lectura y estudio se conviertan
en practicas necesarias de los nuevos Abogados que quieren
acceder al mundo del moderno Derecho; y para los viejos Abo-
gados, que quieren mantenerse al dia frente a los nuevos temas.

Tratar sobre la proteccion juridica a los programas de
computacion requiere una vislumbre necesaria de lo que es el
mundo de la Informatica; de en qué consiste, para qué sirve, y
cémo se puede aplicar en el mundo del Derecho, y en general en
todo el mundo del pensamiento y la creacion, este complejo y tan
Iégico sistema de tratamiento de datos que las computadoras han
incorporado a nuestras vidas.

El mundo actual no puede prescindir de una informacion
ordenada y copiosa. Es mas: no puede prescindir de una
seleccion rigurosa de la informacion, ya que la cantidad de datos
de que se puede disponer es ya muy superior a la capacidad de
andlisis y aplicacién de esos datos por parte de los seres
humanos, de los destinatarios de su uso y provecho.

Partiendo de la base de esta actualizacién que el mundo de la
Informatica nos exige, se llega a ese mundo de formas
indispensables, no mas importantes que sus contenidos, pero si
imprescindibles .en un mundo que quiere vivir civilizadamente,
que es el Derecho.

Crear el Derecho no es facil. En primer lugar, porque no es
facil acercarse y adentrarse en los cambiantes contenidos de la
vida. Aunque parezca un contrasentido, para la gran mayoria de
seres humanos es mdas cémodo ignorar y replegarse, por
tragicas que sean las consecuencias de hacerlo, que abrirse y
acceder a lo que puede en un momento asustar, perc que es un
camino hacia el equilibrio y la seguridad: el nueve conocimiento.
Cuando el nuevo fenémeno, la nueva vigencia, las nuevas
realidades estan en la conciencia de una coleclividad, la tarea del
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jurista es percibir mejor que nadie la globalidad de sus
fenémenos y generar las eventuales normas que sin estorbar el
flujo de la vida, la vuelven mas coherente, la armonicen con esa
escala de valores fundamental en todas las sociedades, a la que en
sintesis se la llama justicia.

El ‘trabajo de Miguel Falconi Pérez estd dentro de esta
trascendental mecanica. Explica con mucha claridad los
contenidos, los elementos generales del fenémeno, es decir de la
creatividad aplicada a la formulacién de programas para las
computadoras; luego analiza, desde la dptica de la légica
juridica, el campo donde éste género de creatividad deberia
estudiarse; recorre las normas positivas que se dan en el
terreno del Derecho Privado Internacional y en el Derecho
Interno; y concluye con un proyecto de Ley, nueva y corta, para
producir una actualizacién legislativa en esta materia.

No es importante coincidir con la totalidad de los puntos de vista
de Miguel Falconi Pérez. Ni siquiera es importante coincidir
con su conclusién, es decir con la idea de que se requiera una
normacion adicional a la existente, sobre estas materias. Lo
importante es observar el recorrido de su tema, apreciar. el

importante volumen de informacién que recoge y servirse de su

obra para advertir que estas realidades juridicas estan ya entre

nosotros, como esta tan extendido por fortuna, el uso de los
computadores; y que el jurista, el Abogado tienen que ser
pioneros y no zagueros del desenvolvimiento de sus pueblos. Si
lo son, el avance de éstos, por lo general, se hace en armonia. El
jurista no es el principal motivador de las sociedades. Las
sociedades se mueven a base de una enorme diversidad de aportes
creativos, pero el jurista si tiene que ser el que marque el paso
de la armonia, de manera que la creatividad y la normatividad
vayan juntas; sin que la segunda frene o mate a la primera.

Estas las recomendaciones que, desde mi punto de vista, la obra
de Miguel Falconi Pérez se hace por si misma. Yo no tengo en
ello otra justificacién de opinar que al haber leido la obra, con
la atencién especial y con la admiracién sincera que provinieron
de una coyuntura que agradezco: el haber podido ayudar al autor
de la direccién de su tesis doctoral.

Dr. Edgar Teran Teran
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A lo largo de este complejo, pero apasionanie, estudio anali-
zaremos una serie de posiblidades para proteger al programa de
computacién, a través de varias alternativas juridicas exis-
tentes.

Presentar un resumen de todo el frabajo seria muy exienso. Sin
embargo conviene mencionar brevemente algunos aspectos re-
levantes.

Luego de observar los significados de hardware, chip semi-
conductor, firm-ware y software, estudiaremos los dispositivos
técnicos que utilizan los creadores de software para tratar de
eliminar las posibilidades de reproducion y uso no autorizado de
su programa de ordenador.

Desde el aspecto juridico, trataremos sobre la posibilidad de
proteger este producto informatico por las normas del Derecho
de la Propiedad Intelectual, empezando, dentro del titulo
tercero, a introducirnos en esta importante rama del derecho
privado.

Haremos luego un extenso analisis de la proteccion del software
por las normas del Derecho de Autor, incluyendo una serie de
informacion sobre la jurisprudencia y las reformas legislativas
de varios paises que han coincidido en otorgar esta reclamada
proteccioén conforme con las leyes autorales.

Se estudiara, adicionalmente, las distintas instituciones del
Derecho de la Propiedad Industrial, empezando por la patente de
invencién, el modelo de utilidad, el modelo y dibujo industrial,
para luego verificar la posibilidad de proteger la denominacion
del soporte légico a través del régimen de los signos distintivos,
y particularmente de las marcas.

MIGUEL FALCONI PLIG

Quito, Ecuadar
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Estudiaremos, ademads, desde el titulo cuarto, algunos marcos
juridicos tendientes a proteger al software, como el know how y
los conocimientos técnicos, para luego pasar al régimen de los
secretos, la responsabilidad contractual y extracontractual, y
finalmente el tema de la competencia desleal.

Hasta esta parte del trabajo, observaremos como mas claras
para brindar proteccién al programa de ordenador a las regu-
laciones del derecho de autor -a pesar de sus contraposiciones-,
a las del secreto -mas desde el punto practico de mantener en
reserva aquellos elementos importantes, como el cddigo o
programa fuente-, y a las normas de responsabilidad contrac-
tual -que de hecho, convencionalmente se pueden imponer una
serie de derechos y obligaciones a las partes que equilibren sus
necesidades-.

A partir del titulo quinto, citaremos algunas propuestas de

yteccion especifica para el soporte ldgico, resaltando como
importante aquellas planteadas por el Consejo de la Comunidad
Europea, y por la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) con su Ley Tipo, que, lamentablemente, no
fue mayormente aceptada por los paises que legislaron sobre el
tema.

Por otro lado, sin ser materia esencial de este trabajo, y con el
animo mas informativo que de analisis, se estudiaran, desde el
ambito legislativo ecuatoriano, algunas reglas sobre la
transferencia de tecnologia y la licencia de uso del software,
incluyendo normas relativas al campo tributario.

Finalmente, en el titulo séptimo, luego de analizar nuevas
propuestas de reformas al derecho de autor, pasaremos a ex-
poner un ensayo de un proyecto de Ley de Proteccién al Soporte
Logico, que, en nuestra opinién, podria ser acogido por el marco
legislativo ecuatoriano.

Es asi, por ejemplo, que en el idioma Inglés el término
"computer”, como lo expone Mary Ann Mason en su libro An
Introduction to Using Computers in the Law, es utilizado para
describir al sistema entero, esto es, agrupa al equipo fisico
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"hardware" y a los programas de instruccién que operan el
equipo fisico, denominados "software".

"The term computer really describes the entire system. This
includes both the machinery, called hardware, and the
instructional programs that operate the machinery, called

software". 1

El Acta de 1984 de Ardid de Acceso llegitimo y Fraude y Abuso
mediante Computadoras, de Estados Unidos de Norte Ameérica
(Counterfeit Access Device and Computer Fraud and Abuse Act of
1984, U.S.A)), define al término Computadora come: "todo pro-
ceso electronico, magnético, éptico, electroquimico o cualquier
otro procedimiento de procesamiento de datos a alta velocidad
que efectie funciones légicas, aritméticas o de archivo de datos,
incluyendo todo equipo complementario de archivo de datos o de

procesamiento de comunicaciones” .2

Hardware es un término que describe uno, varios o el conjunto
de los componentes fisicos del computador. En castellano,
computador u ordenador, agrupa a la totalidad de componentes
fisicos que lo integran.

Hardware y software son indisclubles. Se ha dicho que su
complementariedad es la que determina la existencia de la
informéatica.

CAPITULO |

ORDENADOR O HARDWARE

Son varios los términos que se usan generalmente para designar
a la estructura y componentes fisicos que conforman el or-
denador.

1 MASON, Mary Ann, AN INTRODUCTION TO USING COMPUTERS EN THE LAW,
West Publishing Co., 8t. Paul, Minn., 1984, pag.6.

2 VITTONE, Carlos A., SOFTWARE, MICROCHIPS y COMPUTADORAS EN LA
LEGISLACION NORTE AMERICANA, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea,
Buenos Aires, 1986, volumen |, pag. 116.
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Es conveniente, para una mayor comprensiéon, empezar a
analizar en una primera etapa ciertos criterios y conceptos
bésicos relativos al mundo de la computacién.

Quiza, para quienes no tienen conocimientos claros sobre la
informatica, se vuelve necesario introducirnos al Sistema de
Computacioén, y desglosar sus componentes para luego expli-
carlos.

Como es légico, y en razon de que este estudio esta centrado en el
"software" y su tratamiento juridico, me extenderé en su
andlisis, sin dejar de lado la explicacion necesaria de los otros
componentes del Sistema de Computacién.

Un sistema de computacién estd compuesto por dos elementos
principales, que son:

1.- El computador o hardware; vy,
2.- El soporte légico o software.

No puedo desconocer que he tropezado con una serie de
dificultades para encontrar un término universalmente utili-

. zado que defina o recoja los elementos antes mencionados. Por

esta razdn, he adoptado la denominaciéon de "Sistema de Compu-
tacién" para agrupar dichos elementos.

Asi tenemos: En castellano, ordenador o computador; en Inglés,
hardware (término internacionalmente usado, que traducido
literalmente ai Castellano significa ferreteria o quincalleria);
y, en Francés; ordinateur o equipement.

1.- CONCEPTO

El ordenador 0 computador es una maquina que puede realizar
trabajos determinados si antes se le ha introducido los
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elementos que necesita para llevar a cabo el trabajo, y el
programa, es decir, todo lo que tiene que hacer para llevarlo a
cabo.

El Diccionario New Information Technolegy entiende por
hardware a "los dispositivos mecénicos, magnéticos, electrd-

nicos y eléctricos que unidos componen el ordenador”. 3

Técnicamente, el ordenador es una maquina conformada por
varios componentes, cada uno con una funcién determinada.

2.- COMPONENTES DEL ORDENADOR

El hardware u ordenador, conceptualmente, se divide en lres
partes: entrada de datos (periféricos); unidad Central de
Proceso; y, salida de resultados (periféricos).

a) Entrada de datos:

Sirve para que el ordenador reciba las instrucciones y los datos
necesarios para el tema solicitado, y se lleven a cabo mediante
los dispositivos de entrada.

b) La Unidad Central de Proceso:

Es la parte-del ordenador que elabora los datos recibidos a
través de la ejecucién de los programas, y obtiene resultados
para transmitir al exterior, manejando los periféricos.

La Unidad Central de Proceso se divide en:

1.- Memoria principal (MP}:

Es un medio de almacenamiento de datos e instrucciones
mientras éstos son procesados. Funciona mediante celulas

numeradas y dos registros que realizan las transacciones: el
registro de direccién, que indica el numero de la célula afectada,

3 DICTIONARY OF NEW INFORMATION TECNOLOGY, A. Meadows, M. Gordon &
A. Sigleton, New York, 1983, pag. 83.
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y el registro de intercambio, que contiene [a informacién leida
que hay que escribir en la célula respectiva.
Entre otras, las siguientes son unidades de memoria:

a) RAM: (Random Access Memory).
b) ROM: (Read Only Memory): memoria pasiva de lectura.

Las ROM son memorias de lectura en las que la informacién se
graba durante el proceso de fabricacién y queda permanen-
temente almacenada en ellas.

c¢) PROM: (Programmamble Read Only Memory): memoria
pasiva de lectura programable.

Las PROM, al igual que las ROM, son memorias solo de lectura,
pero tienen la particularidad que permiten una Unica pro-
gramacion de origen, que puede realizar el propio usuario.

Opera de la siguiente manera: el fabricante entrega las PROM
con los acoplamientos intactos. Una vez decidida la informacion a
almacenar, el usuario debe proceder a eliminar los acopla-
mientos que correspondan, por tanto, la programaciéon de este
tipo de unidades es irreversible. 4

d) EAROM: (Electrically Alterable Read Only Memory):
memoria pasiva de lectura eléctricamente alterable.

Son memorias de lectura con la particularidad que pueden ser
borradas y programadas por medios exclusivamente eléctricos.

e} UV-EPROM: (Ultra Violet Electrically Programmable Read
Only Memory): memoria pasiva de lectura programable por
medios eléctricos y de ultravioleta.

Las UV-EPROM son memorias de lectura en su modo operativo
normal, programables eléctricamente por el usuario y que
pueden ser borradas sometiéndolas a una radiacién ultravioleta.

Este tipo de memorias permiten sucesivas reprogramaciones. 8

4 INFORMATICA BASICA, Ediciones Nueva Lente S.A., Madrid, 1986, volumen
|, pag. 63.

5 ibid, pag.64
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2.- Unidad Aritmético - Légica (UAL):

Se encarga de que las operaciones de célculo se realicen co-
rrectamente segun las instrucciones recibidas, almacenando el
resuitado en un registro llamado acumulador.

3.- Unidad de Control (UC):

Es la que controla la ejecucién de las instrucciones de los
programas. Cuenta con dos registros primarios: uno, memoriza
el namero de la instruccion en curso, y el otro, almacena la
instruccién propiamente dicha.

¢) La Salida:

Sirve para que el ordenador transmita los resultados obtenidos
en el proceso, y se llevan a cabo mediante los dispositivos de
salida.

3.- LOS PERIFERICOS

El ordenador requiere la ayuda de dispositivos para recibir
informacién, para transmitirla o para almacenarla. Estos
aparatos que se acoplan al ordenador se denominan periféricos.
En otras palabras, los periféricos son dispositivos que se
encargan de facilitar la comunicacién entre el ordenador y el
usuario, o de almacenar informacién y mantenerla a disposicion
del ordenador.

Hay tres tipos de periféricos, que son:

a) Periféricos de entrada:

Son los que trasladan la informacién proporcionada al orde-
nador. Entre otros son: el teclado, las fichas, las perforadoras,
el scaner y la cinta magnética.

b} Periféricos de salida:

Son los que trasladan los resultados o informacién del orde-
nador. Encontramos, entre otros, la pantalla, la impresora, el
teletipo y la graficadora.
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c) Periféricos de entrada/salida:

Son aquellos a través de los cuales se ingresa y se obtiene
informacién o resultados del ordenador. Tenemos como peri-
féricos de entrada/salida: el teléfono, que funciona a través de
un modem, el disco, la cinta magnética, entre otros. El disco,
cassette y cinta magnética, son equipos de almacenamiento
permanente, es decir, sirven para guardar la informacion
creada o actualizada, cuando no esta en la memoria principal.

Con todos estos periféricos alrededor de los computadores,
¢como sabe el computador que tiene qué hacer? Precisamente,
este es el propdsito del soporte 16gico.

4.- TIPOS DE ORDENADORES

Hernandez Jiménez®, clasifica a los ordenadores en digitales,
analogicos e hibridos.

a) Ordenador digital:

Es denominado digital porque los datos que se utilizan en el
ordenador son digitales, esto es, operan con nimeros expresados
a manera de digitos, de un sistema de numeracion, con capacidad
para realizar operaciones aritméticas. Cada dato que se produce
en un momento determinado tiene un valor. Los ordenadores
digitales funcionan dato por dato, sin margen de error. Su
antecedente primario es el &baco. Este tipo de ordenadores
actualmente ocupa el 90% del mercado mundial. Los
ordenadores digitales "cuentan”.

b) Ordenador analégico:

Este tipo de ordenador, utiliza datos de magnitud continua, es
decir, funciona de manera simultanea, resolviendo los
problemas con mayor velocidad que los ordenadores digitales,
pero carecen de precisién, puesto que pueden tener pequefios

8 HERNANDEZ JIMENEZ, Saturnino, NOCIONES BASICAS DE INFORMATICA,
Editorial Escuela Espariola S.A. pag.63.
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errores. Su antecedente original es la regla de calculo. Los
ordenadores analégicos "miden”.

¢) Ordenador hibrido:

Este consta de partes digitales, para aquellas operaciones de
calculo que no deben tener error, y partes analégicas para
aquellos trabajos que no requieren precision, pero si velocidad.

6.- ASPECTO JURIDICO

Respecto de la proteccién juridica del hardware, dice
Chaloupka, "no existen mayores polémicas, puesto que las
creaciones que se producen en tal terreno caben por regla
general dentro de los inventos patentables, si se satisfacen las
pautas establecidas con alcance general en las distintas
legislaciones”. 7 El modelo industrial se encarga de proteger la
forma artistica o plastica que sirva de tipo para fabricar, por
ejemplo, la caja del computador.

CAPITULO 1I

LOS CHIPS SEMICONDUCTORES O CIRCUITOS INTEGRADOS

1.- CONCEPTO

Los chips semiconductores, es decir, los circuitos integrados,
son parte de los componentes fisicos del computador y, por
tanto, parte del hardware del ordenador.

"Chip es un producto que tiene dos 0 mas capas de material
metalico, aislante o semiconductor, depositado o colocado, o
alternativamente quitado de una pieza de material semicon-

7 CHALOUPKA, Pedro, EL DERECHO DE LA INFORMACION, Derechos
Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1986, volumen 1, pag. 77.
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ductor, de acuerdo con un patrén predeterminado, cuyo objeto es
cumplir con funciones de circuito integrado”. 8

2.- PROCEDIMIENTO DE FABRICACION

Su disefio y fabricacién es complicado, pues el producto como tal
es complejo. Se debe seguir un orden inalterable que empieza
por la concepcion del chip o circuito integrado, estableciendo su
funcionalidad, los elementos que contendra y los procesos
necesarios para su fabricacién, tales como, la preparacién del
disefio o dibujo eléctrico del circuito deseado, la configuracién
del circuito en forma tridimensional, y la creacién de una
mascara para cada capa del disefio tridimensional.

Las mascaras se obtienen mediante un procesc fotografico de
luminosidad en el que se proyecta el disefio épticamente sobre
dicha mascara. Estas sirven para reproducir, mediante
procedimientos quimicos, los disefios creados en distintas capas
de una pastilla de silicio u otro material semiconductor.
"Algunas de las capas estan en el interior de la oblea de silicio y

otras en su superficie". 9

Posteriormente se divide la oblea de silicio en partes indivi-
duales que contengan un Gnico circuito integrado, el mismo que
se incorpora dentro de una capsula a la cual se le sueldan los
hilos conectores, que permitan tener interconexiones con otros
circuitos. Finalmente la capsula se sella a fuego, con lo que el

dispositivo queda listo para la comprobacion final. 10
3.- ASPECTO JURIDICO
Debido a la constante innovacién tecnolégica, el Derecho de

Propiedad Intelectual se ha encontrado con nuevos desafios para
buscar y brindar una proteccién adecuada a creaciones

8 VITTONE, Carlos A., ob.cit., pag. 115.

9 GRAN ENCICLOPEDIA INFORMATICA, CIRCUITOS INTEGRADOS, Ediciones
Nueva Lente, Madrid, 1988, volumen 3, pag. 117.

10 ibid. pag. 119.
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intelectuales originales y novedosas, que lo obligan a extender
sus ramas, requiriendo en ocasiones adecuar una proteccién
especifica para tales creaciones intelectuales.

Este es el caso de los chips semiconductores o circuitos inte-
grados, en que se busca proteger la configuracién que resulta de
un proceso de superposicion de mascaras y fotograbado de
circuitos que conforman una topografia sobre una oblea o
pastilla de silicio u otro material semiconductor.

En otras palabras, el objeto de proteccién es el trabajo de la
topografia, esto es, la configuracion tridimensional de las capas
de un chip semiconductor.

a) Antecedentes de la reciente legislacién:

El desarrollo de un solo chip, dependiendo de su complejidad,
puede tomar varios afios y llegar a un costo que alcanza los cien
[liones de ddlares.

Los autores del libro Cases an Materials on Patent Law,
mencionan que una vez introducido el chip al mercado, las
mascaras del chip pueden rapidamente ser reproducidas sim-
plemente removiendo y fotografiando cada capa. Este proceso,
que puede ser terminado en pocos meses y a un costo inferior a
cincuenta mil ddlares, permite a los competidores duplicar el
chip exactamente, pero sélo por una fraccién del costo de
desarrollo.

"Once a chip is introduced to the marketplace, the chip masks
may be readily recreated by simply photographing and
removing each layer in turn. This process, which may be
completed in a few months at a cost of less than $50.000,
allows a competitor to duplicate the chip exactly, but at only a
fraction of the developement cost". 11

Para comprender la importancia econémica de estos productos,
dice Kessler, conviene dar algunas cifras. El mercado mundial
de los chips esta en el orden de los 20.000 millones de délares

11 CHOATE, FRANCIS & COLLIN’S, CASES AND MATERIAL ON PATENT LAW,
West Publishing Co., St. Paul, Minn., 3rd. edition, pag. 887.
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anuales y el 90% de ese mercado estd en manos de los Estados
Unidos y el Japén. 12

Sin una legislacién adecuada a la materia, y debido a la alta
inversién de tiempo y dinero y a la constante pirateria, la
industria de semiconductores tendria dificultades para seguir
invirtiendo en el desarrollo de nuevos chips.

Las Leyes de Patentes protegen productos o circuitos electro-
nicos ensamblados dentro de un chip, pero no protegen par-
ticularmente la configuracién o el disefio debido a la falta de
niveles inventivos. La novedad estd mas bien referida a la
creacion de la topografia de las méascaras y no al producto o
desarrollo de éste como tal. Por otro lado, el estudio de
proteccion a través del derecho de autor ha tropezado en dos
instancias, la primera relativa al aspecto juridico técnico, en el
que la proteccién no puede brindarse a un producto que consiste
en varias capas de circuito y su topografia que esta enteramente
determinada por su propésito funcional, en ofras palabras,
constituye una excepcién al copyright, en cuanto admite disefios
o imagenes puramente funcionales ;'3 y, la segunda, referida a
una politica de Estados Unidos de Norte América en la que se
adopté un régimen de proteccién sui géneris para evitar la
aplicacion de las obligaciones de la Convencién Universal de
Ginebra y, especialmente, la garantia de proteccion legal a los
nacionales de los estados miembros, prefiriendo reconocer la
proteccion a los chips extranjeros en base a criterios de
reciprocidad legat.

b) Paises que han legislado sobre la materia:
1.- La ley de Estados Unidos de Norte América:

En noviembre 8 de 1984 entr6 en vigor la Ley N2 98-620 que
introdujo el capitulo 9 al titulo 17 del Cédigo de Estados Unidos
de Norte América, denominada Acta de Proteccion de Circuitos

12 CORREA, Carlos, DERECHO INFORMATICO, Editorial Depalma, Buenos Alires,
1987, pag. 314, pronunciamiento recogido por el autor.

13 1a proteccién por la via del disefio industrial fue rebatida por la misma
objecién de funcionalidad.
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Integrados Semiconductores (Public Law 98-620, Semicon-
ductor Chip Protection Act of 1984).

Se incluyeron en la ley dos mecanismos para manejgr gl
reconocimiento de proteccién a chips extranjeros con criterio
de reciprocidad. En particular, preocupaba la competencia
japonesa, a tal punto, dice Correa, que después de aprobada la
Ley, el responsable de la Oficina de Patentes y Marcas declaré
que él recomendaria denegar la proteccion a productos japoneses
hasta que se hicieran en el Japén serios esfuerzos para proteger

los disefios de circuitos integrados. 14

Debido a que muchos paises no brindan una adecuac}a proteccién
a la Propiedad Intelectual, que se resime, segun Manfredo
Cikato, en una ausencia o ineficacia de la legislacién; en la
debilidad de hacer valer la ley; y, en estandares internacionales
inadecuados, Estados Unidcs ha emprendido una politica de lucha
~ara asegurar una adecuada proteccion intelectual, que ha sido
traslucida en las negociaciones de la GATT en las que se ha
incluido el tratamiento de proteccion a los chips semicon-
ductores y contra la pirateria.

*a) Ausencia o ineficacia de la legislacién. Muchos p_aises
simplemente no tienen en cuentg la legislacion de la Propledad
Intelectual, otros no permiten la proteccion de determmad_os
productos y si los procesos de fabricacién, que en la practica
son inefectivos. También en materia de derechos de autor
ofrecen proteccién limitada y no cubren nuevas areas, como el
software y la retransmisién por satélite. Otro obstécul.o_es la
exigencia del uso de las marcas registradas como oondlmé':r.l de
mantenimiento del derecho, a pesar de que las politicas
comerciales de esos hacen impracticables ese uso.

b) Debilidad en hacer vaier la ley. Si bien en muchos_ casos hay
buenas legislaciones, su cumplimiento o las penalidades son
inadecuadas, especialmente en los campos de filmes, discos,
tapes y software.

14 CORREA, Carlos, ob. dit., pag. 314.
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¢) Estandares internacionales inadecuados. Sobre todo en el 4rea
de las patentes nos encontramos con plazos de vigencia
demasiado cortos, requisitos de uso o licencias compulsivas que
no ofrecen compensaciones adecuadas y a la vez se discrimina
contra nuevas tecnologias, como los chips, la biotecnologia o el
software”, 15

2.- Otras leyes sobre la materia:

Japon fue el primer pais que escuché el mensaje, y mediante la
Ley N? 43, promulgada en mayo 31 de 1985, puso en vigencia
el Acta concerniente a la configuracién de los chips semi-
conductores (Act Concerning Circuit Layout of a Semiconductor
Integrated Circuit).

Posteriormente, en 1986 la Comisién de la Comunidad Europea,
adopt6 una directiva que sefialaba que los paises miembros
protegeran la topografia de productos semiconductores,
adoptando un régimen similar de acuerdo con los principios alli
establecidos. La Directiva establecié que se deberia dictar las
leyes o reglamentaciones antes de noviembre 7 de 1987.

Algunos paises cumplieron la recomendacién dentro del plazo,
otros fuera de él y otros aln no han legislado sobre el tema.

La Republica Federal de Alemania siguié el paso, y en octubre
22 de 1987 dicté la denominada Ley de Proteccion de la
Topografia de Productos Microelectrénicos Semiconductores
“Ley de Proteccién del Semiconductor® (Law on the Protection
of the Topographies of Microelectronic Semiconductor Products
"Semiconductor Protection Law"). Esta ley que entré en
vigencia en noviembre 1 de 1987, segun Kador, contiene
derechos de propiedad intelectual sui generis, al combinar

elementos del derecho de autor y de 1a ley de patentes. 1§ Cuatro

15 CIKATO, Manfredo, NEGOCIAR Y GOLPEAR: NUEVA ESTRATEGIA PARA LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos
Aires, 1987, volumen I, pag. 16.

16 KADOR, U., GERMAN SEMICONDUCTOR PROTECTION ACT, Les Nouvelles,
Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXIV N2 2, pag. azul 13.
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dias después de la vigencia de la referida ley, se dictargn las
regulaciones en la Aplicacién para el Registro de Topografias de
Productos Microelectrénicos Semiconductores "Regulaciones
para la Aplicacién de la Proteccion al Serpicon_ductor"
(Regulations on Applications for the Registration of
Topographies of Microelectronic Semiconductor Products
"Regqulations on Semiconductor Protection Applications").

El mismo dia, Francia puso en vigencia la ley N°¢ 87-890
relativa a la Proteccién de Topografia de Productos Semi-
conductores y para la Organizacién del Instituto Nacional de
Propiedad industrial (Law N° 87-890 of november 4, 1987 on
the Protection of Topographies of Semiconductor Products and
on the Organization of the National Institute of Industrial
Property).

Los Paises Bajos, en julio de 1987, dictaron un Decreto de
Implementacién de la Ley que Contiene Regulaciones para la
Proteccién de Topografias Originales de Productos Semicon-
ductores (Decree on the Implementation of the Law Containing
Regulations on the Protection of Original Topographies of
Semiconductor Products). Sin embargo, el articulo 18 del
Decreto dispuso que éste entrard en vigencia al mismo tiempo
que la ley. En octubre 28 del mismo afio, se promulgé la Ley que
Contiene Regulaciones para la Protecciéon de Topograf!a_s
Originales de Productos Semiconductores, (Law Cont_ainmg
Regulations on the Protection of Original Topografies of
Semiconductor Products) y entré en vigor en noviembre 7 de
1987.

Dinamarca, mediante el Acta N¢ 778, de diciembre 9 de 1987,
puso en vigencia su Ley de Proteccién de las Topografias de
Productos Semiconductores (Protection of the Topographies of
Semiconductor Products Act), la misma que entré en vigencia
en diciembre 19 del mismo afio.

Por su parte Espafia, dict6 la Ley N® 11, de mayo 3 de 1988,
para la proteccion legal de la topografia de productos
semiconductores, la misma que, de acuerdo con el articulo 4 de
las disposiciones finales, entr6 en vigencia cuatro meses
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después de la publicacién realizada en el bolstin oficial del
Estado, N® 108, de mayo 5 de 1988, esto es, en septiembre 5 de
dicho afio.

Seguidamente, Austria dicté la Ley Federal de junio 23 de
1988, para la proteccién de las topografias de productos
microelectrénicos semiconductores. "Ley de Protecciéon del
Semiconductor" (Federal Law of June 23, 1988, on the
Protection of the Topographies of Microelectronic
Semiconductor Products. "Semiconductor Protection Law"), la
cual entr6 a regir en octubre 1 de 1988, segun lo establecido
por su articulo N2 27.

Otros paises industrializados y en desarrollo que tienen un
mercado importante para la fabricacion o ensamblaje de
computadores u otros equipos electrénicos y que desean receptar
inversion extranjera para esas areas, se encuentran estudiando
la implementacién de una ley de proteccién de la topografia de
los circuitos integrados.

En Canada, segtn nos informa Sheldon Burshtein, en 1988 el
Gobierno Federal realiz6 un seminario de discusién titulado "La
Proteccién del Chip o Circuito Integrado Semiconductor en
Canada, Propuestas para una Legislacién". (Semiconductor Chip
Protection in Canada: Proposals for Legislation). El proyecto de
ley ha sido preparado pero aun no ha sido entregado al
Parlamento. 17

3.- Concepto en las distintas legislaciones:

"El Acta de Estados Unidos, entiende por:

a) Circuito integrado semiconductor, la forma final o inter-
media de todo producto, destinado a cumplir funciones de

circuito electrénico, en el cual dos o mas capas de material
metalico, aislante o semiconductor han sido depositadas, o

17 BURSHTEIN, Sheiton, DEVELOPMENTS IN CANADA LICENSING LAW, Les

Nouvelles, Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXIV N® 2, p4g.
84,
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colocadas de otro modo, sobre un fragmento de material semi-
conductor, o corroidas o levantadas de cualquier otra manera
segun un disefio predeterminado.

b) Mascara o trazado de mascaras (mask work), 1a serie de
iméagenes relacionadas, fijadas o codificadas de cualquier manera
en un circuito integrado semiconductor, correspondiente a un
disefio tridimensional predeterminado, formado por varias
capas de material metalico, aislante o semiconductor.

La Ley N? 43 de Japdn, establece las siguientes definiciones:

a) Circuito integrado semiconductor es el producto, destinado a
cumplir funciones de circuito electrénico, en el cual los
transitores y otros elementos del circuito estan dispuestos en la
superficie o en el interior de un material semiconductor o
aislante, de, manera que forman parte integrante de él.

b) Configuraciéon del circuito es la configuracion (topografia)
de los elementos del circuito y sus contactos conductores, que
asegura la interconexién de esos elementos en un circuito

integrado semiconductor”. 18

Tanto la Ley Austriaca, como Alemana, no definen al circuito
integrado, pero su proteccién est4d dada a las estructuras
tridimensionales de los productos microelectrénicos semi-
conductores (topografia).

La Ley de los Paises Bajos, al igual que Espafia, establecen lo
siguiente:

a) Se entiende por producto semiconductor la forma final o
intermedia de cualquier producto que:

1.- Consistan de un cuerpo de material que incluye una capa de
material semiconductor y teniendo una 0 mas capas compuestas
de materiales conductores, aislantes o semiconductores, éstas

18 CORREA, Carlos M., ob. cit,, pag. 313,
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sean colocadas o arregladas de acuerdo con un modelo tridi-
mensional predeterminado; vy,

2.- unidas o separadas con otras funciones, desempefien una
electrénica.

b) -Topografia de un producto semiconductor, significa una serie
de imagenes relacionadas, de cualquier manera fijadas o
codificadas que:

1.- Representan el modelo tridimensional de las capas que esta
compuesto el producto semiconductor; y,

2.- En la que dichas series, cada imagen tiene el modelo o parte
del modelo en la superficie del producto semiconductor en
cualquier etapa de su fabricacién.

4.- Objeto protegido:

Todas las legislaciones analizadas, coinciden en proteger
Gnicamente el trazado de las mascaras, su topografia o
configuracién, siempre que sean originales y no consistan en
una simple reproduccién de otra topografia y/o sea comun en la
industria de semiconductores.

Expresamente, las leyes no protegen ni se aplican a los
conceptos, procesos, sistemas o técnicas en las que la topografia
se basa, asi como tampoco a la informacién almacenada en un
chip semiconductor, sino Gnicamente a la topografia como tal.

Lo anterior es recogido por l1a legislaciéon alemana, cuando, en su
articulo tercero, menciona que la proteccion bajo la subseccién
N? 1 no se aplicar4d a los conceptos, procesos, sistemas o
tecnicas en las cuales la topografia est4 fijada o a la informacién
almacenada en un producto semiconductor microelectrénico,
sino s6lo a la topografia como tal.

Este criterio, respecto a la no proteccion de la informacién
almacenada, es importante tenerlo muy claro, ya que
volveremos sobre él al hablar del firmware y su proteccién
como parte del sofiware.

— i —
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5.- Propietario:

El derecho de proteccién a la topografia, se aplica en favor de la
persona que la creé.

Sin embargo, ese reconocimiento del derecho esta limitado. En el
caso de los Estados Unidos, a sus nacionales o residentes, o por
reciprocidad legal o por disposiciones de convenios interna-
cionales que hayan ratificado, a los nacionales o residentes de
los paises respectivos. La misma ley establecié también, para
brindar proteccién, una concesién temporal de méaximo tres
afios a partir de la sancién de su ley (que ya vencid), a
propietarios extranjeros siempre que el gobierno del pais
solicitante haga esfuerzos para dictar la legislacién corres-
pondiente.:

Los paises europeos, dentro de las politicas integracionistas de
la Comunidad Econémica Europea, conceden el derecho a los
nacionales, domiciliados o residentes de cualquier pais miembro
de dicha Comunidad, o de igual manera a los paises con los cuales
mantienen un convenio internacional o bajo el criterio de
reciprocidad legal.

En el caso de las topografias creadas en el curso de un empleo,
por comision o contrato, las legislaciones son uniformes en
considerar como propietario al empleador, salvo que el contrato
estipule lo contrario.

6.- Registro:

Para Estados Unidos y Dinamarca, el plazo para presentar la
solicitud de registro expira a los 2 afios de iniciacion de la
explotacion comercial de los circuitos integrados, vencido este
término, se pierde el derecho de peticién.

La aplicacién para el fegistro debe contener, entre otra
informacién y documentacién (requisitos internos de cada
pais), las siguientes:
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a) Solicitud en la que, clara y concisamente, se -designe la
topografia;

b) la mencién del dia y fecha de la primera explotacién
comercial, (si, anterior a la solicitud); v,

c) material identificativo o ilustrativo de la topografia, y en
algunos casos uno o varios chips semiconductores.

De manera general, las leyes establecen para que sean
reconocidos los derechos exclusivos, que la topografia debe ser
previamente registrada, o que la solicitud sea presentada ante el
organismo competente.

7.- Conocimiento de los derechos protegidos:

Con el objeto que el plblico consumidor tenga conocimiento de la
topografia protegida, la Ley de Estados Unidos de Norte América
establece que el propietario de una configuracién debe afiadir las
palabras mask work o el simbolo "M" en un circulo, asi como su
nombre o las abreviaciones por las cuales es reconocido o
generalmente conocido. La Ley de Espafia, dispuso el uso de la
letra "T" mayuscula dentro de un circulo, que es la inicial de la
palabra topografia.

8.- Duracidn de la proteccion:

Todos los paises contemplan una duracién de 10 afios. Sin
embargo, difieren en cuanto a la fecha de inicio de esos 10 afios,
asi por ejemplo, la ley estadounidense dispone que el plazo se
cuente desde la fecha de registro o desde la primera explotacién
comercial; la ley del Japon desde la fecha de registro; para la
ley alemana, austriaca, francesa y espafiola el plazo empieza
desde la fecha en que la topografia fue comercialmente explotada
o desde el dia en que se presento la solicitud, lo que ocurra
primero. En cualquier caso, el fin del periodo, para los
mencionados paises europeos, termina al final del décimo afio
calendario. En ningin caso la proteccién se extendera a mas de
quince afios desde que la topografia fue fijada o codificada.
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9.- Secreto comercial:

El Acta de Estados Unidos de Norte América, contempla que el
propietario puede invocar la proteccién de secreto comercial
sobre algunas capas del chip, pero debera depositar otros
materiales identificativos.

10.- Derechos exclusivos:
Se pueden resumir, los derechos exclusivos, en lo siguiente:

El derecho a explotar la topografia, lo que significa que
cualquier persona que no tiene consentimiento del autor esta
prohibida a lo siguiente:

a) Reproducir la topografia, total o parcialmente; vy,

b) ofertar, introducir al mercado o distribuir, o importar
productos semiconductores que contengan esa topografia.

Igualmente, las excepciones a esos derechos se resumen en:

a) El proceso de inversién del procedimiento o técnica, con fines
de analisis, ensefianza o evaluacién, denominado "reverse
engineering”. El resultado de las investigaciones puede incor-
porarse en otra configuracion original;

b) derecho de primera venta: el comprador del circuito
integrado puede usarlo y libremente venderio; y,

c) el adquirente de buena fe de un chip falsificado no comete
infraccion, pero esta obligado a pagar una compensacién al
propietario, establecida por mutuo acuerdo, arbitraje o
decisién judicial.

11.- Transferencia y licencia de derechos:
Se pueden transferir todos los derechos, pero no parte de ellos -

a diferencia de los derechos de autor- porque la titularidad
sobre la topografia es indivisible. La Ley de Austria, es mas
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clara, ya que permite la cesién parcial, pero Unicamente de las
acciones o participaciones (una cuota) de dichos derechos, por
la misma razén que se consideran indivisibles.

Respecto de las licencias obligatorias, Espafia, dispone en su
articulo sexto, la posibilidad de establecer licencias obliga-
torias si el interés puablico lo requiere. En este caso, la
legislacion aplicable sera la Ley N2 11 de Patentes de marzo 20
de 1986, en sus secciones 90, 100, 101 y 102.

La mayoria de las leyes, establecen la obligatoriedad de
registrar en la oficina respectiva, la transferencia de derechos,
la concesién de licencias, el cambio de nombre del propietario
(en caso de persona juridica) asi como otros actos generalmente
registrables.

12.- Acciones por infracciones:

Se establece la posibilidad que el propietario de la topografia
pueda iniciar las medidas y acciones civiles, para reclamar
indemnizaciones, al igual que acciones por competencia desleal,
ante las cortes jurisdiccionales en contra de cualquier persona
que fraudulentamente ha contravenido sus derechos.

c) Tratados Internacionales:

En 1985, la OMPI empezé con la preparaciéon de un tratado de
proteccién de propiedad intelectual respecto de circuitos
integrados. Luego de varias sesiones del Comité de Expertos de la
OMPI, entre mayo 8 y mayo 26 de 1989, se realizé en la ciudad
de Washington, con la presencia de delegados de varios paises, de
organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, la Conferencia Diplomatica para la Conclusién
de un Tratado de Proteccién de Propiedad Intelectual respecto de
los Circuitos Integrados. (Diplomatic Conference for the
Conclusion of a Treaty on the Protection of Intellectual
Property in Respect of Integrated Circuits).

El resultado final de esta Conferencia, fue la adopcion de un
tratado multilateral denominado Tratado de Propiedad
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Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados (Treaty on
intellectual Property in Respect of Integrated Circuits).

De acuerdo con su Art. 20, el Tratado estuvo abierto para
suscripciones ante el Gobierno de los Estados Unidos de Norte
América, entre mayo 26 y agosto 25 de 1989 y, ante los
Directivos de la OMPI, entre agosto 26 de 1989 y mayo 25 de
$990.

El Art. 15 establece las reglas para formar parte del Tratado v,
el Art. 16, las reglas para su vigencia, respecto de cada parte
contratante.

A pesar de que este Tratado aun no tiene vigencia legal -a agosto
de 1989-, en razén de que, segun lo dispuesto por el Art. 16,
éste entrara en vigencia tres meses después, de que el Gltimo de
cinco paises u organizaciones intergubernamentales hayan
depositado su instrumento de ratificacién (y sélo respecto de los
paises u organizaciones que lo ratifiquen), brevemente
expondremos algunas de sus normas.

1.- Concepto:
El Ari. 2 del Tratado, trae las siguientes definiciones:

Circuito Integrado, significa un producto que, en su forma final
o en su forma intermedia, en el cual los elementos, dentro de los
que al menos uno es un elemento activo, y algunas o iodas de las
interconexiones son integralmente formadas en y/o sobre un
pedazo de material, estd destinado a realizar una funcion
electrénica.

Disefio de Configuracion (Topografia), significa la colocacion
tridimensional, expresada de cualquier manera, de los ele-
mentos, de los cuales al menos uno es un elemento activo, y
algunas o todas de las interconexiones de un circuito integrado, o
tal colocacién tridimensional, preparada para un circuito
integrado que se proyecta fabricar.
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D_iseﬁo de Con_figuracién (Topografia) Protegido, significa un
dlser?q de configuracidn (topografia) respecto de la cual las
condiciones de proteccién referidas en el Tratado son cumplidas.

2.- Objeto protegido:
El objeto protegido es la topografia de circuito integrado.

Cualquier parte contratante puede decidir no proteger a la
topografia, hasta que ésta no haya sido comercializada, sea
separada o incorporada en un circuito integrado, en algun lugar
del mundo.

Ilgualmente, cualquier parte contratante, puede decidir no
proteger la topografia que no ha sido objeto de una solicitud de
registro, debidamente realizada y presentada ante autoridad
competente, o debidamente registrada ante dicha autoridad.

Nc_o se protegera Ia.topografl’a 0 la parte de ella que no sea
_ongmal en el sentido de ser el resultado de un esfuerzo
intelectual de su(s) creador(es).

3.- Propietario:

Es_la persona natural o juridica que, de acuerdo con la ley
aplicable, es reconocida como el ¢ la beneficiaria de la

proteccion referida en el Art. 6 del Tratado. 19
4.- Registro:

Las partes contratantes, para el registro de una topografia,
puedgn requerir que se adjunte a la solicitud una copia o dibujo
d_el disefio de la configuracién (topografia) y un ejemplar del
cwcqito integrado, acompafiando la informacién que defina la
fu_ncu5n electrénica que el circuito integrado intenta realizar.
S.ln embargo, el solicitante puede excluir partes de la copia o
dibujo que se relaciona con la manera de fabricar el circuito

19 véase m4s adslante en Derechos Subjetivos
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integrado, siempre que las partes depositadas sean suficientes
para identificar la topografia.

En caso que la presentacién de la solicitud de registro’sga
necesaria, la parte contratante puede requerir que el deposito
de la peticién se la efectie en un cierto periodo desde la _fecha en
que se empez6 a explotar comercialmente, en cuglqwer plarte
del mundo, la topografia de un circuito integrado. Dicho periodo
no podra ser menor a dos afios contados desde dicha fecha.

5.- Duracion de la proteccion:

La proteccion debe ser concedida por lc menos hasta por ocho
afios.

6.- Derechos exclusivos:
Se pueden resumir, los derechos exclusivos, en:

El derecho a explotar la topografia, lo que significa que
cualquier persona que no tiene consentimiento del autor esta
prohibida a lo siguiente:

a) Reproducir la topografia, total o parcialmente, excepto el
acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con el
requerimiento de originalidad establecido en el Art. 3(2) del
Tratado; vy,

b) ofertar, introducir al mercado o distribuir, o importar
productos semiconductores gue contengan esa topografia.

lgualmente, las excepciones a esos derechos se resumen en:

a) La reproduccién cuando es usada para propésitos privados o
con fines de investigacién, analisis, evaluacién o ensefianaza. El
resultado de las investigaciones puede ser incorporado en la
creacion de una topografia original; y,

b) el comprador de un chip, que coniieiie una gopografia
imitada, cuando no conoce el ilicito, no comete infraccion.
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d) El caso en Ecuador:

Ecuador hasta la fecha no ha legislado sobre esta materia, y sus
disposiciones legales vigentes no son adecuadas para brindar
proteccion, por las mismas razones doctrinales y legales ya
mencionadas. Asi, por ejemplo, para el caso de la Patente de
Invencién, no existirian niveles inventivos, y en el caso del
modelo industrial y los derechos de autor, no se aceptaria a
configuraciéon de un chip que tiene caracteres principalmente
funcionales.

Por otro lado, Ecuador tiene un mercado muy reducido, y en este
sentido la inversién para el desarrollo o fabricacién de los chips
semiconductores no se justifica.

Ahora bien, si se parte de la base que Ecuador es pais miembro
del Acuerdo de Cartagena, comtunmente denominado Pacto Andino.
Que esta comunidad en los Gltimos meses acordé la reduccion
arancelaria para 1992, y la zona de libre comercio para 1995,
y por lo tanto, con las ventajas derivadas de un mercado
ampliado; y que, en caso de una empresa nacional, mixta, o

extranjera 20 (debidos a la eliminacién casi total de limi-

20 E| Art. 1 de la Decisién 220 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena,

. presenta las siguientes definiciones:

* a) EMPRESA NACIONAL: Es la constituida en el pals receptor y cuyo capital

. pertenezca en mas del ochenta por ciento a inversionistas nacionales, siempre
que, a juicio del organisme nacional competente esa proporcion se refleje en la

direccién tecnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa,

b) EMPRESA MIXTA: La constituida en el pals receptor y cuyo capital
pertenezca a inversionistas nacionales en una proporcién que fluctie entre el
cincuenta y uno por ciento y el ochenta por ciento, siempre que, a juicio del
organismo nacional competente, esa proporcién se refleja en la direccion
técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa. Asimismo, se
considerardn empresas mixtas aquellas en que participe el Estado, entes
paraestatales o empresas del Estado del pals receptor en un porcentaje no
inferior al treinta por ciento del capital social y siempre que, a juicio del
organismo nacional competente, el Estado tenga capacidad determinante en las
decisiones de la empresa.

¢) EMPRESA EXTRANJERA: La constituida en el pafs receptor y cuyo capital
perteneciente a inversionistas nacionales es inferior al cincuenta y uno por




50 Miguel Falconi Pérez

taciones a la inversién extranjera, pueda gozar de las ventajas
derivadas de las zonas de libre comercio, relacionadas con
beneficios arancelarios ;2! y, que la mano de obra no es costosa,
bien valdria la pena estudiar la implementacién de una ley de
proteccion a la topografia de circuitos integrados o chips
semiconductores y promover la inversién extranjera que
permita desarrollar la actividad, receptar la tecnologia e
impulsar las exportaciones.

CAPITULO I
EL FIRMWARE

Dentro de la técnica de la Informatica, "la dicotomia entre

hardware y software no es completa”. 22 Existe también el
denominado "firmware".

ciento o, cuando siendo superior, a Juicio del organismo nacional compatente
ese porcentaje no se refleje en la direccién técnica, financiera, administrativa
y comercial de la empresa.

Si se desea extender en el andlisis de las definiciones expuestas puede
referirse a FALCONI PEREZ, Miguel, REGULACIONES SOBRE INVERSION
EXTRANJERA, Falconl Puig & Asociados, Quito, 1989, pags. 32.

21 g importante anotar, respecto de este punto, que el gobierno ecuatoriano
actual esta impulsando reformas a la legislacién arancelaria y, adicionalmente
en relacién con mercado comunitario andino, hay la decisién de los gobiernos
de los palses miembros del Pacto Andino, y ds la Junta del Acuerdo de
Cartagena, de proseguir con un régimen de aranceles uniformes para el afio de
1992, excepcién hecha del Ecuador que descontanrd un 50% del valor de los
aranceles para Enero de 1992, y la totalidad para Julio de 1992, cuyo
termino, con la zona de libre comercio, serd para el afio de 1995.

22 CHALOUPKA, Pedro, EL DERECHO DE LA INFORMACION, ob. cit., volumen I,
pag. 76.
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El término firmware, ha sido definido como el soporte 16gico
integrado al fisico. Se trata de instrucciones o programas
integrados a la memoria de control del UCP (CPU), que
permiten que el computador lleve a cabo determinadas
gjecuciones,

1.- CONCEPTO

El término firmware ha sido traducido al castellano como "mi-
croprogramacién” y al francés como "microprogrammation” .23

Firmware, para Ernesto Cavalier y James Leavy, en castellano
"soporte légico inalterable”, designa una secuencia de instruc-
ciones de control de computador incorporada en un dispositivo

de equipo fisico .24

Inicialmente, firmware, como lo define El Diccionario de Nueva
Informacién Tecnolégica, y como lo expone-Correa, en su orden,
significo:

"Un programa de computador escrito en un instrumento de
almacenamiento de donde no puede accidentalmente ser borrado.
El termino también se aplica a los dispositivos electrénicos que
contienen dichos programas. Tal es el caso del ROM.

A computer program written into a store medium from which it
cannot be accidentally erased. The term also applies to the

electronic devices containing such programs” .2°

23 NANIA, Gorges, DICCIONARIO DE INFORMATICA, Parafino S.A., Madrid,
1985, pag. 99.

24 CAVALIER, Eresto y LEAVY, James, LA PROTECCION DEL SOFTWARE
(SOPORTE LOGICO) DE COMPUTADORES EN LA LEGISLACION COLOMBIANA
SOBRE DERECHO DEL AUTOR Y SU REGISTRO EN LA DIRECCION NACIONAL DEL
DERECHO DE AUTOR, Editado Cavslier, Abogados, Bogota, 1984, pag 5.

25 DICTIONARY OF NEW INFORMATION TECHNOLOGY, ob. citpéag. 72.




52 Migusel Falconi Pérez

Firmware "es un programa impreso en una _pastilla de
semiconductores al momento de fabricarse el equipo y que el

usuario no puede borrar" .28

Posteriormente, el concepto evolucions, ya que e_al Firmwz_are no
sélo puede venir en dispositivos como el ROM, sino también en
discos o cintas magnéticas cuya informacién puede ser alterada o

borrada.

Para precisar el concepto podemos afirmar que ifirr_nware_ es ur:
conjunto de microinstrucciones, cuya caracteristica principa
es que esta intimamente relacionado con el hardware, porque
tiene microinstrucciones para operar un determinado tipo de
computador.

2.- ASPECTO JURIDICO

En cuanto al concepto antiguo de firmware (ROM), su
proteccion juridica tuvo muchas discusiones, lngluso a niveles
judiciales, en el sentido de acomodar su proteccion a travé?s de
las reglas de la patente o de las del derecho de autor. Qune_nes
defendian el planteamiento dfe la patente dg mye_ncnén,
explicaban que el programa, al integrarse el equipo fusnco, s;e
convertia en un elemento del circuito eléctrico, excluido de la
proteccién del derecho de autor y por tanto patentable.

judici Franklin
Un fallo judicial en el caso Apple Cqmp_uter Inc. vs. _
Computel! Corporation, recogié este criterio, pero por apelacion
fue invalidado.
i iconductor no
Debemos recordar que actualmente el chlg semicon
esta protegido por las reglas de la patente, ni por las normas del
derecho de autor, sino por un régimen juridico propio, con
legislacién especial especifica.
isti eni i ara el
"Hoy se distingue el contenido del continente, y se sep
progyrama integrado en el ROM, del ROM propiamente dicho en
cuanto pastilla de semiconductores” .27

26 CORREA, Carlos M., ob. cit., p4g. 58.
27 Ibid.
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Por otro lado, las leyes relativas a la proteccién de la topografia
de productos semiconductores expresamente no protegen la
informacién que éstos contengan, es decir, no protegen las

microinstrucciones ni microprogramas alojados en dichos
productos.

En cuanto al concepto actual de firmware {microinstrucciones),
y en-razon de que éste se elabora de la misma manera que el

software, debemos identificar su proteccién juridica con la del
soporte légico.

CAPITULO 1V

EL SOPORTE LOGICO SOFTWARE

Utilizando la misma metodologia de explicacién y desarrollo,

empezaremos por presentar algunas consideraciones impor-
tantes.

Software es un término del idioma inglés que nace en con-
traposicion a hardware. Soft significa blando, y ware se traduce
como objeto, articulo o mercancia.

Técnicamente, software ha sido traducido al castellano como
programas de computador u ordenador, y mas propiamente como
soporte l6gico. También se lo denomina logical o logicial,

términos originados del neologismo francés "logiciel" (lo légico,
lo no material).

El estudio para la proteccién juridica que ha despertado este
fendmeno de la informatica es relativamente reciente.

La explotacién comercial de computadores empez6 en los afios
sesenta. Los fabricantes de ordenadores desarrollaban su propio
software, y su inversién estaba destinada en un 70% al campo
del hardware y el 30% restante para el soporte logico.

Posteriormente, aparecieron empresarios independientes que se
dedicaron anicamente al desarrolio y explotacién comercial del
software. A pesar de que los fabricantes mantienen una
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importante presencia en el desarrolio de software, ésta se ha
visto disminuida en razén de que el 70% de ese mercado actual-
mente estd compuesto por la oferta de empresas autbnomas
dedicadas exclusivamente a desarrollar programas, asi como
por programadores independientes.

Evidentemente, dada la facilidad de reproducir el soporte Igico,
la demanda de una proteccién juridica adecuada crece constan-
temente. Fuertes inversiones de tiempo, dinero y esfuerzo
intelectual se han realizado para buscar medios técnicos de
proteccién, como lo veremos con mayor detenimiento en el

titulo siguiente.

Por otro lado, y desde un punto de vista economico, el problema
resulta ser mas grave dado que el capital invertido para
desarrollar un software, dependiendo de su dificultad, puede
llegar a niveles sumamente COStOSOS.

~arlos M. Correa, en su libro Derecho Informatico, recoge un
pronunciamiento de un autor brasilefio quien sefiala como
argumentos principales sobre la necesidad de una proteccion
juridica para los programas de computacién, a los siguientes:

a) Porque ellos representan el resultado de un esfuerzo
creativo de tiempo y dinero a veces muy elevados;

b) porque ese costo de inversién -estiman algunos que el
software representa el 70% de los gastos consagrados a
sistemas informaticos y sélo el 30% corresponde al hardware-
impulsa la explotacion y difusion de los programas, y no su
limitacion al uso de quien encargé su desarrollo; y, por ultimo,

¢) el creador del programa que esté seguro de poder accionar
contra usuarios que se beneficien sin pagar la remuneracion
debida, se inclinaria por una comercializacién mas difundida de

lo que resultaria un precio menor para el publico” 28

En el Ecuador adn no se han realizado mayores esfuerzos para
buscar una adecuada proteccién juridica al software, a pesar

28 |nid, pag. 55
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que importantes empresas desar i
ity rollan software y en ocasiones

Un pronunciamiento de la autori
. idad competente ecuatorian
;eec%gndan?grrl ulgtg:ﬁr:granc:o preparado por el Comité Ejecutiv%—
( _ lacional para la Proteccién de |
Literarias y Artistica (Unién de Berna) y por e?scootr;:i?z

Intergubernamental d i
e la Convencién Uni
de Autor, dice asi: Universal sobre Derecho

"Ecuador: Refiriéndose a | i
: Re a carta circular, la respuesta d
Eggador precisa que s_élo desde 1986, -esta Oficina ‘tala recibid?::
ger:s at‘iolrlggudets de inscripcién de programas de ordenador:
, pecto, en el ambito de su com i '
. : . petencia, no
chocxdo que se hubieren suscitado controversias juridicas gg
ninguna naturaleza" .29

F/)\rr;ttzséc ige c,erlwtrar propiamente al estudio juridico para la
n del software, es necesario analizarlo como producto

técnico, definirlo e indi ;
tipos. car sus elementos, asi como los distintos

1.- CONCEPTO

Frograma es un conj i i
junto de instrucciones legibles
: | or
compytador y destinadas a realizar un determingdo tragajoec:
solucionar un problema .30

Para Cavalier y Leavy, la expresién software se refiere a los

;Iesrtweerrl;?sd;e instrucciones necesarios para el funcionamiento
computador y para que esa maquina desempefie

29

e EPV;)(lD_ICJ;g li)ht: &E%%Egﬁ%gxgg'au PRACTICA EN MATERIA DE PROTECCION
i » Comité Ejecutivo de la Uni6n de

23:2;163/2:;?;3'9';:;mggl de la Convencién Universal Sobre Dereci%r:adz

o . (1971) Vil/is, respectivamente, 22 a 30 de junio

30 INFORMATICA BASICA, ob. cit., volumen Il pag. 8
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tareas particulares de memorizacién y procesamiento de
datos 31

Estados Unidos de Norte América incluyé la definicién que sigue
en sus textos legales. Mediante el Acta de diciembre 12 de
1980, Ley # 96-517,94 Stat. 3015, 3028, se reformo el
Art. 101 del titulo 17 del Coédigo de Estados Unidos, contentivo
de la Ley de Copyright, que en su inciso final dice:

"Programa de Computador, es un conjunto de afirmaciones
instrucciones para ser usadas directa o indirectamente en un
computador con el fin de proporcionar un resultado
determinado.

A computer program is a set of statements or instructions to be
used directly or indirectly in a computer in order to bring

about a certain result" .32

Por su parle, la OMPl en 1978, expuso las siguientes
definiciones:

Iy Programa de ordenador: un conjunto de instrucciones que,
una vez incorporado a su soporte legible por méquina, pueda
hacer que una maquina capaz de procesar informacion indique,
realice u obtenga una funcién, una tarea o un resultado
especificos;

ll) Descripcién de programa; una representacién completa de
procedimientos en forma verbal, esquematica u otra, lo
suficientemente detallada para determinar un conjunto de
instrucciones que constituya el programa de ordenador corres-
pondiente;

) Material auxiliar; todo material distinto de un programa de
ordenador o de una descripcién de programa, creado para
facilitar la comprensién o aplicacién de un programa de orde-

31 CAVALIER, Ermesto y LEAVY, James, ob. cit., pag. 5.
32 COPYRIGHT LAW, contained in Title 17 of the United States Code, The
Library of Congress, Circular # 92, 1987, pag. 99.
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_nador, como por gjemplo, descripciones de problemas e
instrucciones para el usuario;

IV} Soporte légico: uno o varios de los elemsnios mencionados en
los puntos [) a lil), 33

Como apreciamos, existe una diferencia entre software o
soporte logico y programa de computador o programa de orde-
nador. Hay una relacién de género a especie. En el software, el
genero, se da por uno o varios de los siguientes elementos: el
programa de computador, la descripcién del programa vy el
material auxiliar, el programa de ordenador es parte del
software y consiste en una serie de instrucciones que ejecutadas
por un computador, obtiene un resultado.

Podemos concluir que el programa de computador es el compo-
nente central del soporte légico.

Cinco afios mas tarde, la misma OMPI presenté algunas
alternativas para definir el programa de computacion:

“a)Programa de computacién es un conjunto, apropiadamente
elabO(ado, de instrucciones capaces de dirigir a las maquinas de
manejo automatico de informacion para que realicen alguna
funcion, de un modo especifico.

b) Programa de computaciéon es una expresién (organizada,
Qstructqrada) de un conjunto (secuencia, combinacién) de
instrucciones (afirmaciones, érdenes) en cualquier lenguaje o
anotapién (de alto nivel, intermedio o de ensamblaje, o de
maquina) en cualquier medio (magnético, éptimo, eléctrico, en
papel o en cintas, discos, chips, circuitos, ROM - firmware-)
apto para lograr que una computadora (directa o indirec-
tame_nte, con datos o sin ellos) o un robot (maquina de proce-
samiento de informacién) realice un trabajo (o0 ejecute una
funcion especifica” .34

33 OMPI, DISPOSICIONES TIPO PARA LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO,
Organizacién Munidal de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1978, pag. 9.
34 Correa, Carlos M., ob. cit., pag. 57.



De las definiciones presentadas, dos preguntas saltan a la vista:
la primera referida a qué o cudles son las instrucciones que
permiten que el computador ejecute una determinada funcién; y,
la segunda cémo se crea un programa, o cuales son sus

elementos.
Instruccién significa orden (es), regla (s), afirmaciéon (es).

En Informética, instruccién es la informacion que comunica a
un ordenador una accién elemental a ejecutar. Como sabemos,
una sola orden no permite realizar un proceso completo, por el
contrario, es necesario un conjunio de instrucciones colocadas

en un orden légico.

Mencionar todas las instrucciones que componen un programa de
computador resulta casi imposible, pues ellas dependen del tipo
de lenguaje de programacion, del tipo de programa, e inclusive
del tipo de ordenador que sera operado por el programa de
ordenador.

Sin embargo, las siguientes son las instrucciones mas comunes:

a) Instruccién de comienzo/parada: Estas instrucciones sefialan
el comienzo o la detencién de un programa;

b) Instrucciones de célculo aritmetico: Son aquellas que efec-
tian el calculo de las operaciones: suma, resta multiplicacion y

division;

¢) Instrucciones de calculo légico: Las que realizan las
operaciones de decision, basadas en variables que pueden tomar
los valores "verdadero® (true) y "falso" (false);

d) Instrucciones de transferencia de control: Son las que
rompen la ejecucién secuencial de las instrucciones del
programa, normalmente como resultado de verificar si cumple
alguna condicién aritmética o légica. A estas instrucciones
también se les llama de "salto" y van asociadas siempre a una

toma de decision;
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e) Instrucciones de entrada/salida: Realizan la comunicaciéon

entre la unidad central del ordenador
periferia; y los elementos de la

f) Instrucciones de definicién: Definen las constantes, forma-
tos, zonas de reserva de memoria, etc. Con estas instrucciones

gae{énsi_mos, por ejemplo, cudl es el tamafio de una matriz de

g) _Ir_mstrucciqnes modificadoras de instrucciones: Permiten
modificar codigos de operacién o direcciones con el fin que el

programa se corrija a si mismo, permiti
gr iendo un ahorr
posiciones de memoria; ' orre de

h) Instrucciones de transferencia de datos: Son las que per-

miten el intercambio o copia de i i
nformacién de una zo
de la memoria; | naaots

I) Instrucciones de edicién: Facilitan | i
- a pro
entradas/salidas; y, programacién de las

J) Instrucciones de coversidon de formatos: Cambian los for-
matos en que la informacion se almacena" .35

Sobre la respuesta a la se i
gunda pregunta que anteriormente
formularamos, sera expuesta en el siguiente acapite:

2.- ELEMENTOS

El programa de computacion
es el resuitado de una sec i
comprende lo siguiente: renea que

a) La idea para la solucién de un problema;

b) EblI algoritmo: que es el método escogido para la solucién de un
problema, generalmente expresado en una serie de ecuaciones;

c) La carta de flujo (flow-chart); i
: . ; parte del algoritm
constituye el organigrama o disefio del programa; ’ -

35 INFORMATICA BASICA, ob cit., volumen 2, pag. 7.
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d) Programa o cédigo fuente (source program): que es el
resultado de la escritura del organigrama en un lenguaje de aito
nivel de programacién (que pueden ser: BASIC, COBOL, Lenguaje
C, FORTRAN, PLI, APL o ADA y otros) o en un lenguaje
intermedio, como los de ensamblaje. El cédigo fuente escrito en
un lenguaje de alto nivel debe ser convertido en lenguaje de
maquina por otro programa llamado compilador 0 intérprete. El
codigo fuente escrito en lenguaje de ensamblaje debe ser
procesado a lenguaje de maquina por un programa llamado
ensamblador. El cédigo fuente puede ser inciusive escrito en un
lenguaje de maquina 36, en este caso, el codigo fuente es también
cédigo objeto; vy,

e) Programa o cédigo objeto (object program): es la traduccion
del programa fuente en lenguaje de maquina, esto es, el texto
directamente legible por el computador. “"En los computadores
digitales, e! programa o cddigo objeto es una secuencia de bits
(cero y unos). En los computadores analogos el cédigo objeto es
una serie de impulsiones eléctricas. Estos programas pueden
ser leidos por el computador cuando estén representados en un
medio como tarjetas perforadas, disco o cinta magnética -chips
semiconductores- que los circuitos electrénicos de la maquina

pueden transmitir y asimilar® .37

Finalmente, cabe mencionar que como parte del software (dis-
tinguir entre programa de computacién y software o soporte
I6gico: en software agrupa al programa, la descripcion del
programa y el material auxiliar), y de acuerdo con la definicién
proporcionada por la OMPI, se encontraria también la
documentacion descriptiva o documentacion conexa.

Los conceptos antes anotados debemos tenerlos muy presente,
puesto que al tratar sobre el andlisis de la proteccién juridica
del soporte I6gico, nos serviran para distinguir cual o cuales

36 OMPI, LEGAL PROTECTION FOR COMPLTER PROGRAMS: A SURVEY AND
ANALYSIS OF NATIONAL LEGISLATION AND CASE LAW, Group of Experts on
the Copyright Aspect of the Protection of Computer software,
UNESCO/WIPO/GE/CCS/2, P4gs 42, diciembre 17 de 1984, pag. 5.

37 CAVALIER, Ernesto y LEAVY, James ob. cit., pag. 6.
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son sus partes que requieren proteccién, o
pueden brindar proteccién. » 0 a cudl o cudles se

Lo anterior lo clarificamos con la definicién establecida por la

legislacién australiana de Derecho i
5
reformada en junio 7 de 1984 de Autor (Copyright),

Progra‘ma de' computador significa la expresién, en cualquier
leng.uaj_e, cédlgo.o anotacién, de una serie de instrucciones (con
0 sin informacién relacionada) destinadas a lograr, direc-
tgmgnte 0 después de efectuarse, o de las dos for;nas lo
siguiente: a) la cpnversién a otro lenguaje, cédigo o anotacién'
b) la reproduccién en una forma material distinta, que un'

dispositivo capaz de procesar inf i iqi ;
orm
determinada funcion. P acién digital realice una

Comput_er program means an expression, in any language, code

or notat!on, of a set of instruccions (whether with or V\;ithout
related mforr_nation) intended, either directly or after or both
of thg following: a)} conversion to another language, code or
notation; b) reproduction in a different material form ,to cause
a device having digital information processing capébilities to
perform a particular function" .38

S

a) Se incluye como parte de la ley de derechos de autor;

b) Se protege a los programas, sean e i

nas, stos programas o cédigos
fuen;e, 0 programas o cédigos objeto, independientemente %el
medio de fijacién (discos, chips, u ofros); vy,

¢} Se incluye la conversién a otro lenguai i

guaje, cédigo o anotacién,
Iesto es, el' traslado dg un programa de alto nivel a otro, asi como
a conversion del cédigo fuente al cédigo objeto.

38
OMPI, LEGAL PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS:..., cit, pag. 5.
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3.- TIPOS

Podemos clasificar, de una manera resumida, al soporte légico,
desde un enfoque técnico y legal, en los siguientes grupos:

*a) Por la funcién que llevan a cabo:

1.- Programas de Base: Se refieren a una clase de programas
que permiten que la computadora maneje su operacién interna,
controle los periféricos y se comunique con el usuario. Este
tipo de programas incluyen los sistemas operativos, programas
utilitarios, los compiladores, intérpretes, ensambladores,
programas de entrada y salida, organizadores de datos en la
memoria, y similares; v,

2.- Programas de aplicacién: Son los programas creados que
permiten que las computadoras realicen operaciones practicas,
entre otros, se encuentran los siguientes: procesadores de
palabras, bases de datos, hojas de célculo, comunicaciones,
graficadores y juegos. A menudo se incluyen programas de
aplicacién basicos (tabuladores, reglas, tratamientos de textos
en la memoria pasiva de lectura ROM (firmware), e inclusive
pueden ser programados por el propio usuario como en el caso
de la memoria PROM.

b) Por su grado de estandarizacion:

1.- Paquetes de software (package) o software estandar: Son
programas dirigidos al mercado en general. Este software, -
producto- terminado, es el que los franceses denominan
proligiel, neoglismo creado partiendo de los términos -produit-
y -logiciel-, y cuya definicién oficial en Francia dice: conjunto
completo y documentado de programas, concebido para ser
suministrado a muchos usuarios, para una misma aplicacion o
funcion;

2 - Software a medida (custom made): Se trata de programas de
aplicacién que, por lo general, no se mantienen estables y ter-
minados como el software estandar, sino que son continuamente
adaptados, corregidos y mejorados para responder a requisitos
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internos y externos de
n cada empresa. En fran
logiciel specifiques-; y, o4 se los llama -

3.- Software adaptado al usuari i
: ario (customized): Es el softwa
adaptado al cliente. Se basa en un programa estandar que s:g

modifica para adecuarlo -
\ alas n !
particular, ecesidades de un cliente

Esta clasificacién es im inci
cla portante, principaimente para |
::gocutamén de “Ias' clausulas de los contratos infor?néticog
pecto de la fijacién del precio, el periodo de garantia, las
pruebas de aceptacién, y otras” .39 '

¢) Por su origen:

Desde el aspecto legal partic
esd _ , ularmente para los efectos d
prioridad del régimen de tratados internacionales y dg

’ a s s

2.- Software desarrollado por extranjeros; v,

3.- Software desarrollad i
. 0 entre nacionales, domicili
residentes de un pais y extranjeros. cifiados o

3% CORREA, Carlos M., ob. cit., pag

e . clasificacién proporcionada por el citado



TITULO 1

PROTECCION TECNICA AL SOPORTE LOGICO

CAPITULO V

Continuando con el andlisis del capitulo anterior, podemos
clasificar en seis a los factores principales que llevaron a una
proteccion técnica del soporte l6gico, que hasta cierto punto
obligaron a los programadores a desarrollar una serie de ins-
trucciones dentro del software, y otros mecanismos destinados a
impedir la copia del mismo. Estos mismos factores también son
la causa del estudio de la necesidad de la proteccién juridica.

a) Inversién y plazo:

De lo dicho en el titulo anterior, conocemos que ¢l desarrollo del
software exige, dependiendo de su grado de dificultad, fuertes
inversiones y periodos prolongados de desarrollo.

b} Proyeccion:

La brecha entre el desarrollo del software y del hardware cada
dia crece, siendo frecuente el nacimiento de empresas dedicadas
exclusivamente a la creacién de nuevos soportes logicos frente a
la ocasionalidad de las nuevas empresas de ordenadores.

c) Divulgacién:

La divulgacién del software trae como consecuencia el cono-
cimiento del publico o de los competidores, que podrian
eventualmente, copiarlo.

d) Comercializacion:

El software se encuentra en el mercado sin mayores garantias de
proteccidn juridica para su autor y creador.
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e) Vulnerabilidad:

El software es facil de copiar cuando se dispone de un original o
de una copia de! original.

f) Dificultad de accionar en contra de la pirateria:

Se da por insuficiencia de proteccion por parte de las normas
legales actuales.4C

Estos factores dieron nacimiento a los dispositivos para evitar
la copia del software, que pasamos a analizarlos:

1.- DISPOSITIVOS O ELEMENTOS QUE NO PERMITEN
COPIAR
Son muchos y muy variados los sistemas ideados para impedir la

copia de un software, e igualmente son diversos los programas
.reados para destruir los dispositivos que impiden la copia.

Entre otros, exponemos los siguientes:*’

a) Fuera de pistas:

Este proceso consiste en la grabacion del programa dentro de las
pistas del disco, pero una o varias instrucciones claves del
programa se encuentran fuera de una o varias de dichas pistas.

En principio, este método estuvo protegido porque los
programas copiadores duplicaban el software pista por pista,
pero luego se crearon programas que duplicaban todo este disco.

Este sistema fue rapidamente descartado.

b) Ranura en disco:

Antes de grabar el programa en un disco, a éste se le hace una
ranura en forma de radio. Esto impedia que al momento de

40 A ia fecha en cada pais antes de legislar sobre la proteccion.
41 \|LLAVICENCIO, Ivan, experto en computacion, ENTREVISTA REALIZADA EN
AGOSTO DE 1988.
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copiar el programa a un disco que no tenia esa ranura, impedia
que su copia sea perfecta. Igualmente, por el método anterior
se desproteqié este sistema. ’

¢) Clave:

Para su uso previo, se debia accesar una clave, que venia en el
texto della documentacién del programa, o que el usuario podia
introducirla. Quien no conocia la clave no podia usar el
programa. Este método no trascendid, debido a que si alguien

permitia la copia del programa, entonc i i
, es tambi
conocer la clave. o podia dar a

d) Grabacién en distintos elementos fisicos:

E'ste método consiste en que parte del programa s

dlsco'y parte del programa en un chippo %n una ?a?jreatzaqir; uer:
usuario debe colocar dentro del computador. Evidentemente, el
programa grabado en el disco podia ser copiado. Sin embar'go
resultaba muy costoso copiar la parte del programa grabado en’

lea' (c:ggaiéa menos que se haga un proceso de comercializacién de

Este método adn se utiliza, empero no es absolutamente eficaz y

tzmpoco es de lo més conveniente . ..
nte, pues el producto a ;
es Costoso. P producto asi concebido

2.- EL VIRUS

a) Concepto:

_EI Ilam.ado virus no es otra cosa que un conjunto de
mst.ruccaor]es incorporadas al soporte 1égico, que ordenan una
serie de ejecuciones que alteran el normal uso del programay a
Su vez -c.ie la maquina. Este virus, dependiendo de su grado de
complejidad, ataca los recursos, principalmente de las aplica-
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b) Aparecimiento:

No se sabe con certeza si la aparicién.deh vigl::rsea ldi?gwaa:g
i i r para incorp

ncién de un programapio r ' re
}Rts?rucciones o programas virus para evitar sudmgiaéo?tic,i:r eqes
existen virus que se accionan o propagan cuando
copiado. .

. . 5

Hay quienes sostienen que el virus apargmé por Iad crgzzlggnc; r
un programador demente, que tuvo la intencién de

dafio.

, . . ]
"El virus es una repugnante pieza de soporte l6gico escrita po
un individuo demente.

Virus is a nasty piece of software written by a demented
individual".42

ialmente, para el caso de los virus se han creado prgg;le;r:az
de;iructores, como es el caso rde las Ilqmadas \gg e
desinfectantes. Sin embargo, cada nuevo Virus crea médios s
primero ser detectado para luego crear nrogramas 0
neutralizacién eliminacion.

i n
El caso es muy grave en razon de qu.e.§I virus se prgrﬁzg?egoa
mucha facilidad, sin descartar la posibilidad qg:; as:i slmog cﬁYa
i i ion de empresas u
sistemas de informacion 2
Lo:se de datos es la parte central del servicio que prestan.

c) Aspecto juridico:

Este fenémeno del virus, reciente por cierto, .jus.tifica elsg§tu-
dio por parte del derecho, como lo vemos en el siguiente caso:

*Dos técnicos informéativos barceloneses scte.ran ;ggzéé?aﬂaggsv E};
i introducido un tipo
el juez acusados de haber in D0 e o ol O
computadores de diversos ayun ,
Iir;ié%zrdé (%erona). La empresa Oasis System, S.A,, donde

42 JpCHURCH, Howard, THE SCORES VIRUS, Editado en la ayuda (help) del
Programa VACGINE.

B
|
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trabajan los acusados, y la Asociacién Espafiola de Empresas de
Software les acusan de querer lucrarse al ofrecer a los afectados
unas vacunas contra el virus introducido antes por ellos
mismos. El juzgado de Instruccion numero 8 ha admitido a
tramite la denuncia y ha solicitado diversas pruebas periciales.

No hay delito:

La presentacion de la denuncia choca con un sistema juridico que
no castiga este presunto delito. Nuestro Codigo Penal castiga los
destrozos en las cosas, mediante métodos tradicionales y cono-
cidos como un incendio o un hachazo, pero en ninglin caso
contempla que introducir cambios en un pregrama informatico
sea un delito, explica Emilio Zegri, abogado especializado en
estos temas y defensor de uno de los acusados. En el caso
improbable de que se llegase a demostrar que mi cliente alteré
un programa informatico, habria muchos problemas para
tipificarlo como delito, preciss".43

De este ejemplo, entre otros, podemos sacar tres casos
concretos, a saber:

1.- El hecho de que un programador (empleado) incluya virus
en el software de propiedad de una empresa;

2.- El hecho de que un programador o empresa introduzca virus

en el software para luego obtener lucro con la venta de una
vacuna; vy,

3.- El hecho de que un tercero o competidor ingrese un virus
en el soporte légico de una empresa.

Es claro que en los hechos expuestos, interviene el Derecho
Penal de manera inmediata, asi por ejemplo, con las siguientes
figuras, que brevemente las exponemos:

43 CAPELLA, Daniela, COMPUTACICN, Revista Iberoamericana, Ecuasistem,
Quito, afio XI, nimero 89, agosto 1989

.
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1.- Delitos contra la fe pablica, como es| el Caﬁob?i :\git e3r6az ;Jeol
4di i ice: "el que hu
6digo Penal Ecuatoriano, que dice el « €
Sete?iorado mercaderias..., sera reprimido con prision de un
mes a un afio...";

2.- Delitos contra la propiedad, regul?do pcgfe;lsn;lisg;?aggc;l{cr]g:
: i ta de las es
dentro del Capitulo V, que tra S ¢ olras cefrar
i : "serd reprimido con prisi
dauciones, en el Art. 564: "ser o
i fiado al comprador:
a un afio..., el que hubnere_enga
Einee?a identidad de la cosa vendida, entregatl;ldo ﬁraug;.nr(]aantvaen:::dtg
isti j inado sobre el cu
una cosa distinta del objeto determin : versad
leza u origen de la
ontrato; y, acerca de la natura gen
S:ancdida entreygando una cosa semejante en apariencia a la que se
ha comprado o creido comprar;

3. Derecho Penal Industrial, en el campo de la discm:hga ?:Séa:

C'ompetencia Desleal, como claramente [0 e>_<pon'¢;nees ;r?:\udu
i re las maquinaci -
lio C. Ledesma al tratar sob _ ‘

Il:ntaS' “Este acto de concurrencia desleal gzsta m:.e;_grlac;g Spoc:

- ilizacién de medios artificio
acechanzas o por la uti .
engafiosos dirigidos para desacreditar Ia un conﬁ:;;&;r;t;apaéesx
i No cualquier es

hacerle perder la chentele}. : ate

suficientep. Debe ser de cierta magnitud gl _extgnonz?rsebleer;

procedimientos de actos inspirados en propdsitos inconfesa

o indignos"44;y,

i juridi idor, como el derecho a
.- Proteccion juridica al Consumidor, cc 1
‘rtecibir productos idéneos y como la p_revenc:\én y reparacion del
dafio causado a la persona del consumidor.

Ahora bien, el Derecho Penal Positivo estaplgge que, para que
exista delito, el acto debe previamente ser tipificado.

Art. 2 C.P. "Nadie puede ser reprimidq por un acto que nc|> sr:ai
halie expresamente declarado infraccion por la ley penal,
sufrir una pena que no esté en ella establecida.

44 | EDESMA, Julio C., DERECHO PENAL INDUSTRIAL, Editorial Depalma,
Buenos Alres, 1987, pag. 343.
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La infraccién ha de ser declarada, y la pena establecida con
anterioridad al acto..."45

Hemos visto, de una manera asociativa, que estos hechos
eventualmente pueden incursionar en el 2mbito positivo penal.
Sin embargo, no encontramos una disposicion especifica que
tipifique como delito el acto de introducir virus en los
programas de computacion sea con el afan de causar dafio o con Ia

intencién lucrativa de ofrecer una posterior solucién al
perjuicio ocasionado.

El Derecho Penal, concluimos, encuentra un amplio campo para
debatir y posteriormente regular, y con mayor urgencia el
Derecho Penal ecuatoriano, que actualmente no ofrece un
régimen amplio y coherente para reprimir la Competencia

Desleal, la Proteccién Juridica al Consumidor y el Derecho de
Propiedad Industrial.

3.- PROTECCION JURIDICA

Como hemos expuesto a lo largo del desarrollo de los
dispositivos que impiden la copia del software, la proteccién
técnica, por un lado, es costosa de desarrollarla; y, por otro sus
medios no han sido satisfactorios, lo que nos lleva a concluir que
el derecho est4 llamado a proporcionar de manera urgente una
proteccion juridica adecuada que permite ftipificaciones vy

sanciones que impidan la afectacién del desarollo de esta
tecnologia..

El estudio de este tipo de proteccion lo expondremos en los
capitulos siguientes. Sin embargo, es importante detenernos a
mencionar ciertos hechos actuales.

Con el aparecimiento en algunos paises de legislacién que
protege al software, nacié el Illamado Sistema Auditado de
Control, que principalmente consiste en lo siguiente:

45 copico PENAL, Corporacién de Estudios y Publicaciones, Quito 1985,
pég. 3.
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Muchas empresas de desarrollo gje software han Ilegad? as\ r;nrzlgg
de comercializacién tan impresionantes que sus venia
superan varios cientos de millones de délares.

Principalmente, estas empresas contratan servicio; de 3?:&0;
(investigacion) para verificar si en el mercado hay q
usen programas copiados.

Una vez detectados los infractores, permitiria a los
propietarios accionar en su contra.

Evidentemente, si el derecho no protege _al software, todos los
sistemas de control serian practicamente innecesarios.

Algunos sistemas utilizados para el mejor qontro] y detec-
tamiento por parte de la auditoria, son los que siguen:

a) |dentificaciones del usuario:

Al momento de usar por primera vez uln s'oﬂwareeo;glir:latlrla (;éuség
i i mbre, el mismo qu
ide al usuario que accese su no ,eln
'c):omo parte de las informaciones que colntlene e&gr:%r??sa%?a“g
i se usa el progra
sentido tal, que cada vez que antal
io. El programa puede ser cop ,
arece el nombre del usuario. :
2‘1?1 embargo, al usar la copia aparecera el nombre del usuario

que adquirié dicho programa.

Otra manera de identificar al usuario o.rigin-a'l del programna Igg

la posibilidad de incorporar la denominacion rg: ﬁ?\‘er eeporte
i ue se impri ,

reportes, es decir, cada vez q _

ap‘;receré el nombre del usuario, a manera de impreso ?evtgr:g

papeleria. El programa puede ser copiado, pero el co;:;s a‘rié o

en sus reportes impresos el nombre del usuario que aaqui

programa.
b) Cédigos:
Cada ejemplar del soporte légico comercializado tiene un cédigo

i i | programa. Cada
i esto por el programador, que |dent|f|ca al pros .
grizltj:irientg? debg llenar una tarjeta de identificacion en la que
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Se encuentra el cédigo, y enviarla al programador o empresa
propietaria del software. EI adquiriente se ve forzado a llenar
esa tarjeta porque de esa manera puede adquirir los nuevos
desarrollos del mismo programa (updates) a un costo muy infe-
rior comparado con el precio de venta del producto actualizado.

El programa puede ser copiado, pero en la copia aparecera el
codigo del adquiriente.

4.- PROTECCION JURIDICA REQUERIDA POR EL PROGRA-
MADOR

Como enfoque preliminar, anicamente enumeraré algunos de los
objetos y actos que requieren de proteccién o represién desde el

punto de vista del creador del software, para luego analizarlos
en los capitulos a seguir:

a) La concepcién de la idea o solucién a un probiema
determinado;

b) La proteccién al algoritmo, como el método a seguir para la
solucion del problema, y la carta de flujo, como el organigrama
o disefio del programa. Estos elementos son muy dificiles de
copiar, dado que, por lo general, el programador nunca entrega
en forma escrita el algoritmo, y mas adn resulta complicado
encontrarlo dentro del programa, sin que ésto sea imposible;

¢) La proteccién del programa, tanto en su forma fuente, como
en su forma objeto. Igualmente, la traduccién del programa

realizado en un lenguaje de programacion de alto nivel a otro, y
la conversion de la forma fuente en forma objeto;

d) Impedir la reproduccién del soporte légico por cualquier
medio, salvo para copias de salvaguardia, y normas de accién en
contra del uso de copias no autorizadas:

e) Prohibir la divulgacién del soporte I6gico sin su autorizacion
0 antes de que haya sido colocade en el mercado;
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f) Mayores sanciones contra la com_ercia|izaci6n y publicidad de
reproducciones no autorizadas; vy, finalmente.

d) Impedir la reproduccion del texto de introduccién o manual
de operacion.
Debo hacer especial énfasis en que de un mismo algoritmo

ir disti j igualmente de éstas,
n salir distintas cartas dg flujo, e igu _
g?s?;?os programas fuente, segun el lenguaje de programacion

que se use.

Igualmente, segln los expertos, analizando el programa fuente

se puede eventualmente llegar a descubrir la serie de ecuaciones,

que componen el algoritmo.

j ran importancia que la
a Correa, por ejemplo, es de @ : 8
::lt;nsién de la proteccion alcance tanto al programa o codigo

. : s la
‘ bjeto, principlamente para
te como ‘al programa o codigo 0
fnueegnoc:iacién depcontratos informaticos. Pedro Chaloupka, se

inclina ademas por la proteccién del algoritmo.

TITULO i

PROTECCION JURIDICA AL SOPORTE LOGICO POR EL
DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

CAPITULO VI

PROPIEDAD INTELECTUAL

Es conveniente referirnos al Derecho de Propiedad Intelectual,
intentando introducirnos en su esquema juridico, sin el cual
dificultaria el analisis del tema que estudiamos, Y por supuesto,

sin tampoco pretender agotar el estudio de tan controvertido
derecho.

Evidentemente, trataremos de no distraer al lector del objeto de
este trabajo.

1.- DENOMINACION

Las dos grandes categorias de este sui géneris derecho, a saber:
a) los derechos relativos a las producciones artisticas, lite-
rarias y cientificas -Propiedad Intelectual-, y b) los derechos
de Propiedad Industrial, han sido agrupados por muchos autores
bajo el régimen de los derechos de las creaciones espirituales.

Sin embargo, com lo explica Chaloupka, "la palabra intelectual
aplicada al derecho de las creaciones de la categoria a) se ha
tornado equivoca hoy en dia, puesto que existe en el mundo una
tendencia creciente -por el momento reducida casi al ambito
doctrinal, de estudios, con todavia escasas exteriorizaciones

legislativas4€- de englobar el tratamiento juridico de ambas

48 |5 legislacién ecuatoriana adopté esta postura, dado que su ley relativa al

régimen de las producciones artisticas, literarias y cientificas, se donomina
Ley de Derechos del Autor.
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categorias en un universo unificado, bajo la denominacion
génerica de Derechos Intelectuales o de Propiedad Intelectual4’ .

2.- CONCEPTO

No son muchas las definiciones que tratadistas han aportado a la
doctrina de los Derechos Intelectuales. No pretendemos
incluirlas en este trabajo, pero si apuntar que hasta la fecha la
discusién permanece abierta y son bienvenidas nuevas pro-
puestas para definir al Derecho de la Propiedad Intelectual.

De manera simplemente enunciativa, podemos decir que:
Derechos Intelectuales o Derecho de Propiedad Intelectual, es
una rama del derecho privado, que estudia y regula el régimen
aplicable a las creaciones del ingenio humano -0 a las
creaciones espirituales-48, e integra los resultados de la accién
creadora que, destacados por la personalidad de su autor, en
forma original, definida y precisa, asegura el progreso de la
cultura y consolida la libertad de comercio e industria.

3.- NATURALEZA %°

La naturaleza de los derechos intelectuales ha sido y es materia
controvertida en la doctrina. El tema aun no encuentra una feliz
solucién y._los planteamientos, muchos de ellos con importante
sustentacién juridica, no han sido generalmente aceptados.

De manera a priori, debo destacar que las posiciones doctrinales
coinciden en englobar todas las modalidades del Derecho

47 cHALOUPKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, Derechos intelectuales,
Editorlal Astrea, Buenos Aires, 1988, volumen i, p4g. 51.

48 gAYLOS CORROZA, Hermenegildo, TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL,

Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1978; realiza un extenso analisis sobre la
nocién descriptiva de las creaciones espirituales.

49 g se quiere analizar con amplitud la naturaleza de los Derechos
Intelectuales, puede acudirse a las exposiciones de importanies tratadistas
como los siguientes: Hermenegildo Baylos Corroza, TRATADO DE DERECHO
INDUSTRIAL; Guillermo A. Borda, DERECHOS REALES; Leopoldo Aguilar
Carvajal, SEGUNDO CURSO DE DERECHO CIVIL; Benito Pérez, LA PROPIEDAD
“INTELECTUAL Y EL DERECHO DE QUIEBRA; Edmundo Pizarro Davila, LOS BIENES
Y DERECHOS INTELECTUALES; Luis Alberto Pefia Guzman, DERECHOS REALES;
Manue! A’ Laquis, DERECHOS REALES.
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:ggi::cltual ldentro de una misma categoria, considerando que
todos 0s elementos que conforman los Derechos de Autor y la
ropiedad Industrial tienen una esencia coman.50

a) Clasificacién de las teorias:

?eegjl?t: (;gggzadpresentaauna clasificacién de las teorias que
uaga separandola en dos grand

_ _ : es grupos: la

doctrmas.dualnstas y las doctrinas monistas del de?ect?o sobrg

las creaciones intelectuales.51

Las posiciones dualistas diversifican el conjunto de facultades
guetco.rresponde al creador, en dos tipos de derechos: uno, de
ontenido moral y otro, de carécter patrimonial. ,

ses:;rgﬁglig:g elf'primc_e(;o forma parte de los derechos de la
-airmacion en la que convienen |
estas posiciones-; mientras el PYIE ey
; segundo pertenece a ! i
de los derechos patri i N
moniales, dentro de la cual ¢
‘ , ad
propugna luego su solucién propia. @ aulor

i,::E) set' cgl;trario, las doct(inas monistas consideran artificiosa e
espiriﬁgl 3 %sta sepia(aC|én de dos elementos diferentes, uno
ro patrimonial, en lo que constit ,

_ r , uye solo un
ch)’g)unto armonioso d(::‘ facultades de indole moral yyeconémica
q .no pueden ser aisladas analiticamente en la forma que ei
dualismo propugna"2,

50 paYLOS COR i '
o ROZA, Hermenegildo, ob. cit., se refiere con mucho adierto al

51 n n
teorrl:nt(rjee Ilads pnr;cnp:les teorias de concepcién dualista se encuentran: La
! erecho de propiedad, la teorfa del derecho sob :
inmateriales, la teorfa del derecho a la no imitaci o fos dares
! mitacién, la teorfa de los d
de clientela, la teorfa de los dere i " oo
; chos de monopolio; y, dentro d i
de concepcion monista se encuentran: O e
an: La teorfa del deracho de la personalid
v a !
I:zteoria del derecho del trabajo y la teorfa de los derechos intalegtuales. ’
BAYLOS CORROZA, HERMENEGILDO, ob. cit,, pég. 390
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1.- Doctrinas dualistas:

na obra
Estas doctrinas parten del sgpu(;e:rtgcﬁ:: e; :;ktaoerr:dﬁnuderecho
i see dos tipos de , "o
m;?;i?\tglalyprsloral, clasificado entre los dere;hosoﬁ:a;?igjéoi g
garécter extra-patrimonial, y un derecho de

noémico.

'
E d

patrimonial, transmisible y temporal.

’ iguiente cla-
Protegen distintos intereses, de acuerdo con ia sig

sificacion:
a) En relacion son su naturaleza:

i la reputacién del autor,
oral tutela la parternidad, ' _ -
o tcrigrecg:\c?s-mmientras que el derecho patnm-oma| protege
f|3nr:erés del éutor de obtner una utilidad econdmica.

b} En relacién con su objeto:

C y 7

valores econémicos.

c) En relacion al contenido:

i la facultad de disponer la pubh-
G qeregho‘ m:g?al‘ ceolnc?;fc:: d§ reconocimiento de paternr:"doag::
=t ehgs de velar por la integridad de la obra 3‘( gerecho
k')s L el derecho de arrepentimiento; no asi € A
g:?r?;'on);al que brinda una exclusiva de explotacion econ ,

que consiste en 1a copia, reproduccion y otros.
.. Doctrinas Monistas:

i rien de una interpre;,
; - monistas, por su lado, pa ]
'{:cjoﬁcf:fiigﬁ: de cuantas facultades v derechos tenga el au
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que son derivaciones, manifestaciones y modalidades de una
figura dnica.

Sugieren que todas esas manifestaciones y modalidades no son
mas que la exteriorizacién del sefiorio juridico que corresponde
al autor sobre su obra, los medios para hacer efectivos y
garantizar ese sefiorio y ese poder de disposicién relativo a
todos los valores que la obra representa para el autor.

b) El caso en la legislacién ecuatoriana:

El Codigo Civil Ecuatoriano encuentra anicamente dos tipos de

derechos, los reales y los personales. Presenta las siguientes
definiciones y reglas:

"Art. 614: Derecho real es que tenemos sobre una cosa sin
respecto a determinada persona.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usu-
fructo, uso o habitacién, los de servidumbres activas, ei de

prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones
reales.

Art. 615: Derechos personales o créditos son los que soélo
pueden reclamarse a ciertas personas qus, por un hecho suyo o
la sola disposicién de la Ley, han contraido las obligaciones
correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor,
por el dinero prestado, o el hijo contra el padre por alimentos.
De estos derechos nacen las acciones personales.

Art. 618: El dominio (que se llama también propiedad) es el
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de

ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el
derecho ajeno, sea individual o social.

Art. 619: Sobre las cosas incorporales hay también una especie
de propiedad.
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i i n
i | talento o del ingenio SO
- Las producciones del ( et
Srrgpigczigd de sus autores. Esta propiedad se regir por las ley
especiales”.53
. M-
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? derechos sobre las creaciones intelectuales s.on N
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derechos.
4.- OBJETO PROTEGIDO

i lta de una
j eqgido no es la obra material que resu :

: Ob]'eét: p;::e?ectua|54. Al contrario, es esa den:argtsrli%c;as
o iritual, la obra intelectual dotada de caracte s
creaCIéIn esr:arsoné\ en tanto al caracter expresivo de 2
Ceroon olr'dg)d del al’xtor; de valores culturaleg., en cuanto a 2
person%l de la identificacion e idiosincracia del autq:j yntiﬁ-
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ggfivos, relativos a la originalidad de su creacion.

ion | resultado de
én intelectual, es el It
s palabras, la creacl r | ado €®
ng?i;aacignes ideales de reaugades serr;s;glff C(})lé?] Oélc?racteres
jetivo, i endiente de su ¢ ,
ente objetivo, mdep _ ) .
artisticos, técnicos, industriales o comerciales

liaridad
Tales creaciones, dice Baylos Corrozg, pgf:eget:n; Slfi(;:zl;icadas,
i titud p
ortante, que €s su aptituc . as
?c}zzticiz?spa si mis’mas, en nuevas realidades materiales, cada

53  cODIGO CIVIL, Corporacion de Estudios y Pubicaciones, Quito, 19i&: o
54 g} Art. 3 de la Ley de Derechos de Autor Ecuatoriana els;aﬁl;ac:; r(;
dereEclhos ;la autor son indspendientes de la propiedad material do .

]
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que se proceda a combinar unos determinados elementos sen-
sibles, del modo que prescribe la concepcién creadora”.55

Pero no basta que esa creacién sea tutelable por el derecho, es

necesario ademas que cumpla los requisitos establecidos por la
legislacién aplicable.

Por tanto, esa creacién intelectual que ha cumplido con las
normas que anteceden, como objeto de derecho, ha de tomar el
nembre de una de las modalidades del derecho intelectual. Dicho
en otras palabras, para el derecho, el objeto se llamar4 patente

de invencién, marca, modelo industrial, obra literaria,
etcétera.

5.- UBICACION EN EL DERECHO 56

Se ha planteado que los Derechos Intelectuales constituyen
figuras de caracter intermedio, regulados de un lado por el
derecho privado y, de otro por el derecho administrativo.

.Es cierto que el derecho publico interviene con normas de
caracter administrativo, principalmente en la concesién de la
proteccion juridica a los distintos tipos de la propiedad inte-
lectual; dada la obligatoriedad, en ocasiones, de la presentacion
de una solicitud, las declaraciones y los actos registrales.

No hace mucho que esta idea ha sido criticada por importantes
tratadistas como el caso de Baylos Corroza, quien sostiene que el
derecho subjetivo que otorga la propiedad intelectual es de
caracter privado, sin que la administracién publica tenga en él
otra finalidad ni otra funcién que exteriorizar y publicitar ante
la comunidad el acto de apropiacién, que supone la solicitud del

S5 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. p4g. 4.

56 No tratamos sobre la autonomla de! Derecho de Propiedad Intelectual, por
considerarlo superado. Nuestra posicién apunta a que, si bien el Derecho, no es
justificacion para no considerarlo auténomo. Sin embargo, si se quiere
profundizar en el tema, Peter Lewy, en su libro PROPIEDAD INTELECTUAL EN
BOLIVIA, expone, con mucha claridad, las teorias sobre la autonomia absoluta
y sobre la autonomia relativa.
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creador, la descripcién y reinvindicacién del objeto tutelado, y
la inscripcién de un registro publico. De manera similar, Pefia
Guzman, se pronuncia en el sentido que los derechos inte-
lectuales forman parte de la rama de los derechos individuales
concedidos en funcién del derecho privado.

Nuestra posicién apoya los criterios vertidos en funcién del
derecho privado, anotando de forma aclaratoria, que si bien, en
un momento dado, por un eventual cometimiento de una
infraccién al derecho de un autor, intervienen en la relacion
juridica normas de derecho penal, que son por naturaleza de
derecho publico; no por ello, la relacion ha de ser siempre de
derecho publico. El derecho penal, por tanto, ha de intervenir
en el anormal comportamiento en las relaciones juridicas de

buena fe.

6. MODALIDADES DEL DERECHO INTELECTUAL

No pretendemos levantar polémica al presentar nuestra
clasificacion de los Derechos Intelectuales, ya que varios
autores, dividen las diversas modalidades atendiendo a su propia
interpretacion juridica y a la diversidad de 6rdenes clasi-
ficatorios que presenta la metodologia juridica.

Eso si, para no dejar el tema obscuro, clasificaremos a los
Derechos Intelectuales, acogiendo las distintas materias, pre-
sentadas por el Gonvenio de Estocolmo de julio 14 de 1967, que
establece la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.

»Art. 2: Definiciones: Vill) Propiedad Intelectual, los derechos
relativos a las obras literarias, artisticas y cientificas; a las
interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones
de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de
radiodifusién: a las invenciones en todos los campos de la
actividad humana; a los descubrimientos cientificos; a los
dibujos y modelos industriales; a las marcas de fabrica, de
comercio y de servicio, asi como a los nombres y deno-
minaciones comerciales; y,a la proteccién contra la competencia
desleal, y todos los demas derechos relativos a la actividad
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Co i
Mo mencionamos, la rama del derecho que estudiamos se
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Es . .

cietrnat;}ic;ifeﬂdosd a las creaciones artisticas, literarias y
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n de la fotografia, la fonografia y cinematografia '

b) Propiedad Industrial:

1.- Las soluciones técni
_ ( cnicas de aplicacién industrial: i
ciones, perfeccionamientos, modelos de utilidad: uetriali Tnven-

2.- Las novedosas creaci
e aciones formal PO Y S .
modelos y dibujos industriales; y, o de aplicacién industrial:

3.- i PR

o Lﬁafé%n%s distintivos de caracter mercantil: marca comer-

e e fabrica, marca de servicios; nombres comer-

e B das comerciales, rétulos de establecimiento, deno-
S ge origen, indicaciones de procedencia '

¢) Categoria mixta:

n . .
r?u :v ::tgggrria :mxta, relacionada precisamente con aquellas
s dg ?s _egale§ que combinan normas del derecho de

propiedad industrial, como el caso de Ia proteccién

57
ROMANI, José Luis, PROPIEDAD
I, ) IND
Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1976,Upség?l¢li.3v B
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juridica a los chips semiconductores, y como, eventualmente,
podria ser el caso del soporte l6gico.

No comparto la tesis, sostenida por varios autores y tratadistas,
de que la represion contra la competencia desleal sea un objeto
protegible dentro del derecho de propiedad industrial, puesto
que ella presenta unicamente reglas para el normal compor-
tamiento de las relaciones juridicas y procura reprimir los
abusos de los excesos de una ilegitima y condenable con-
currencia.

Las modalidades del Derecho Intelectual, concluimos, son sus-
ceptibles de incremento, conforme los avances de la técnica, por
el aparecimiento de nuevos productos, y de la legislacién, por la
regulacion juridica que se otorgue a esos nuevos productos.

CAPITULO Vil

LA PROTECCION POR EL DERECHO DE AUTOR

1.- CONCEPTO DE OBRA PROTEGIBLE 58

Los articulos primero y séptimo de la Ley de Derecho de Autor
de la Republica del Ecuador, establecen lo que sigue:

"Art. 1.- Las disposiciones de la presente Ley regulan el
régimen de proteccion de los derechos de autores de obras

literarias, artisticas y cientificas.

58 £, ] ARC DEL DERECHO DE AUTOR, publicado por la UNESCQ, al responder a
la pregunta (Cémo definen tas leyes el objeto del derecho de autor?, dicen: Las
leyes nacionales sobre derechos de autor y las convenciones internacionales se
aplican a las obras de caracter literario, cientifico o artfstico. En el caso de
Jas obras cientlficas, lo que se protege no son las ideas, sino su expresién «
literaria o artistica. Estas categorias tienen un caracter amplio y las leyes
nacionales definen sus limites en términos muy generales mediante el empleo
de formulas tales como obras del intelecto, obras artisticas o literarias, las
obras cientificas literarias y artisticas de todo tipo, independientemente de su
forma de expresién o simplemente mediante la expresion obras literarias.
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5
© LEY DE DERECHOS DE AUTOR, Re

1976, Quito. gistro Oficial N® 149 de agosto 14 de
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c¢) Obra cientifica:

La proteccién de la obra cientifica ha suscitado numerosos
estudios, y no menos importantes doctrinas.

"La ley no determina expresamente cuales son las obras
cientificas, debiendo entenderse por tales aquellas que juegan en
el campo de la razon, percepcion y conocimiento, tendientes a
descubrir la verdad y que abarca un conjunto de principios
constituyentes de alguna rama del saber humano. Ellas com-
prenden las obras, escritas u orales, de cualquier naturaleza y
extension, que tratan y explican las doctrinas que se han
formado metddica y ordenadamente alrededor de una ciencia y
que constituyen una 0 mas ramas del saber humano como, por
ejemplo, las de filosofia, las de derecho, las de medicina, las de
matematicas, etcétera”.80

t g inclusién de la denominada "obra cientifica” como una de las
formas protegibles por el derecho de autor ha sido objeto de

critica.8?

Evidentemente las manifestaciones cientificas son de tras-
cendental importancia; enuncian principios, descubren leyes
naturales, implican el resultado de una investigacién o de un
pensamiento, pero no llegan, como dice el jurista Baylos
Corroza, a traducirlas en la formula prescriptiva de una
actuacién sobre las fuerzas naturales, que permita obtener un
resultado practico. Estad ideas y concepciones son la base de
muchas soluciones concretas; pero por si mismas no las
proporcionan. Para encontrar la féormula practica que origine

B0 PENA GUZMAN, Luis Alberto, DERECHOS REALES, Tipografla Editora
Argentina, Buenos Aires, 1873. Tomo 1l, pag. 372.

61 ROGSCH, Arpad, EL DERECHO DE AUTOR SEGUN LA CONVENCION

UNIVERSAL, Buenos Aires, 1975, dice: La utilizacién de la palabra "cientifica®
es desafortunada. El caracter cientffico de una obra no tiene importancia desde
sl punto de vista del derecho de autor. Un librc de medicina, un mapa

estadistico, un film geografico, estan protegidos por ser un libro, un dibujo 0

una pelicula cinematografica, y no porque traten de medicina, de estadlstica ¢

de geografia.
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BAYLOS CORRQZA, Hermenegildo, ob., «it. pag. 531.
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por la extraordinaria complejidad y la falta de viabilidad que en
muchos aspectos, son evidentes.

3.. La creacion de un sistema de indemnizaciones sociales:

Plantea la indemnizacidn al cientifico, al investigador, regulagz
por normas juridicas. Existiria una tabla de recompen.seéljs,dqun
tendria derecho a recibir aquel que aporta a la sgcxe fiacie N
descubrimiento o una investigachn de la que se en%iab!e y
progreso cientifico. Se ha reconocido que esta tesis es

que seria totalmente justa.

[ lisis, que no es materia
esar que el tema requiere mayor.a_né _ ‘
ereste C'zrabajo, dejo expresada mi mquuetuq que el r'efedngo
planteamiento no seria muy viable dada la pos[ble relatlylda e

la tabla de recompensas y la subjetividad de quien la aplique.

: ahi que, por todo lo antes mencionado, la denominada

propiedad cientifica sea prc_;tegi_da por los derechos de autor,
sélo en su forma de expresion literaria.

2.- DERECHOS GARANTIZADOS

Se exponen, a continuacion, varios de los derechos consagr?)crig:
en la mayoria de legislaciones para los autores de o

literarias y artisticas.

Conviene detenerse a analizar breyemente estos d_?rec(t;os.afal
entendimiento de ellos sera, sin duda, de utilida nF;izar
determinar la conexién con los derechos que se busca garab ol
para el soporte légico, 0 a la inversa, los derechos que se bus
evitar respecto del software.

Los derechos de los cuales hacerpos _referencia, .han slleao—
clasificados, entre otros, por la legislacion y doptrma_l gcs :
toriana en: derechos morales y derechos patrimonia

economicos.

"E| derecho de autor comprende dos series de prerroga_ti\{as eci
facultades distintas tendientes, unas, a poder exigir

——
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reconocimiento del derecho de dar a conocer la obra y de que se
respete la integridad de la misma, que se conocen como derechos
morales, y oiras, relacionadas con el disfrute econémico de su
produccién, que se denominan derechos patrimoniales o
pecuniarios”.64

a) Los derechos morales:

Los derechos morales se caracterizan por ser, de acuerdo con el
Art. 18 de la Ley de Derechos de Autor ecuatoriano, perpetuos,

inalienables, imprescriptibles e irrenunciables y se consideran
unidos a la persona.

Son derechos morales del autor, los siguientes:
1.- Derecho a la paternidad de la obra:

Este derecho esta compuesto por tres facultades, a saber: el

derecho al nombre, el derecho a las cualidades, y el derecho a
reivindicar la obra.

La primera de las mencionadas facultades, implica que quien
ponga en conocimiento la obra, debera indicar el nombre del
autor, sea éste, su nombre completo o seudénimo.

El denominado derecho a las cualidades, consiste en exigir que se
mencionen sus titulos, grados, y otros.

Finalmente, el derecho a reivindicar la obra, intenta impedir
que un individuo trate de pasar como autor de una obra, y
faculta al verdadero autor a obtener que se reemplace el nombre
del plagiador por el suyo propio. También faculta a impedir que
una obra aparezca como propia, cuando no es de su creacion.

2.- Derecho a la integridad de la obra:

El derecho a la integridad de la obra consiste en 14 tacultad de
oponerse a toda deformacién, mutilacién, alteracion o cualquier

64 PACHON MUNOZ, Manuel, MANUAL DE DERECHOS DE AUTOR, Editorial
Temis, Bogota, 1088, pag. 51.
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otra transformacién hecha sin su expresa autorizacion, a.zl|
como a toda accién que ocasione demérito de su obra, 0 mengue
honor, el prestigio o la reputacion de su autor.

3.- Derecho al inédito:

Este derecho "consiste en un sefiorio absoluto sobre S:J oul:;roa:
durante el periodo anterior a aquel momento en que €l a

desee divulgarla”.6s
4.- Derecho a modificar la obra:

Consiste en la facultad de modifi_car Ia obra, aun cuando el autor
haya cedido sus derechos econémicos.

ificaci i la obra no ha sido
ificacién puede ocurrir cuando la . .
l;;ﬁblri?:::ia o estd en proceso de publicacién e inclusive ya

publicada.
5.- Derecho al arrepentimiento:

Segun la disposicion contenida en el Art. 17, literal f) c:je la heg

de Derechos de Autor del Ecn:jagor, tgl dsl:eglg?a dg paoder
imiento, consiste en la facu[a de retirar :

gzrtempresario o0 usuario, con sujecién a la ley, aun después de

haber autorizado su uso.

De manera similar se pronuncia la le|y co;omt:_i:gg, degr eséjh :né
tor de la obra ti

30, al establecer que .el au .

retirarla de la circulacion o sqspende_r cualqunert fc_)zr:ée; de

utilizacién, aunque ella hubiera sido previamente autori .

"El derecho de arrepentimiento se funda en que el autor ﬁuzﬂz
rectificar posiciones o desistir de ideas expresadas e

trabajos intelectuales, por lo que desea impedir la q'ivelélgamén
de sus obras que contengan tales ideas o pensamientos”.

65  bid, pag. 56.
66 ibid, pag. 58.
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b) Derechos econémicos:

Estos derechos, segin la doctrina, se caracterizan por ser
transferibles, temporales y renunciables.

Cabe simplemente acotar respecto a la temporalidad de los
derechos patrimoniales.

Desde un punto de vista restrictivo en el sentido de perpetuidad
pero no de extension en el tiempo, es importante establecer que
la mayoria de legislaciones brindan una proteccién, dentro del
derecho patrimonial, que supera los afios de vida del autor.

Tal es el caso, del articulo 88 de la Ley de Derechos de Autor del
Ecuador, que dispone:

"Art. 88.- La proteccién otorgada por la presente Ley sera por
el tiempo determinado en las siguientes reglas:

- por toda la vida del autor, y después de su fallecimiento, por
el plazo de cincuenta afios, a favor de sus herederos vy
legatarios"67

Los principales derechos econémicos son:

1.- El derecho dispositivo:

Consiste en que el autor puede transferir los derechos de su
obra, sea a titulo gratuito u oneroso, o bien sea, en parte o en su
totalidad, igualmente puede autorizar su uso.

2.- El derecho de reproduccién:

Consiste en la facultad a multiplicar la obra por cualquier
procedimiento, como la imprenta, la fotografia, el grabado, la
litografia, la cinematografia, la cinta magnética con sonidos y/o

imagenes o cualquier otro medio de reproduccién conocido o por
conocerse.

57 LEY DE DERECHOS DE AUTOR, Registro Oficial N* 149 de agosto 14 de
1976, Quito.
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3.- El derecho de exposicién:

Es la facultad de presentar al publico el original o las
reproducciones de las obras.

4.- El derecho de transformacion:
Comprende todas las formas de modificacién de la obra.

Entre estos se encuentran el derecho de traduccién, que consiste
en verter una obra a otra lengua o dialecto; la adaptacion, que es
cambiar el género de la obra en otro, por ejemplo, una obra
literaria se convierte en una pelicula; y, el derecho de
transcripcion, tiene por objeto modificar la forma externa de la
obra, por ejemplo, para transformar la obra oral en escrita, en
definitiva, consiste en realizar arreglos a la obra.

3.- LIMITES DEL DERECHO DE AUTOR

No se pretende abarcar la generalidad de limites de la proteccion
del derecho de autor, sino Gnicamente aquéllos que consideramos
necesarios para su posterior analisis con el software.

a) La proteccién a las ideas:

Como punto de partida debemos empezar por afirmar que el

derecho de autor no protege las ideas®8 , las combinaciones de
pensamientos y conceptos. Los derechos de autor protegen
anicamente en cuanto quedan expresados en una manifestacion

formal.69

"No protege el contenido en si; es decir, no garantiza que no han
de ser utilizadas, aplicadas y aprovechadas por otros las ideas y

68 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. Si se quiere profundizar en el
tema, dicho autor, en su tantas veces citado libro, presenta un gstudio
pormenorizado sobre la proteccién de las ideas en la Propiedad Intelectual.

89 UNESCO, EL ABC DEL DERECHO DE AUTOR, sa refieren las siguientes
normas: El derecho de autor protege las obras como formas de expresién. No

protege las ideas en si, lo que se protege es la expresién de las ideas del autor.
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concep_tos que se exponene en esa forma de expresion, al
contrario, protege la vestidura formal en que esas ideas se
expresan”.70

Chaloupka, en su articulo titulado "La Propiedad de las Ideas"

recoge el contenido del Art. 7 de la Ley N2 32-86 de juli
1986 de Republica Dominicana que dice):/ Jullo 4 de

"'Las l_deas o el contenido conceptual de las obras artisticas
Inerang‘s 0 cientificas no pueden ser objeto de apropiacién
protegl_endose unicamente la forma literaria o tridimensional o'
el sopldo por medio de los cuales las ideas del autor son
descriptas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras
artisticas, literarias y cientificas".71

Para no abu_ndar en el tema de la proteccién de las ideas, que
resulta inquietante e interesante, finalizamos citando el I'iteral
b} de la seccién 102 del titulo 17 del Cédigo de Estados Unidos
dg _Norte America, asi como un fragmento del reporte de la
oﬂcmg de Copyrigth de la Biblioteca de Estados Unidos de Norte
America, a propdsito de la revisién general de la Ley en 1961.

"En nm‘gt_]n caso la proteccion del derecho de autor, para una
obra ongm_al de autoria, se extiende a una idea, proc,:edimiento
proceso, sistema, método de operacién, concepto, principio o’
descubrimiento...".72 ’

j'Copyright does not precule other from using the i

information revealed by the author's work. It %etrt:inlsetgstr?er
literary, mgsical, graphic or artistic form in which the author
expresses intellectual concepts !t enables him to prevent others
from reproducing his individual expression without his
consent. But anyone is free to create his own expression of the

;? BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. pag. 44.
CHALOPUKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, ob. cit., pag. 51.

792 . . .

Traduccuén propia de la primera parte del parrafo dei literal b) de la
seccion 102 de COPYRIGHT LAW OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Circular 92, The Library of Congress, pag. 6. ’
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same concepts, or to make practical use of them, as long as he

does not copy the author’s form of expression”.’3

b) El aporte personal:

i na
El derecho de autor exige que la obra debe ser creada por u
persona natural o por un grupo de ellas. Unicamente en forma
derivada, los derechos patrimoniales de la obra podran ser de
propiedad de una persona juridica.

En todo caso, la exigencia est4 dada al aporte de una personao a
un grupo de personas fisicas bajo el marco de las obras
colectivas.

Por tanto, el valor o criterio intelectual inmefsp dentro g!e una
obra sera su caracteristica esencial pgra.recnbl.r proteqcu’m. En
otras palabras, y de manera ejemplificativa, si un animal que
ha pisado tinta, camina sobre una cartqlmg, y su rgsultgdo es
un dibujo abstracto muy bonito, dIC!10 dIbU].O no sera objeto de
proteccién, porque el hombre no ha intervenido en ese proceso.

c) La originalidad:

El derecho de autor extiende proteccién a aqgellgs. obyas que
sean originales, no se exige novedad pero si originalidad en
cuanto a la forma de expresion.

Sin embargo, el tema de la originalidad es muy relativo, pues .en.
varias legislaciones el grado de originalidad debe ser sustancial;
y, en otras, la exigencia no es extrema.

d) La finalidad utilitaria:

“Las creaciones industriales puede decirse_ooq verdad que :sor!
otiles, porque sirven una determinada finalidad econémica;

73 pATRY,Wiliam F., LATMAN'S THE COPYRIGTH LAW, The Bureau of
National Affairs,inc., sexta edicién, Washington, D.C.1986,p49.30. Recogido
en este libro.
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mientras que las creaciones intelectuales y artisticas
amparadas en la propiedad intelectual (derechos de autor),
carecen de utilidad alguna, estrictamente hablando: se concretan
tan sélo en realidades fisicas perceptibles por los sentidos, que
promueven un goce intelectual o estético".74

El texto de la cita nos invita a entender una de las tantas

diferencias entre los derechos de autor y la propiedad indus-
trial.

La exigencia esta dada a que son amparables por el derecho de
autor las creaciones dirigidas a satisfacer el sentido estético,
especificamente excluyendo su fin utilitario.

En otras palabras, un libro de procedimientos para la
reparacion de electrodomésticos esta protegido en cuanto a su
forma literaria e inclusive en su forma artistica, cuando utiliza
dibujos para la explicacién, pero no por elio, estaria protegido
el fin utilitario de la obra, es decir, no existiria ningun tipo de
accion legal en contra de una persona que pone en practica lo

dicho en la obra para reparar las cocinas que ingresan a un
taller.

e) El derecho de cita:

Para el caso de las obras literarias, e inclusive musicales y
otras artisticas, el derecho de autor se ve limitado también,
frente al denominado derecho de cita, que consiste, segin la

legislacién espafiola y la Ley peruana, respectivamente, en lo
siguiente:

"Art. 32: Es licita la inclusion en una obra propia de fragmentos
de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, asi
como la de obras aisladas de caracter plastico, fotografico,
figurativo o anélogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas
y su inclusién se realice a titulo de cita o para su andlisis,
comentario o juicio critico. Tal utilizacién sélo podra realizarse
con fines docentes o de investigacién, en la medida justificada

74 BYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. pag 76.
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por el fin de esa incorporacién e indicando la fuente y el nombre
del autor de la obra utilizada".”5

"Art. 69: Pueden ser reproducidas y difundidas reves frag-
mentos de obras literarias, cientificas y artisticas, y adn la
obra entera si su breve extensién y naturaleza lo justificaren,
siempre que la reproduccién se haga con fines culturales y no
comerciales, y que ella no entrafie competencia desleal para el
autor en cuanto al aprovechamiento pecunario de la obra;

debiendo indicarse, en todo caso, el nombre del autor, el titulo

de la obra y |a fuente de donde se hubieren tomado".78

4.- JURISPRUDENCIA RESPECTO DEL SOFTWARE COMO
OBJETO DE PROTECCION POR EL DERECHO DE AUTOR

a) El software como objeto de proteccion por el derecho de
autor:

"En Hong Kong, la corte ha decidido, sobre los casos Atari, Inc. y
otros vs. Video Technology, Lid. & otros y Atari Inc. vs. Soundic
Electronics, que los programas de juegos de video son
protegibles por el derecho de autor.

Los jueces no tuvieron dificultad en enconirar que los
programas son obras literarias y que su reduccién a forma

fisica a través de la introduccién en un ROM es una fijacion".77.

b) La imposibilidad de proteger las ideas:

En el denominado caso "Lodgoekprogram”, en mayo 14 de 1982,
(Paises Bajos) la Corte de Distrito de Hertogenbosch, afirmé
que los programas de computador por esencia son un trabajo

75 PROPIEDAD INTELECTUAL, Biblioteca de Legislacién Serie menor, Editorial
Civitas, Madrid, 1988, pag. 34

76 p|ZARRO DAVILA, Edmunde, LOS BIENES Y DERECHOS INTELECTUALES,
Editorial Arica S.A. Lima, 1874, pag. 455.

77 OMPI, LEGAL PROTECTION FOR COMPUTER PROGRAMS, ob. cit., pag. 33.
Traduccién propia.
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protegido por el derec_:ho de autor. La conclusion del fallo apoya
la tesis de Ia_ proteccion a la forma de expresion del programa
pero no a las ideas sobre el cual se basa. '

c) Diferencia entre idea y expresién de la idea .
rotecci
estructura del programa: y proteccién de la

El comentario que sigue es a propésito d
Dentcom. prop el caso Dentalab vs.

L.a' accion fundamentada por el actor, Dentalab, no estaba
dirigida respecto a la copia del cédigo fuente u objeto del
programa, sino a la estructura del mismo. La corte de distrito
por su parte ho encontré similitud en el cédigo fuente y objeto'
pero sostuvo que la infraccién al derecho de autor de Dentalab se;

configuré por la copia de la estructura del pr
de Denicom. programa por parte

El Art. 102 del titulo 17 U.S.C. extiende la proteccién a obras

literarias, y como tales so i
, n consideradas los progr
computador. Programas de

Esta claro que el programa de computador, bajo la legislaci
{Estad_os Unidos de Norte América Esta protegijdo corr?osi?:fgbeg
literaria tantq en la forma fuente como en la forma objeto del
programa. Sin embargo, una nueva interrogante se presenta:
(;Lg Ley de perechos de Autor, propiamente de Derechos de Copié
bajo la legislacién estadounidense, cubre la estructura del
programa o sus elementos literarios unicamente?

Sabemos hasta aqui que el derecho de a i
! utor no protege las idea
pero si la forma de expresién de ellas. preies )

El demandado, en el caso en cuestion, fundamenté su defensa
sobrella base de que la estructura del programa, por definicién
es la |dga y no la expresién de la idea, y por tanto la eslructura;
no podria ser protegida por la legislacion del copyright.

Como prueba de cargo se presents una serie de programas que se
encuentran en el mercado, que realizan el mismo fin, sirven
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para el mismo uso y contienen la misma idea, pero varian en la
estructura del programa del software de Dentalab.

En mi criterio, la estructura del programa difiere de la idea. La
idea esta concebida para la finalidad del programa. Es evidente
que el antecedente para la creacién de un soporte légico es una
idea, por tanto, no podria confundirse la estructura del
programa con la idea. Una sola idea puede tener diferentes
maneras de expresién e igualmente puede estructurarse de
distintos modos.

En otras palabras, la idea en un programa de computador podria
eventualmente ser, por ejemplo, el hecho de que la firma de un
cuenta correntista aparezca en la pantalla de un computador de
un mostrador de un banco, sin embargo la forma de expresion de
asa idea puede variar en si forma estructural, como literaria.
En cuanto a la forma estructural, dependiendo los pasos,
sacuencias y organizacién, y en la forma literaria a las
palabras, signos y sintaxis que s# uiilice.

‘La Corte en este caso adoptd el critetio vertido resnecto que la
‘estructura de! programa si esta protegida por la legisiacién del
derecho de autor.

d) La creatividad del programa y la personalidad del autor:

En el caso Visicorp vs. Basis Software GmbK, la Corte de
Distrito de Munich, entre otras consideraciones, establecio que
la creatividad intelectual en un programa de computacion esta
expresada por la eleccién, coleccién, recopilacion, ordena-
miento y clasificacién del material de informaciones e
instrucciones.

Por otro lado, respecto del casc Bobalat-Maillot-Witt v.
Pachot, la Corte de Apelacién de Paris, en noviembre 2 de
1982, encontré que:

La elaboracién de un programa aplicacional es un trabajo
original de la mente en su composicién y expresién. De hecho, el
programador debe escoger entre diversos modos de presentacién
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y expres_ién, y esa eleccion, por tanto, lleva la marca de su
personalidad.

e) El caso Apple Computer, Inc. vs. Franklin Computer Corp.78

Este caso ha sido muy difundido. Consiste en lo siguiente: El
demandado Franklin Computer Corp. copié el sistema operativo
de la Apple para fabricar una computadora compatible a dicha
computadora. Con pequefias diferencias, nos cuenta el profesor
Leaffer, el demandado copi6 idénticamente el sistema operativo
del ROM en el cual estaba fijado.

Con estos hechos, 1a corte encontré tres puntos importantes en
relacién con el alcance de la proteccién del software, a saber:

1.- El derecho de autor tutela la proteccién del soporte 16gico
expresado en cédigo fuente;

2.- El derecho de autor tutela la proteccién del software fijado
en un ROM; vy,

3.- El derecho de autor se aplica a los sistemas operativos.

La corte respondié a estos tres hechos de manera afirmativa,
encontrando por tanto, el alcance del derecho de autor suficiente
para proteger tanto al cédigo fuente, al programa como tal, sea
cual sea el medio en el que se encuentra, cuanto al sistema
operativo, que no es otra cosa que un tipo de soporte [dgico.

f) Obra literaria:

En el caso Data Cash (U.S.A.) se expuso que la forma objeto del
programa, esto es, la representacién binaria del programa
(unos y ceros) cuya forma la computadora usa, no era objeto de

78 Este caso ha sido racogido y ampliamente debatido en la doctrina. Amplia
informacién se puede encontrar en los siguientes libros: LEAFFER, Marshall,
UNDERSTANDING COPYRIGHT LAW, JOYCE, Craig y PATRY, William,
COPYRIGHT LAW 1989 Suplement; y, LATMAN, Alan, CORMAN, Robert y
GINSBURG, Jane, COPYRIGHT FOR THE NINETIES.
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proteccién por el derecho de autor bajo el argumento que
unicamente consiste en una repre§entacnén de_l proceso
matematico en el que no se manifiesta ninguna expresion.

i bjeto si es protegible
La Corte sostuvo que el programa o codigo o _ ;
dado que es una copia del codigo fuente o una versuér_\ en céd1go. de
dicho programa fuente y por tanto los dos son el mismo trabajo.

En igual sentido se pronuncié la Corte de Distrito de TeI-A\g;
Jaffa, Israel en 1986, al considerar al software como una oSin
literaria, bien sea en su forma fg.enle como ot_)jelo, "
consideracion al medio en el cual esta fijado, sea éste disco o u

memoria ROM.

Adicionalmente, en el caso GCA 'Corp VS. Raymond Chansgél
(U.S.A.) se observé que la categoria de obras _hteranas nooeéj e
dirigida a la obra literaria comunmente conom'z'ja como p

=er el caso de "Por Quién Suenan las Campanas C{e Hemlngwgly.
Al contrario, las obras literarias incluyen expresiones no gioc;
en palabras sino en numeros u otros sfmbolos odme; 108
numéricos. En consecuencia, el programa de qomPgta or atan
en su forma fuentie como obiet_o son obras literarias y es
protegidas contra copias no autorizadas.

g) Reproduccion del prograima de computador:

orte de Distrito N2 54, en Japén a propdsito del
::J:scf)al':'c;i?oe Cl:%.c Ltd. vs. I.N.G. Enterprises Co., Lid., entrtij olra:;
materias a resolver, expuso que el hecho de guar tir o
programa en la memoria de_l computador era un acstituia
ieproduccic’m, y el acto de realizar esta re:producc:on con
violacién al derecho de autor del propietario.

h) Proteccién al algoritmo:

istri to del caso
Corte de Distrito de Alzada de Karlsruhe, respec
g?.udwestdeutsche Inkasso KG vs. Bappert & B(uker. Computer
GMBH, en febrero 9 de 1983, esiablecié lo siguiente:

fr'__
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Un programa de computador es una secuencia de instrucciones
expresadas en cualquier tipo de lenguaje que hace posible que un
computador digital despliegue, ejecute, o alcance una prede-
terminada funcién, o un predeterminado resultado.

El nucleo del programa es el algoritmo, la breve pero completa

instruccién por la cual problemas equivalentes pueden ser
resueltos.

Un programa de computador requiere un algoritmo que sea
adecuado para resolver un determinado problema a través de un
sistema de procesamiento de datos.

"Dicho algoritmo no puede acogerse a proteccién por ser una
instruccién dada al intelecto humano (reemplazado por la
maquina), es decir que es una ensefianza que como tal no puede
ser protegida por el derecho de autor, por ser una instruccién
cientifica".79

El resto del programa, esto es, la carta de flujo, los cédigos
fuente y objeto, pueden ser considerados como elementos
susceptibles de proteccion.

Como podemos notar es importante el argumento en el sentido de
considerar al algoritmo como un descubrimiento cientifico que
debe permanecer y pertenecer a conglomerado mundial, pues,
como veremos a lo largo del desarrollo de este capitulo, hay
quienes sostienen que el algoritmo no es una obra cientifica.

En resumen, podemos observar que fallos jurisprudenciales se
han pronunciado por considerar al soporte légico como una
creacion del intelecto, caracterizada por la personalidad de
autor, objeto de proteccién de derechos de autor, bajo el
esquema de la obra literaria; que los dos, el cédigo fuente y
objeto gozan de proteccién sin consideracion respecto de medio
sobre el cual estan fijados o del lenguaje sobre el cual fueron
desarrollados. Igualmente, se considera que la forma de ex-
presion y la estructura del programa estan debidamente pro-

79 CORREA, Carlos M.,ob., cit., pag. 76.
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' i ion el hecho de guardar
tegidos, y que constituye una reproducci
eng|a me?noria de la maquina un programa de computador.

i i ina judicial analizada radica
uiz4 lo mas importante de la doctrina juc '
Sn la imposibilidad de proteger al algoritmo por considerarlo
como un descubrimiento cientifico.

5.- LEGISLACIONES QUE 'ADOPTAN LA PROTECCION DEL
SOFTWARE POR EL DERECHO DE AUTOR

Se incorporan todas aquellas normas o citas que las r;'onzgjrir;
importantes y de cuya informacion .dlspongo.'nge enten " Ié
entonces, que las omisiones estaran dadas principalmente p

carencia de informacion.

-80
a) Paises que adoptan la proteccion por el derecho de autor:
Filipinas fue, bajo el Decreto N249 de junip 14 de| 1972, el
primer pais que regulo la proteccién por la via autoral.

i islaci ight, Estados Unidos
io el régimen de su legislacién de copyright, .
d?anT(\)loerte %\mérica, introdujo expresamente la proteccion del
software, en diciembre 12 de 1980.

Hungria, lo hizo, en 1983 a traves del Decreto N¢ 15 dictado
por el Ministerio de Cultura.

i i j Ley N2 65 del 14 de
teriormente, fue India bajo la . !

spgpstiembre de 1984. México puso en vigencia, en octubre 8 ?esi

mismo afio, el Acuerdo N® 114, por el que se dispone que Io

80 |3 informacién que proporcionaré puede ser ampliada tanT ||\7; sE)g:‘;ZTrtneas
publicaciones: CORREA, Carlos y otros, DERECHO INFO?:‘EAS pRo,G e A
Buenos Aires, 1987, y LEGAL PROTECTION FOR COMPU o GmUF; .
SURVEY AND ANALYSYS OF NATIONAL LEGISLATIQN ANDC A ,soﬂware
Experts on the Copyright Aspects of the Protection of Comp ,

UNESCO/MWIPO/GE/CCS/2, Ginebra, pags. 42, 1985.

— ———
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programas de Computacién podran inscribirse en el registro
publico del Derecho de Autor.81

Siguieron el paso, Japén por su Ley 62 de junio 14 de 1985,
Australia con la Ley 43 del 15 de junio de 1984, nueve dias
mas tarde hizo lo propio Alemania Federal, en el mismo mes y
aflo, Francia con la promulgacién de la Ley 85-660 de julio 3

del mismo afio, Taiwan en julio 12 de 1985 y el Reino Unido
cuatro dias después.

Chile protege los programas de ordenador desde la vigencia de la
Ley N® 18433 de octubre 17 de 1985.

Un articulo publicado en el extrato de la revista Intellectual
Property in Business, menciona que en octubre 2 de 1987 un
proyecto para incluir ila proteccién de los programas de
computacion fue introducido en la Camara de Diputados de
ltalia.82

Espafia hizo lo propio, mediante la Ley 22/1987 de noviembre
11 de Propiedad Intelectual incorporé el titulo VIl denominado
"De los programas de ordenador".

En junio 8 de 1988, mediante el Acuerdo C-60, se reformd el
Acta de Derechos de Autor de Canada,-en la cual se introdujeron
una serie de cambios muy importantes.

Israel hizo lo suyo, en julio 27 de 1988 el Knesset (parlamento
israeli) promulgd una reforma a la Ordenanza de Derechos de
Autor (reforma N2 5 de 1988, Sefer Chukim 1260, julio 27,
1988) por la cual entiende al software como una obra literaria,
bajo el Acta de Derechos de Autor de 1911.

81 Texto del Diario Oficial de la Federacion del dia 8 de octubre de 1984,
publicado en LEGISLACION SOBRE DERECHOS DE AUTOR, Editorial Porriia, S.A.
México, 1986, pag. 256.

82 \NTELLECTUAL PROPERTY IN BUSINESS, Briefing, Eclipse Publications,
Londres, volumen I, Publicaciéa 2, marzo 1989, pag. 3.
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i abli bia formalizd la proteccion
mamente, la Republica de Colom _ !
ggll software a través del Derecho de Autor, mediante Decreto N

1360 de junio 23 de 1989.

Finalmente, muchos otros palises sgd han p:%neurggﬁdgeeanmgl
i ta protegido por e :

sentido de que el software estd | :

como obra literaria, sin perjuicio de que consideran necesario

profundizar el estudio del tema.

b) Definiciones:

1.- Canada:

El Acuerdo C-60 entiende al programa de computador como:

Un conjunto de instrucciones u ordenes, que ezpredsi?s(isa. gjaiirc]igis_
i era, y que usado _
vardadas de cualquier manera ,
(r)ecgtameme en un computador, obtienen un resultado especifico.

2.- Colombia:

Por su parte el Decreto 1.360 de junio 23 de 19.89, digt%do ?:Sr
el Presidente de la Republica de _Colombla, brin la :
definiciones que siguen, que en mi criterio son muy comp etas:

"Art. 2 EI soporte légico (software) comprende uno 0 Y:élgrs dlg
los siguientes elementos: el programa .d'e compu )
descripcion de programa y el material auxiliar.

Art. 3 Para los efectos del articulo anterior se entiende por:

a) Programa de computador: La exprgsiént deI gncofjc;f?é:g;o
i i i en lenguaje natura )

organizado de instrucciones,

ingependientemente del medio en que se .encuentre ecxilm‘";\ceggcs:‘igF

cuyo fin es el de hacer que una maquina capaz Ge prt%rea !

informacion, indique, realice u obtenga una funcion, una

un resultado especifico.

ipCi : tacién completa de
scripcién de Programa: Una presen
l;)roc{:Deedimigntos en forma idénea, lo suficientemente detallada
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para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el
programa de computador correspondiente.

c) Material auxiliar: Todo material, distinto de un programa de
computador 0 de una descripcién de programa, creado para
facilitar su comprensién o aplicacién de problemas e instruc-
ciones para el usuario".83

3.- Espafia:

El Art. 96 de la Ley de Propiedad Intelectual espahola entiende
por programa de computador toda secuencia de instrucciones o
indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirec-
tamente, en un sistema informatico para realizar una funcién o}
una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera
que fuere su forma de expresién y fijacién.

Establece ademds, que la documentacién descriptiva y los
manuales de uso de un programa gozan de proteccién.

La proteccion dispensada en la Ley se extiende a cualesquiera

versiones sucesivas del programa, asi como a los programas
derivados.

Finalmente, dispone que los programas de ordenador que formen
parte de una patente o un modelo de utilidad seran protegidos,
sin perjuicio de las reglas del derecho de autor, por la
aplicacion del régimen juridico de la propiedad industrial que
les pudiera brindar.

4.- Japén:

La reforma introducida en la Ley de Derecho de Autor del Japén,
por la ley promulgada en junio 14 de 1985, la misma que entré

en vigor el 1 de enero de 1986, establece los siguientes
conceptos:

83 Decreto 1.360 de junio 23 de 1989,
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"se entiende por programa la expresion de. instrucciones. com-
binadas que se dan a un ordenador con el fin de que funcione y
obtenga un cierto resuitado.

La proteccién otorgada por la presente ley a los programas c%g
computador no se extiende al lenguaje de programacnon,Eatos
regla o al algoritmo utilizados para crear esos programas. ts s
términos tienen el sentido que se les otorga respectivamente
continuacion:

por lenguaje de programacion se entien.den las lefras y otros
simbolos, asi como sus sistemas, destinados a expresar un
programa de ordenador;

por regla se entiende una regla especial que i.ndica cémo utlh.-'/_grr‘
en tal o cual programa de ordenador el lenguaje de programact
mencionado en el punto precedente; y,

se entiende por algoritmo los métodos que permiten combinar,

. ”" 84
en un programa, las instrucciones dadas a un ordenador”.

c) Ubicacion en la clasificacion de obras:

i i han pronunciado por
En su gran mayoria los paises se ]
considergr al programa de computador como una obra propia del
campo literario. )
Entre otras legislaciones, la Ley de Copyright del Reino Ugnc;c;
"dispone que los programas de ordenador se traten como o rh
literarias y aplica los recursos penaleg de la Ley sobre derecdg
de autor de 1985 contra la pirateria de los programas

ordenador".83

84 EVOLUCION DEL DERECHQ Y DE LA PRACTICA EN. MATERIA DE PROTEBCCI(;)N
DE PROGRAMAS DE ORDENADOR, Comitt_é Ejecu?wo de la Unién de he;;\ dz
Comité Intergubernamental de la Convencién Umvgrsal Sobre Derec20 -
Autor B/EC/XXVI/13, IGC (1971)/VH/16, respectivamente, marzo

1987, pag. 5.

85 ibid, pag. 8.

— e —
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Igualmente el ya citado Decreto 1.360 de Colombia, dispone que
de conformidad con la Ley de Derechos de Autor, el soporte

I6gico (software) se considera como una creacién propia del
dominio literario.

d) Duracién de la Proteccién:
1.- Espafia:

Espafia cambia el esquema, siendo la duracién para los derechos
de autor, segun el Art. 26 de la Ley de Propiedad Intelectual
tantas veces citada, por toda la vida del autor y hasta por 60
afios después de su muerte o declaratoria de fallecimiento,
establece, en su Art. 97, que la duracién de los derechos de
explotacién de un programa sera de cincuenta afios contados
desde el primero de enero del afio siguiente al de su publicacién
o al de su creacién, si no se hubiera publicado.

2.- Filipinas:

Se brinda un plazo igual al concedido para las obras literarias y

artisticas, esto es, de cincuenta afios posterior a la muerte del
autor.

3.- Francia:

La legislacion francesa brinda proteccién a los programas de
ordenador Gnicamente por el plazo de veinticinco afios contados a
partir de la creacién del programa.

4.- Taiwan:

Este pais asiatico redujo la tradicional proteccién de las obras
literarias, considera por toda la vida del autor, a treinta afios.

e) Registro o depésito:

1.- Colombia:

El Decreto 1.360 de Colombia establece que para la inscripcion
del soporte légico en el Registro Nacional de Derecho de Autor,
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debera diligenciarse una solicitud por escrito que, entre otra
informacién, contenga el titulo de la obra, el afio de creacion, el
pais de origen, una breve descripcion de las funcions de
programa, y en general, cualquier otra caracteristica que
permita diferenciarla de otra obra de su misma naturaleza. De
acuerdo con su articulo sexto, a la solicitud debera acompafiarse
por lo menos uno de los siguientes elementos: el programa de
computfador, la descripcién de programa y/o el material
auxiliar.

2.- Espafia:

El registro no es obligatorio, sin embargo se lo puede obtener
tanto para los programas de ordenador originarios como para
las versiones sucesivas o los programas derivados.

3.- Filipinas:

La legislacién filipina dispone la obligatoriedad del depdsito del
programa, sin embargo, no concede derechos pues estos se
adquieren ai momento de la creacion de la obra.

4.- Japon:

El registro no es obligatorio, pero este debera efectuarse dentro
de los seis meses posteriores a su creacion.

5.- México:

El registro de programas de computador en México, de acuerdo
con el Acuerdo N2 114, se rige por las siguientes reglas:

a) El solicitante podra presentar, a su eleccion, las primeras y
las ultimas diez hojas que correspondan al programa fuente, al
programa objeto o a ambos.

b) El solicitante debera acompafar a la peticion una breve
explicacién del contenido del programa de computador res-
pectivo.

¢) Se podra presentar también ejemplares del programa de
computacién contenidos en cualquier tipo de soporte material. Si
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el soporte ma.terial es distinto a papel impreso, debera adjuntar
tambien las diez primeras y diez Gltimas hojas impresas.

f) Reglas sobre adaptaciones respecto de los derechos morales:

1.- Canada:

Para la ley de este pais americano no constituye violacién de los
derechos morales, cuando:

Una persona (usuario) propietaria de una copia autorizada del
programglde computador, realiza una sola reproduccion sea por
adaptacion, modificacién o conversién del programa de
ordenador o lo traduce en otro lenguaje de computacion, siempre
que pruebe lo siguiente:

a) Que la reproduccion es esencial para la compatibilidad del
programa con un computador determinado;

b) que la reproduccién sea para su propio uso (usuario); v,

C) que la reproduccion sea destruida cuando deje de poseer el
programa.

2.- Espafa:

Para este pais europeo no constituye transformacion, la

adaptapién de un programa realizado por el usuario para su
gxclusiva utilizacion.

3.- Estados Unidos de Norte América:

EI Art..j17 de Ley de Copyright, establece que no se considera
infraccién cuando el propietario de un ejemplar de programa de
computador realiza o autoriza la realizacién de otra copia o
adaptacion de dicho programa en los siguientes casos:

a) Cuapdo esa nueva.c.opia 0 adaptacion sea creada como un paso
ese.nma_l para la utilizacion del program de computador en
conjuncion con la maquina y no para otro uso; o,

b) que esa nueva copia o adaptacion tenga como finalidd
propositos de archivo solamente, y que las copias archivadas
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seran destruidas en el caso que el derecho de posesion del
programa de computador cese.

Cualquier copia exacta crea_da o] preparada bajo Iasmr;leig];éar:1
anteriores puede ser licenciada, vendida o c§e otra‘ el
vendida, junto con la copia de la cual se regllzaron asf Cr)idas
copias.. Las adaptaciones asi prgpargdas podran ser transt, er
s6lo con la autorizacién del propietario del derecho de autor.

4.- Francia:

Para la ley francesa, salvo estipulacion en contrario, el aultor
no puede oponerse a las adaptaciones del programa, dentro ge 0s
limites que ha cedido, ni ejercer su derecho de arrepentirse o

retractarse.
g) Normas sobre copias de salvaguardia:

1.- Alemania:

Para la legislacion alemana la copig de un programa o de _gﬁr;ees'
esenciales de ¢él, esta permitida inicamente con autorizaci o
titular de los derechos de autor. De lo cual se extrae q'ueda
denominada copia de salvaguardia o back-up debe ser autorizada.

2.- Australia:

juridi i ite la reproduccion con,
Las reglas juridicas de Austraha_ngmte .
fines d% salvaguardia, salvo prohibicién expresa del titular de
los derechos.

3.- Canada:

i i i i6n del programa
No se considera una infraccion la reprqduccn :
sic(:,mpre que se trate de una sola copia para prgpésntos de
seguridad o back-up. Una vez que el usuario dgje de tener
posesién del programa, sin embargo debera destruir la copia de

salvaguardia.

Nétese que la copia debe ser Unicamente una. La]f'no:m::
canadiense utiliza la palabra persona para identi |ga a
usuario. Ha de entenderse entonces qué persona puede s
considerada a la natural y a la juridica.

——-———Y—"
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4.- Espafia:

Para el Art. 99, numeral 2 y 3 de la legislacién de Espafia, la
reproduccién de un programa para uso personal requiere
autorizacién del titular del derecho de explotacién, con
excepcion de la copia de seguridad. Adicionalmente, se entiende
que no configura reproduccién la introduccién del programa en
la memoria interna de la maquina siempre que se realice a
efectos de la utilizacién por el usuario, sin perjuicio de su
necesaria comunicacién al titular de los derechos de autor,
cuando asi se lo hubiere acordado.

5.- Inglaterra:

Las reglas disponen la autorizacién previa del titular de los
derechos para realizar copias, inclusive las de seguridad.
Considera reproduccién la grabacién del programa en la
memoria del computador y las adaptaciones. '

6.- Japdn:

Se establece la posibilidad de efectuar dos copias de seguridad y
dos adaptaciones, siempre que sea necesaria para la utilizacién
con un computador particularizado. Adicionalmente, el poseedor
0 usuario autorizado del programa de computador, si deja de
poseer el programa, debera destryir las copias de salvaguardia,
salvo autorizacién del titular de los derechos.

h) Uso de copias no autorizadas:

Para el régimen de Hungria al igual que para el de la india, el
uso de copias no autorizadas no configura infraccién.

Para las reglas japonesas constituye violacién la utilizacién de
un programa de computador, si la persona que usa copias

fraudulentas con fines comerciales tiene conocimiento de su
naturaleza infractoria.

i) Acuerdos sobre creaciones de dependientes:

Para las normas del derecho de autor israeli, inclusive anies ue
la reforma instruida para brindar proteccién al software,
disponen que, por regla general, es el autor de una obra el
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primer propietario del derecho de autor. Sin emba(go,scét;an%or
un autor crea su obra en el curso de un -trabajc;, I rin‘zer
contrato o servicios permanentes, el empleador selr eazto e
titular del derecho de autor sobre la obra creada, salvo p

contrario.

Francia y Japon, para el caso de la creacién. del soporte Iog;cclbé
de manera similar, salvo acuerdo en contrario, dnsponean% 2
titularidad originaria de los derechos de autor, bajo trabaj
dependencia o por contrato, pertenecen al empleador.

j) Proteccién al algoritmo:

Las normas de Hungria descartan de manera expresa, I?:
algoritmos. La definicién de software proporcnonadg’ porIos
legislacién japonesa, igualmente excluye de la proteccion a

algoritmos.

k) Sanciones:

Como consecuencia de la abundante pirate{ia'e?ustente a mvg:
mundial, muchas legislaciones, bajo el principio de a may
pena menor comision de delitos, han-modmcadp las §ancnoncal?a§
han creado nuevas, como es el caso de Canada que tlenedrglu as
desde veinticinco mil délares canadienses a un millén dg' a o
y prisién de hasta cinco afios por efectuar reproducmoE?e?aﬁa
programas con fines comercialeg. _Por su pgar'te, Gral’n reeses
considera multas de hasta dos mil libras y prisién de I os m es
para los poseedores de programas imitados fraudu er;tame e
Taiwan, responde contra infracc:o_nt_as de esta natura elza cdel
indemnizaciones minimas de quinientas veces el vator o
programa protegido y sanciones penales que varian entre
meses y tres afios.

Iy Otras figuras auxiliares:

i i | promulgarse la
Es importante anotar que en muchos paises a _
Ley op?eforma a la Ley de Derechos de Autor, no dejaron dtg
presentarse pronunciamientos respecto a que el encuac{raéml.en °
de la proteccién del programa de computador dentro del regime
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de los derechos de autor, no era sino una medida temporal, y que

era necesario continuar con el analisis de tan complicado objeto
de proteccion.

Asi lo mencionaron "los legisladores franceses al aprobar, en
julio de 1985, la modificacién de la Ley de Derechos de Autor
incluyendo al logiciel, consideraron una medida temporal,
quedando como objetivo dltimo la busqueda de una forma
especifica de proteccién que seguramente tardara todavia unos
afios en ser encontrada".86

Més auin, no se ha descartado la intervencién de otras figuras del
derecho para otorgar proteccién. Asi o recogen, por ejemplo, el
Art. 7 del Decreto 1.360 de Colombia, y Correa, en su libro
Derecho Informatico, que dicen:

“La proteccién que otorga el derecho de autor al soporte Iogico
(software), no excluye otras formas de proteccién por el
derecho comun".87

"La doctrina concuerda en sefialar una multiplicidad de posibles
medios de proteccion, de distinto alcance y eficacia: patentes;
disefios y modelos; marcas; de autor; secreto industrial y
profesional; competencia desleal; normas penales...".88

Es claro apreciar que la tendencia legislativa general es la de
encuadrar la proteccién del soporte légico por el régimen
juridico de los derechos de autor.

Sin embargo, como observamos de la lectura de los temas
expuestos, se han realizado una serie de modificaciones a las
reglas tradicionales del derecho de autor con el objeto de
encuadrar la proteccién del soporte l4gico, por esta via. Por
ejemplo, en el caso de los derechos economicos, respecto del
derecho de reproduccién en cuanto a la copia de seguridad, y en
el campo de los derechos morales, al caso de la integridad de la
obra en relacién con modificaciones o adaptaciones de programa.

86 CORREA, Carlos M., ob. cit. pég. 68.
87 Decreto 1.360 de junio 23 de 1989.
88 CORREA, Carlos M., ob. cit., pag. 61.
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6.- OBJECIONES AL PLANTEAMIENTO DE PROTECCION POR
LA VIA AUTORAL

del presente capitulo se presento una serie de fallos y
ﬁol?ml:;g%galez que han adoptado la proteccion del dsoftzza;ﬁéz
través del derecho de autor. Se ppdra haber observado at mas
las modificaciones que han sufrido muchos de los es]a 10s
juridicos del derecho de autor al tratar de adapta‘r' algu
realidades impuestas por este novedoso producto tecnologico.

i i i ndial, de orden juris-
Quizas este comportamiento, casi mu , ' _
prudencial y legislativo, se haya dado por la intencion (fjte pr;e
cautelar legitimos derechos debidos a los creadores de software.

El derecho cuando interviene en la regulacion de un'atgsar-
ticularizada relacién, debe claramente atender a los sugee un;
objetos de esa relacién y a la natura'leza'de elios, paraéenSChOS
manera equitativa y dentro de lo posnble justa, otorgar

e imponer obligaciones a los relacionados.

De ahi que resulta necesario atender a la naturalez.ac(jjel sopoLtg
l6gico y verificar qué derechos se deb_en brmtezr d¥a ?Jna
obligaciones se deben establecer a los integran  de una
relacion juridica, en este caso, al programador o en sS
al titular y al usuario, o al titular y a terceras personas.

Recordando capitulos anteriores, podemos resum;r a las ee;ap?:z
que componen el desarrollo _de un soporteI ég;cgién o
siguientes: concepcion de una idea, g:sto es, la so %n aun
problema determinado, la elaboracion o aplicacio e
algoritmo, la preparacion de la carta de flulo u orgamgadén,tsu
redaccion del cédigo fuente en un lenguaije cje prograrln ue, >
posterior traduccién en lenguaje de maquina, co_n‘ 0 q'liar °
obtiene el codigo objeto, y finalmente el materiai auxi

manual.

Se ha dicho que para solucionar un mismo problgmaa c?ndsa}
programador puede usar distintos métodos y secuencias ae
trucciones e igualmente, distintas ordenes.
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Sin embargo, dependiendo del lenguaje de computacion, y del
ordenador en el cual se va a usar el programa, por una parte; y
por otra, para el caso de los programas aplicacionales que deben
guardar una vinculacién con los programas operativos, existen
normas y pautas uniformes que se deben seguir al elaborar un
programa de ordenador, por lo que, en la practica, se podran,
eventualmente, encontrar una serie ge programas de com-
putacién, que difieren en la combinacién de instrucciones, pero
que tienen alguna similitud respecto, por ejemplo, de la forma
de presentacién e inclusive de algunas de las instrucciones,
principalmente aquellas relacionadas con 6rdenes a peri-
féricos.82 Muchas veces, esas pautas y normas son impuestas
por los fabricantes de hardware.

Con esta corta introduccion, a continuacion presentaré algunas
de las objeciones que se han planteado en contra de la proteccién
de software a través de las reglas del derecho de autor, de
acuerdo con la naturaleza del objeto a ser protegido, y que se
pueden clasificar en los siguientes acapites:

a) Proteccién a la idea:

La idea en un programa de computacion, consiste en lo novedoso
de su objeto, fin o utilidad. Dicho de otro modo, un programa de
computacion para el sistema bancarioc que tiene como fin
extraer en la pantalla de un ordenador la firma del cuenta
correntista, es la idea. Por cierto, un solo programa de
computador puede contener muchas ideas.

89 ibid, p4g. 75, respecto de este punto dice: @) el software como expresién
predeterminada u obligada de una idea.

El tema estd conectado con el de originalidad y la existencia de desarrollos de
programas impuestos por el planteo del problema. ¢Se puede ser original en
programas de computacion? Hay respuestas divergentes. Se dice que dos
programadores. puestos a resolver el mismo problema no llegan nunca a series
de instrucciones idénticas. Que hay espacio para la creatividad individual.

De todas maneras, el cardcter técnico-funcional e instrumental del software
hace que se reiteren, en cada programa, ciertos pasos y esquemas, secuencias
I6gicas, flujos de datos, etc. Pero, como en el caso de los traductores, cada

programador puede seguir un camino distinto, muchas veces levemente
distinto.
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\ ia pretender que su idea
n programador, eventualmente, podria p
geapprgtegida, con el objeto.de que no se desarrollen otros
programas que contengan la misma idea.

Como sabemos, el derecho de autor no cubre a Ias_éideas que
contiene1a abra protegida, sino a su forma de expresion.

Debo manifestar, desde ya, que esta eventual ptret%?::‘%rg d: 32
imi ues, aten
ador de software es extrah[mt_ada, pues, ate
::gmental principio de interés publico y social, la idea no puede

ser propiedad de este.

Concordaremos entonces en que no existe conflicto con las
normas del derecho de autor en este punto.

b) La proteccién al algoritmo:

Un prbgramador de software, que desarro(ljla Sou c‘l;(s;c;lrj:rr:aug
i i las instrucciones de '
algoritmo para combinar ruce rama, @
ficil de ser encontrado,
sar de que éste sera muy difici
feeniendo agceso al codigo fuente, logicamente que deseara estar
protegido para que nadie lo use.

Lo dicho, nos lleva a exponer algunas inquietudes.

i | algoritmo es complejo.
roblema de la proteccion al é «
Fnlterr)vienen en &l una serie de realidades que dificuitan la

solucién.

Como lo he mencionado anteriormente, el algori!mo plreseig':

una serie de ecuaciones o férmulas qxcla Combilr;agri‘sljcsiones
i i | programa. Algunas

trucciones que contiene € lagislaciones

i i nera expresa excluye p

das en este capitulo, de ma r )
?:c?cién al algoritmo, otras de manera tacita, al no incorporarlo
dentro de la definicién de programa de computador.

Autores, como el caso de Pedro Chaloupl:a, exg;%i?égudz Iz:
’ n
| es que en muchos casos la conct
P ke i6 ue -en la medida en que se
Igoritmos debe tener proteccion, y Q! (, i
?o?mule una aplicacién practica de ‘ellos- su cabida es mas
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ldgica entre los inventos patentables que entre los objetos
amparados por el derecho de autor".90

Se podria decir, con verdad, que el algoritmo es una parte
fundamental del programa de computador.

La preparacién de un algoritmo comprende la aplicacién de un
conjunto de principios o métodos para descubrir férmulas que
combinan instrucciones para obtener un resultado. En con-
secuencia, la concepcién del algoritmo esta en el modo, la I6gica
de combinar las instrucciones.

Existen numerosas obras de computacién que tratan sobre
principios, reglas o métodos para obtener algoritmos para
elaborar programas de computacién y, mas adan, existen
tratados sobre algoritmos, que presentan una serie de estos,

para la solucién de distintos problemas, que varian por su
complejidad.

Si se pretende proteger a los algoritmos, de lo mencionado en el
parrafo anterior, querria decir que los algoritmos presentados
en un libro no serian susceptibles de ser utilizados en la
elaboracién de un programa de computador, asi como tampoco
serian susceptibles de ser utilizados los métodos expuestos en
un libro para reparar automéviles, lo cual, bajo el régimen del
derecho de autor, resuita absurdo.

Como claramente lo observamos si nos remitimos a lo expuesto
en relacién con la obra cientifica, comprendemos que el
algoritmo est4 inmerso dentro de esta peculiar figura juridica,
para la cual se han presentado tesis tendientes a reconocer la

gran labor intelectual del descubridor o del sabio que ha
aportado al mundo de la ciencia.

Definitivamente, concluimos que el derecho de autor no presenta
un régimen de proteccion para el algoritmo, salvo quizas, por la

via de la propiedad cientifica, que como sabemos tiene varias
limitaciones.

%0 CHALOUPKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, ob. cit., pag. 67.
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Me sumo a las palabras de Chaloupka cuando dipe: "Me parece
innegable que el terreno puramente autoral deja fuera de su

proteccion a los valiosos algoritmos, y que asi debe ser para n¢

alterar la esencia de este sector del derecho".91

Debemos tener presente que el algoritr’no no es la‘ldea para la
solucion de un problema, sino es el método escogudp, el modo
l6gico de combinar instrucciones para la soluciéon de un
problema. Definitivamente de una idea para .preseptar Iuna
solucién, pueden salir varios métodos, es decir, varios ago-
ritmos que lleguen a solucionar el problema. Algunos metodos
seran mas rapidos, otros complejos y otros con pasos simples.

Bajo este contexto, no son pocos los leqtpres que se prgeguntara}g
ipor qué no ha de protegerse la creacion de un algontmo, ma
aln cuando la creacion de uno de éstos puede requerir de un gran
esfuerzo intelectual? ;Cémio ha de quedar en el vacio la
“roteccidon de una parte fundamental de.l ‘programa de
computacion, cuando muchos programadores si tienen accesota |
éste pueden faciimente utilizarig para e[aborar tm ?sopore |
l6gico y obtener resultados lucrativos miuy importanies:

Lamentablemente no he encontrado, dent.ro de todos los Qiocu~
mentos revisados una respuesta a gstas interrogantes. Bajo unI
aspecto practico sera, pues, acon;gjado mantener en secre_toI a
algoritmo, y en caso de una violgmon del secreto acogerse a las
reglas civiles y penales que sancionan este acto.

¢) El programa fuente y el cédigo objeto:

Bajo las normas autorales, de acuerdo con las normas legales
incluidas en algunos paises y con varios fallos judiciales, el

programa de ordenador esta protegido como obra literaria.92

91 ibid, pag. 68. 4
92 BATTO, Hilda N., PROTECCION JURIDICA DEL SOFTWARE, Re‘wsta de

Derecho Industrial, Editorial Depalma, 1988, tomo 10, pég_. 234. Dice, q‘u?

existe la oposicién de autores como el caso de Toubol que se‘nala‘como oponible
el encuadrar al programa dentro de la categoria de obra 'Ilterana, puesto que
la ubicacién en ésta se realiza sobre la base de su contenidc y el programa de
ordenador es simplemente un método intelectual.

—-——ﬁ
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Se establecié también, que la estructura del programa es
protegible. Adicionaimente, se concluyé que el c6digo objeto no
es sino una transformacion derivada del cédigo fuente, y que por
tanto la misma proteccion autoral brindada al programa fuente
recae sobre el programa objeto.93

d) El manual y documentacién descriptiva:

No cabe duda que los documentos descritos en este subtitulo son

protegibles por la institucion del derecho de autor, en su forma
literaria.

e) La creacion intelectual del software:

Bajo la institucion autoral, se dice, para que se configure una
creacion intelectual protegible es necesaria la concurrencia de
varios presupuestos, a saber: la intervencion personal, la ori-
ginalidad en la concepcion y la calidad estética de Ia expresion.

"Se considera como obra intelectual toda expresion personal
perceptible original y novedosa de la inteligencia, resultado de
la actividad del espiritu, que tenga individualidad, que sea
completa y unitaria, que represente o signifique algo, que sea
ura creacion integral”.94

Veamos, entonces, si el software encaja con los presupuestos
anotados:

93 EI alcance de la_proteccién por la via autoral es controvertido en la
doctrina, pues varios autores sostienen que las obras creadas bajo este marco
institucional juridico son dirigidas hacia el hombre, quien los percibe a través
de los sentidos, determinands, por tanto, gue el codigo objeto no est4 dirigido
al hombre sino a un ordenador. La otra posicién radica, sustentada por autores
como Millé, en que no existiendo norma legal que establezca quién debe ser el
destinatario de la perceptibilidad de las obras, no resulta condicién

imprescindible que la obra se dirija hacia los sentidos ajenos. Finalmente, se
dice que, aceptando que el programa objeto se dirige a la maquina, ol

destinatario final es el hombre.

94 LaQUIS, Manuel Antonio, DERECHOS REALES, Depalma, Buenos Aires,

1979, tomo I, pag. 299. quien cita a Satanowsky.
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1.- La intervencién personal:

Correa, al tratar el tema, formula una pregunta lnt:rgfigﬁfd
", Se encuentra en todo el programa de computacio S
personal del creador?".95 Esta interrogante nos pl'anltesaog:jta!?é
tas respuestas a dos hechos concretos, a saber: le software
desarrollado por una sola persona natural, y el prog
elaborado por un equipo.

Respecto del primer hecho, es conocido que epieeldgeslirr:;)élgtéj:
intervienen una se .
un programa de ordenador inter :
Porpunglado, aquellos predeterminados portgl tipo d;oc?rgtp;gtarljgsr
i sistema operativo; vy, ,
a ser aplicado y por su 1a 0 or otro, 109
[ i [ aplicaciones que SO

algoritmos, instrucciones y ge sone:

imi i | area, y que se encu

cimiento generalizado en € , . puen o
i ati in embargo de lo dicho, en e ,

tratados de informatica. Sin e ;

pareceria que el software creado esta dotado de un sello personal

del autor. ) !

-agret afirma que el programa de computacion no tr_a:jdudce sﬁ
pdersonalidad del autor sino simplemente su papaci"l a e’stan
habilidad profesional, ya que las eleccxone_s q'ugeael realiza
determinadas por las exigencias de la tecnica’.

Respecto del segundo caso, se dice que el selécg:e\z?ir;e;l «l:iaesl
i i anece, ya que

autor, si lo hubiere, se desv var

personas naturales que intervienen, muchas veces asistidas, en

algunas etapas del desarrollo, por computadores.

Sin perjuicio de lo dicho, en mi cr_i}erio, gl ;ﬁrc}gf&ln:;3 l(ci)eS
ordenador es el resultado de la expreslxon d_el lm‘z(ig;?slyativa o°
imi Ademas, la exigenci
conocimientos de su creador. . ot
rotegida debe caracter

reduce que la obra para ser p ‘

ser la eipresién de su autor, y pertenecer a uno cualquiera de
los dominios literario o artistico.

2.- La originalidad del software:

El tema de la originalidad es debatido en la doctrina. Bajg Ie;
mismo criterio del punto anterior, referido al hecho de qu

95 CORREA, Carlos M., ob. cit., pag. 73.
96 pATTO, Hilda N., ob. cit., pag. 236.
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creacion de software debe obedecer a parametros previamente
determinados, se cuestiona la originalidad. Desde otro punto de
vista, parte de la doctrina sostiene que la originalidad, en el
desarrollo del software, existe, pero con limites. Asi, los
programas estandar pueden estar dotados de la originalidad de su
creador, pero se discute que los programas a medida lo tengan,
dado que estan predeterminados por las especificaciones del
cliente.97

3.- La calidad estética de la expresion:

Se discute también si el software es el resultado de una
expresion con calidad estética.

En relacion con el cédigo objeto se sostiene que no tiene nada de
estético pues no esta dirigido al hombre, sino al computador, y
por tanto no lo puede percibir ni apreciar. Sin embargo, se dice
que el hombre en dltima instancia lo percibe, a través del
computador. Adicionalmente hay quienes afirman que hay
personas expertas en la materia que si podrian leer, percibir y

entender directamente el cédigo objeto, descrito en lenguaje
binario.

f) Los derechos morales:

Hilda Batto, sostiene, entre otros autores, que "los programas
de computacién no revelan la -personalidad del autor, por lo que
carece de sentido la atribucién de derechos morales a los
productores de software. Por otra parte, el ejercicio de tales
derechos podra ocasionar serios perjuicios econdémicos a los
usuarios".98

Particularmente, el derecho de retracto y a retirar la obra de
circulacion, y el principio de la integridad no son vinculantes
con la naturaleza del software 99

97 ibid.

98 98 ibid, pag. 248.

o9 CORREA, Carlos M., ob. cit,, pag. 83, dice: "El principio de la integridad de
la obra no se conduce con la naturaleza de un bien que debe ser modificado

constantemente, ya sea para corregir errores (bugs), para acompanar los
cambios del sistema operativo, para interconectar el programa inicial con
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De hecho, la practica o uso del derecho de retracto afectaria,
l6gicamente, a los usuarios, ocasionandoles dafios en su
produccién o prestacién de servicios, y econémicos graves. Es
por ello que legislaciones han limitado este derecho, como la

francesa, que lo ha eliminado.

El derecho de integridad de la obra permite a su titular oponerse
a modificaciones. Este derecho puede perjudicar a muchos
usuarios, pues, varios de ellos tienen necesidad de realizar una
serie de cambios en el programa que les permita adecuarlo a las
necesidades internas y externas de sus actividades. iguaimente,
requieren corregir errores y adaptaciones para adecuar con el
sistema operativo o para conectar los periféricos.

Paises como, Estados Unidos, Japon y Corea del Sur han
establecido limites al ejercicio de este derecho.

g) Los derechos econdmicos:

1.- El derecho de cita:

Como se expuso, dentro del tema de los limites del derecho de
autor, el derecho de cita, al amparo de varias legislaciones, no
puede ser explotado con fines comerciales.

Por otro lado, el programa de ordenador, en su codigo fuente,
traducido luego a programa objeto, contiene una serie de
instrucciones, que seran aplicadas a un computador para
obtener un determinado resultado.

En este contexto, mi parecer apunta a que el derecho de cita no
es o no puede ser aplicable a los programas de computador,
puesto que, de manera ejemplificativa, a pretexto de cita, se
podria copiar un pequefic fragmento del cédigo objeto, que
eventualmente podria contener la instruccion o una serie de
érdenes fundamentales para obtener el resultado deseado.

2.- El derecho de reproduccion:

El titular de los derechos del software, por supuesto, requiere,
como derecho, ser el unico autorizado para reproducir el pro-
grama y evitar la reproduccién por parte de terceros. Eviden-

nuevos médulos o elementos periféricos, para adaptar el programa a
reglamentaciones externas que imponen cambiar el resultado buscado®,
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temeqte, los programadores de software estan conscientes de la
qecesui_ad que existe, por derecho, la posibilidad de que el usua-
rio copie o reproduzca el programa, sea con fines de uso, esto
es, fijarlo en un disco duro, o bien con fines de salvaguardi,a.

El derecho de autor, como sabemos, salvo con autorizacién del
ntu_lar, prohibe la reproduccién. Es por ello que algunas
!eguslacnones han reformado sus estatutos juridicos con el fin de
incorporar el derecho, debidamente regulado, de la repro-
duccion con los fines ya indicados. '

h) El plazo de proteccion:

Los. dergchos otorquos al titular de una obra, bajo la mayoria de
legislaciones, se exitenden por toda su vida, e inclusive por 50

y hasta 80 afios luego de su muerte, en favor
legatarios. ) de sus herederos o

'Este Rerxodo tan extenso, comenta Hilda Batto, se justifica en la
situacion de autores de obras literarias o artisticas pero
resulta tota}mente inapropiado desde el punto de vista ,de jos
intereses puplicos, en el caso del software, que tiene una tasa de
obsolescencia bastante alta. Por otro lado, la referencia a la vida
del autor presenta problemas cuando el software, como es

habitual, es producido por una persona juridica”.100

La gran extension en el plazo otorgado a los titulares de derechos
de autor tiene su fundamento en permitir el goce de ellos
respecto de obras que no tienen una utilidad practica o técnica y
que qonlleya aspectos meramente estéticos, vale decir, un libro
0 mejor dicho, el contenido de un libro, por si mismo,’no sirve
como pieza de una maquina, ni tampoco como instrucciones para
una computadora. No asi, el programa de computador que brinda
una serie de ordenes para operar un ordenador.

Se tratg pues, respecto del software, de otorgar a su creador un
qetem)mado plazo de monopolio, que le permita recuperar su
inversion, realizar reinversiones para mejorar su producto

por supuesto, obtener una razonable utilidad. "

100 BATTO, Hilda N., ob, cit., pag. 246.
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Debido a esta combinacién de elementos, el de obsolescengia del
software y el anteriormente anotado, algunos autores consideran
que el término de duracién de derechos deberia ser sustan-

cialmente reducido.101

Paises como Francia y Brasil adoptan esta tesis, cqando
establecen un plazo de 25 afios de proteccién a propdsito de
programas de ordenador.

Sin embargo, esta reduccién del plazo en algunos paises podria
ocasionar serios inconvenientes en materia de Derecho
Internacional, considerando el principio de reciprocidad legal,
los convenios internacionales y el principio de la aplicabilidad
de la ley donde la proteccién es reclamada.

Se ha dicho que este problema no sucederia en el caso de que se
‘cree una legislacion especifica, de preferencia internacional,
para el software.

Concluimos esta acapite con las palabras de Plaisant:

"Proteger esta bien, pero sin olvidar el ambito publico y la
" libertad necesaria para el progreso. El derecho de autor no
molesta en las obras literarias y artisticas porque ellas no
comprometen el desarrollo industrial y comerqial. La extension
fuera de su campo natural es peligrosa por el riesgo de trabar el
progreso. Se impone prudencia en esta materia. Extender el

derecho de autor al logiciel sera probablemente excesivo".102

i) El depdsito del software:

La mayoria de legislaciones sobre derechos de autor no exjgen el
depdsito o registro de una obra como acto constitutivo de
derechos, al contrario los derechos de autor nacen y se otorgan
desde la fecha de creacidén de la obra. El registro para esta
institucién juridica cientifica que la creacién, al momento de

101 BATTO, Hilda N., ob. cit., pag. 246, dice: "Lo ideal serfa establecer un
plazo cierto de proteccién ligeramente inferior a la vida util del software, que
satistaga tanto el interés del productor en recuperar su inversion como el
interés de la comunidad en beneficiarse con los conocimientos involucrados en
la creacion”.

102 cORREA, Carlos M., ob. cit, pag. 82, guien cita a Bertrand, y quien a su
vez cita a Plaisant,

ﬁ
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efectuarse el depésito, existia, y que quien lo solicita, se
presume, salvo prueba en contrario, que es el titular de los
derechos exclusivos.

Para la ley de Estados Unidos de Norte América los derechos
denominados de copia se los obtiene Gnicamente a través del
depésito y registro. La reforma de 1980 establecié que para el
registro de software es necesario depositar el programa objeto

y las primeras y dltimas 15 hojas del cédigo fuente.103

Respecto del registro del programa de ordenador, existen
diversas opiniones, mirado desde dos puntos de vista.

El primero, en relacion con el registro, que permitiria
establecer la fecha exacta de constitucién de derechos, es
rebatido por los productores fundamentados en el riesgo de
divulgacién y copia del codigo fuente. Sin embargo, este hecho,
atenta contra los usuarios que, eventualmente, requieran del
mencionado cédigo para realizar adaptaciones en el software, en
relacion con la posibilidad del cese de actividades del em-
presario de software.

El segundo, desde un punto de vista ya juridico, el hecho de que,
por falta de registro, no se pueda establecer con certidumbre la
fecha de constitucion de derechos. Adicionalmente, se dice que,
siendo el software un producto facilmente alterable, al cual se
le pueden agregar una serie de médulos nuevos e igualmente se
lo puede constantemente corregir, sin el registro, no se podria
establecer la fecha de inicio de proteccién, pues existe la duda
en determinar si los moédulos agregados son protegidos indi-
vidualmente o por afiadirlos al software su proteccién se cuenta
desde la fecha original de éste. Sucede lo mismo respecto de las
creaciones de nuevas versiones de software.

“Los inconvenientes expuestos, nos informa Hilda Batto, han
llevado a algunos autores a preconizar la necesidad de la
existencia de un registro especial de programas de computacién
y de una oficina de depésito, constituyendo, éste, condicién

103 BATTO, Hilda N., ob. cit,, pag. 242.
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necesaria para la existencia de la proteccion y un n.1ed1icc>)4de
prueba cierto de la fecha a partir de la cual ella se inicia”.

j) Creaciones de dependientes:

"L a titularidad de los derechos conferidos por &l réglmen
autoral no se pierden por el hecho de que la obra hqy_a sido
realizada en ocasién de un contrato de qbra o de servicios. El
empleador de un autor no se presume titular de los 'c:lerechos
sobre las obras creadas por sus empleados en ejecucion de' un
contrato de trabajo. Para que ello ocurriera tendria que existir
una cesion expresa del titular de los derechos exclusivos. E§ta
solucion se explica porque el derecho de autor no ha sido

concebido para una actividad de tipo industrial con las

caracteristicas ‘que asume la produccién de software".105

Legislaciones reformadas, como la francesa y japongsa_, y
dltimamente las de Singapur y Brasil, establecen por principio
que los derechos de la creacion del software por dependientes
pertenecen a sus empleadores.

k) E! fin utilitario:
Existen criterios divergentes en la doctrina sobre este punto.

Millé opina "que la objecion a la proteccién del software por el
derecho de autor, fundada en que sélo son ampa_radas por él las
creaciones que se dirigen a satisfacer el_sentllc_io gstetlco Fiel
hombre excluyendo las que tienen un fin utilitario, ha sido
descartada porque la proteccion se limita a Ia} forma en que el
pensamiento que se ha expresado, sin distinguir su destino,

propésito o importancia”.!08

Autores, como el caso de Baylos Corroza, sostienen que las
creaciones amparadas por la institucién autora!, carecen de
utilidad alguna, y se concretan tan sélo en realidades f|5|c_as
perceptibles por los sentidos, que promueven un goce In-
telectual o estético.

104 jbid,
105 jbid, pag. 240.
106 106 CORREA, Carlos M., ob. cit., pag. 74.
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Por otro lado, se dice que el software es un recurso ins-
trumental y técnico, més que una obra de finalidad practica y
utilitaria. Segun Iribarne y Carjuzaa, citados por Correa, el
programa es algo que sirve de medio para otra cosa. Ese caracter
de medio es fundamental para la atribucién de medios juridicos
y se vincula directamente a la idea de utilidad. El programa para
ser tal debe servir para algo. Si no es asi, no sera programa de
ordenador y podra constituir una mera enumeracion de datos. No

cabe duda, entonces, que el programa de ordenador tiene un fin
utilitario.

l) La prohibicién de uso:

El titulo de este acapite es quizas el de mas concenso como
objecién a la proteccién del software por la via autoral. Se
sostiene que "no le basta al titular de un programa el poder
impedir copias, reproducciones de su trabajo, sino que también
quiere impedir que otros lo usen sin autorizacion".107

El software, siendo un producto de utilidad, presta una serie de
beneficios a quien lo usa, asi pues, ahorrando el personal de su
empresa, obteniendo la informacién y resultados con mayor

velocidad, entre otros hechos concretos, economiza al usuario en
su tarea.

Comparando la alta inversién para el desarrollo del software
con el ahorro que el programa de ordenador presta al usuario, lo
Idgico es que al creador del software no le interese que terceras
personas lo usen sin autorizacion.

Esta pretensién justa de los programadores y empresas de
software es, generalmente, recogida en los contratos infor-
maticos, en los cuales, a través de clausulas expresas, se
incorpora la prohibicién de uso del software en otros orde-
nadores de aquel determinado (con nimero de serie) en el
contrato, e igualmente se establece como prohibicién el hecho de
que el usuario permita el uso por personas no autorizadas.

La figura de proteccién a través de las normas de la propiedad
intelectual, particularmente, del derecho de autor, es el medio

107 1bid, pag. 84.
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mas generalizado y usado por los paises que han regulado esta
materia. :

Empero, como lo hemos observado en este acapite, existen una
serie de objeciones'98 que han llevado a varios tratadistas, e
incluso a algunos paises, a proponer un régimen de proteccion
especifico para el programa de ordenador. Las diversas tesis de
proteccion sui géneris serén analizadas en el titulo quinto.

Hay quienes sostienen que incorporando reformas a las normas
del derecho de autor, con el objeto de adecuar las necesidades y
requerimientos impuestos por el software, seria el camino mas
adecuado para proteger y enmarar dentro de un régimen
juridico al programa de ordenador.

Por oposicién a esta tesis, existen pronunciamientos contrarios
como el de Radbruch, cuando menciona que "“la idea del derecho
no sélo est4 obligada a tomar en cuenta la naturaleza de la cosa,
sino que est4 determinada internamente por elia. La naturaleza
de la cosa esta indisolublemente fundida con esta idea, y, dice
Iribarne y Carjuzaa, programa de ordenador y obra intelec-

tual199 constituyen entidades ontolégicamente diferentes”.10

108 jbid, pag. 85, dice: "El propio concepto de obra del derecho de autor no se
adapta sino forzadamente a la naturaleza técnico-industrial del programa de
computacién. La amplitud consagrada para los derechos morales del autor, ha
tenido que ser restringida en las legislaciones recientes sobre la materia, para
adaptarlos a las necesidades de correccién y ajuste del software. La atribucion
del derecho de autor al empleador, la modificacion del plazo habitual de
proteccion y la negacion del derecho de retracto en la reciente ley francesa, ha
sido calificada de conmocién en las instituciones del copyright.

Las vias buscadas para restringir la utilizacién de los programas protegidos, y
no solamente su reproduccién, también constituyen una alteracion de los
principios del derecho de autor porque éstos resultan incongruentes con el
software”.

109 Al usar las palabras obra intelectual, se refieren los autores,
entiendo, a aquellas obras catalogadas dentro de los derechos de autor, obras
literaria, artistica y cientifica.

110 CORREA, Carlos M., ob. cit., pag. 86.
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CAPITULO VI

LA PATENTABILIDAD DEL SOPORTE LOGICO

La Patente ‘de Invencién es otra de las alternativas planteadas
por la doctrina para proteger al software.

La exigtencia dga esta institucion del Derecho de Propiedad
Industrial ha sido justificada a través de distintas tesis,

g!asﬁicadas por Wionczeck bajo un criterio histérico, como
iguen:

"1.-_ Derecho Natural (de Propiedad) de un inventor a detentar
su Invento y a ser reconocido por la sociedad;

2.- Derc_ac_hos del inventor a la debida y justa retribucion por
los servicios que proporciona a la sociedad:;

3.- Reconocimiento de exclusividad como incentiva: Y,

4.- La publicidad de los inventos, aumentando asi el acervo de
conocimientos accesibles al publico".111

Por su parte,_la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelec-
tual, ha cons:de(ado que el sistema de patentes contribuye al
desarrollo tecnoldgico de cinco formas principales:

"1.- Como un incentivo para la creacién de nueva tecnologia;

2.-_par_q Iq prompcic’m de un ambiente que facilite la perfecta
aplicacion industrial de nueva tecnologia;

3.- para la facilitacién de transferencia de tecnologia;

4.- como un instrumento de planeacion y estrategia tecnoldgica;
y

111 ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, LA REGULACION DE LAS INVENGIONES Y
MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, Editorial Porria, México
1979, pag. 45. '
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5.- Como la provisién de una marca institucional que atraiga el
flujo de inversién extranjera”.'12

1.- CONCEPTO DE INVENCION Y DE PATENTE DE INVEN-
CION

las disposiciones legales, de manera general, no bnndarr:
definiciones sobre la invencién. En unos casos se apoyan €
enumerar los objetos tecnolégicos patentables. .E.n otros, se
limitan a establecer las condiciones de patentabilidad de una
invencién, como lo veremos mas adelante.

Entre otras, las siguientes son algunas de Ie}s definiciones que se
han propuesto respecto del termino invencion:

i i€ mbinacién de las
"a) Para Robolsky, la invencion es una co
fuzarzas de la naturaleza para la qbtenc[én de un resultado
susceptible de utilizacién técnica e industrial.

b) Kohler, por su parte, dice que la invencién es una creacion
caracteristica de la mente humana, que descansa sobre unla
nueva combinacién de las fuerzas de la naturaleza para la
obtencion de un resultado determinado.

c) Hartig la define como la solucién de un prpblema técnico qu;a,
por su caracter tecnolégico y nuevo, hal!gse en’teralmendg
realizado por lo menos en una forma de ejecucion, segun el mo

de realizacién que es susceptible".113

Quizas la definicién, en mi criterio, que mas se acerca tanto Z:
aspecto juridico como técnico es la que nos proporciona
tratadista Baylos Corroza, que la define asi:

*Se denomina invencién a la combinacion Sie evlt'amentos sen;.lblgs
ideada por una persona, cuya mera aplicacion a determinada

112 g ACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY, WIPO,

1088, pag. 75.
113 Citado en el libro de DI GUGLIELMO, Pascal, LA INVENCION PATENTABLE,

Victor P. de Zavalla Editor, Buenos Aires, 1968, pag. 40.
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materia o energia produce un resultado Gtil para la satisfaccion
de una necesidad humana, originando la solucién de un problema
técnico no resuelto con anterioridad”.114

Respecto del término "Patente de Invencién®, ha de entenderse al
titulo que otorga la administracion competente de un Estado, al
inventor o titular de la invencién, por el cual le concede los
derechos establecidos en la ley.

2.- TIPOS DE INVENCION

“El contenido ideal de la invencién, explica Baylos Corroza, es
esencialmente normativo, esto es, la invencién siempre indica
que es lo que se debe hacer. En efecto, -continia el tratadista- o
sefiala como debe ser una determinada materia o energia, o
precisa como se debe actuar con ella para obtener el resultado
previsto. De aqui surgen los dos tipos fundamentales de
invenciones: invenciones de producto e invenciones de pro-
cedimiento”.115

Las invenciones de producto se refieren o entrafian la
descripcion de [a realidad fisica. Se debe entender por producto
a un cuerpo cierto, fisico, que cumple una funcién determinada,
caracterizado por ser individual o independiente. Invencién de
producto fue la imprenta, el automovil, el teléfono.

Las invenciones de procedimiento, a diferencia de las de
producto, no describen la realidad fisica de un producto, sino
que, establecen como debe ser una actividad o un proceso en
relacién con un objeto material. Este tipo de invenciones
consisten "en una serie de operaciones o actividades, cuyo orden
y sucesion representan el ciclo que debe cumplirse para obtener
un producto o un resultado".'1€  La invencién de procedi-
miento, por ejemplo, consiste en la elaboracidn o fabricacién de

114 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit., pag. 537.
115 ibid, pag. 537.

118 CARRILLO BALLESTEROS, Jestis M. y MORALES CASAS, Francisco, LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, Bogota, 1973, pag. 169.



132 Miguel Falconl Pérez

un tipo de papel, que puede o no existir, a través de una serie de
combinaciones de quimicos, tintas y secado.

La invencidn de procedimiento establece el modo o proceso a ser
ejecutado para obtener un resultado.

"Cuando se trata de una patente de producto, la proteccion se
extiende al producto en si mismo considerado, sin que importen
los procedimientos empleados para obtenerlo. Por el contrario,
la patente de procedimiento protege exclusivamente la serie de
operaciones fisicas, quimicas, mecanicas o eléctricas que
permiten llegar al resuitado.

Cuando exisle una patente de procedimiento, no esta vedado a los
“terceros llegar al mismo producto si utilizan otra serie de
operaciones fisicas, quimicas, mecanicas o eléctricas, distintas

de las amparadas por la patente”.11/

Esta clasificacion es util en el campo del derecho, pues los
efectos juridicos difieren segun su especie. Asi, para la
invencion de producto se atribuye una exclusividad de
fabricacion del producto inventado y de su comercio. En cambio,
para la invencion de procedimiento se otorga el uso exclusivo de
la combinacién de los medios con los que se alcanza el resultado

previsto.118
3.- CONDICIONES PARA LA PATENTABILIDAD

Las legislaciones, como lo apuntamos anteriormente, incluida la
comunitaria andina, de la cual Ecuador forma parte, mas que
brindar una definicién, se limitan a establecer las condiciones
para la patentabilidad de las invenciones. Asi, la Decisién 85 de
la Comision del Acuerdo de Cartagena establece, en su articulo
primero, lo siguiente:

117 pACHON MUROZ, Manuel, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial
Temis, Bogotd, 1984, pag. 11.

118 Baylos Corroza, en su libto Tratade de Derecho Industrial, cita a DIAZ
VELASCO, quien expone ampliamente los efectos jurfdicos de los dos tipos de

invenciones.
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"Art. 1 Se otorgara gater]te de invencién a las nuevas creaciones
sysceptlbles de aplicacion industrial y a las que perfeccionen
dichas creaciones".119

Otros estatutos juridicos, inclusive multilaterales, establecen
un requisito adicional denominado altura o entidad inventiva. La
QOct_rma tambien se pronuncia por la calidad utilitaria o
finalidad Gtil que debe poseer la invencion.

Art. 52 La patentg europea s_era otorgada a aquellas invenciones
que sean susceptibles de aplicacién industrial, sean novedosas y
envuelvan una altura inventiva".120

Estos requisitos o condiciones de patentabilidad de los inventos

han sido clasificados por i
, el tantas veces citado, Baylos
como sigue: - Bayies Gorroza,

a) Su realizabilidad aplicabili Lot . ,
bilidad); y ap ilidad objetiva (industria-

b) Su eficacia practica (utilidad); Y,

¢} Su excepcionalidad técnica (novedad y entidad inven-
tiva)".121

a) Su realizabilidad y aplicabilidad objetiva (industriabilidad):

Lg invencion para ser patentada no requiere haber sido pre-
viamente realizada, es menester, entonces, que sera realizable
es decir que de acuerdo con las prescripciones del invento}
pueda efectivamente desarrollarse.

La industri_abilidad 0 _aplicacién industrial de una invencién,
estd relacionada, bajo distintas normas juridicas, con la

119 pecisién 85 de la Comisi
omision del Acuerdo de Cartagena, Registro Ofici 2
304 de marzo 28 de 1977. : gistre Olcial B

120
EUROPEAN PATENT CONVENTION, Manual Industrial Property
Amsterdam, 1988. 7

121 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit., pag. 541.
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posibilidad de que su objeto se pueda fabricar o utilizar en
cualquier tipo de industria.
Se ha dicho que el término industria reduce el espacio de

aplicacién de una invencién, y por ello, algunas legislaciones
clarifican incorporando también a ia agricultura.

La doctrina, sin embargo, considera que la denominacion
dustria” debe ser tomada en su acepcion mas amplia.

in-

b) Su eficacia practica (utilidad):

La invencién no puede ser puramente tedrica, debe carac-
terizarse por satisfacer una finalidad. Dicho de otro modo, no
basta que la invencién sea industrialmene aplicable, es
necesario ademéas que satisfaga correctamente su fin.  Su fin,
relacionado con la utilidad que presta a una determinada
necesidad humana, que bien puede existir, 0 que a través de la
invzncién se la crea.

c) Su excepcionalidad técnica (novedad y entidad inventiva):
A pesar que se engloba dentro de un mismo tema a lanovedad y a
la entidad inventiva, no esta por deméas advertir, la oposicién de

algunos autores, como el caso de Pachon!?? , a esta unificacion.
En todo caso, para que una creacion, ademas de los requisitos ya
mencionados, sea considerada como invencidon, debe ser

novedosa.

122 pAGHON, Manuel, Ob. Cit. pag. 19, dice: "El Reglamento no sefiala como

requisito de patentabilidad la altura (actividad inventiva). Varios
comentadores del Reglamento consideran que este requisito esta implicito al
sefalarse en el Art. 1 conforme al cual solamente las creaciones nuevas son
patentables. No compartimos este punto de vista, pues el requisito de la
actividad inventiva significa que un técnico en la materia no llegue a la
invencion utilizando métodos que se deriven de manera evidente del estado de
la técnica. ... Aceptamos que la nocién de altura (actividad) inventiva es de
dificil comprensién y que la opinién de los autores que s ocupan de estos
temas varfa, pero ello no permite concluir que se confunda con la novedad ni
con el acto mismo de la creacién. Una invencion que carezca de novedad no
tiene altura inventiva, pero-una invencion que sea nueva pueds no reunir el
requisito de altura (actividad) inventiva...".
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El termjno novedad implica la idea de lo no conocido, Io no vist

lo no oido, diferente a lo precedente. ' >
La legislacién ecuatoriana entiende a la novedad de una invencién
como aque'lla que no esta comprendida en el estado de la técnica
esto es, si no se ha hecho accesible al publico en cualquier’
lugar, m'e,dlante una descripcién oral o escrita, o por el uso o
egplotqglon 0 por cualquier medio suficiente para permitir su
ejecucion, con anterioridad al dia de presentacién de la
solicitud. Se establece como casos justificados para no perder la
novedad 'dfe una invencidn, infracciones en contra de! solicitante

o la exfybucuén de la invencién en una exposicion realizada :
reconocida oficialmente en uno de los paises miembros d);
Acuerdo de Cartagena. )

g:;a:jmente, para que la inyencién sea juridicamente consi-
derada como tal, es necesario que-sea producto de un esfuerzo
intelectual, creador, imaginativo, no obvio.

La altura o actividad inventiva significa, que para una perso}la
yersadgx en _Ia materia no resulte obvio la obtencién de una
invencion. Sin embargo, la aplicacién practica de este requisito
puede traer graves repercusiones por su grado de subjetividad
Chaloupka', manifiesta que, en su criterio, "la altura inventi\;a
es un semillero de valoraciones subjetivas con grave detrimento
para inventos relativamente modestos pero potencialmente tan
utiles como todos los demas”.123

4.- CLASES DE PATENTES DE INVENCION

La legislacién andina, concede dos tipos de patentes de invencién,

a saber: la patente de invencién :
namiento. y la patente de perfeccio-

La patente de perfgccionamiento, se otorga para aquellos in-
ventols que ya han sido patentados y que han sufrido alteraciones
que lo mejoran. Bajo nuestro estatuto juridico, la patente de

123
CHALOUPKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, ob, cit., pag. 54.
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perfeccionamiento vence dentro del mismo plazo que el
concedido a la patente de invencion.

5.- EXCLUSIONES PARA LA PATENTABILIDAD.

El Estado, y propiamente la sociedad, no otorga pate'nte, por una
parte, a aquellas creaciones que no las qonsnderq como
invenciones, o a aquellas invenciones que han' 51_do equundas por
la legislacién, en base a criterios de moral publica, bien comun
o seguridad nacional.

Asi, por ejemplo, la Decision 85 de lg Comisién del Acuerdo de
Cartagena, en sus articulos cuatro y cinco, establecen:

"Art. 4.- No se consideran invenciones:
a) Los principios y descubrimientos de caracter cientifico;

b) el simple descubrimiento de materias existentes en la
naturaleza;

c) Los planes comerciales, financieros, contables u otros
similares, las reglas de juego u otros sistemas en la medida que
ellos sean de un cardcter puramente abstracto:

d) Los métodos terapéuticos o q_uirt]rgiqos para tratamiento
humano o animal y los métodos de diagnéstico; y,

e) Las creaciones puramente esteticas.
Art. 5.- No se otorgan patentes para:

a) Las invenciones contrarias al orden publico o a las buenas
costumbres;

b) Las variedades vegetales o las razas animales, Ios'proce-
dimientos esencialmente biolégicos para la obtencién de
vegetales o animales;
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¢) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustan-
cias terapéuticas activas, las bebidas y los alimentos para el uso
humano, animal o vegetal;

d) Las invenciones extranjeras cuya patente se solicita un afio
después de la fecha de presentacién de la solicitud de patente en
el primer pais en que se solicité. ...; y,
e) Las invenciones que afecten el desarrollo del respectivo Pais
Miembro...".124

6.- COMPORTAMIENTO LEGISLATIVO 125

Ante la presentacion de solicitudes a nivel mundial para el
patentamiento de software, y dado la subjetividad de las normas
excluyentes de invencién de muchas legislaciones, varios paises
introdujeron reformas a sus estatutos juridicos por las cuales
incluyen en las listas de no patentables al soporte I6gico. Otros
paises, por considerar al programa de computador protegidos

por otra institucion juridica lo excluyen tacitamente de la via
patentaria.

Entre otros, los paises que han excluido expresamente la
proteccion del software por el estatuto de la patente de
invencion, son: Africa del Sur, Austria, Bélgica y Costa Rica.
China excluye al programa de computador, sin embargo, si el
software es inseparable del hardware, como seria el caso del

sistema operativo, éste puede ser patentado junto con el
ordenador.

Aparecen también, Espafia, Francia, Grecia, Guatemala, ltalia,
México, Noruega, Polonia, Republica Democratica de Alemania,
Republica Federal de Alemania, Suecia. Para la ley de Suiza, los
métodos que incorporan programas de computador pueden ser
patentables siempre que existan otras técnicas intrinsecamente

124 pecision 85 de la Comisién del acuerdo de Cartagena, ob. cit.

125 |4 informacién que se proporcionard ha sido tomada de MANUAL
INDUSTRIAL PROPERTY, Amsterdan, 1989,
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asociadas con el programa de computador y que directamente
unidas brinden solucién a un problema tecnico.

Tailandia y Yugoslavia, finalmente, son los paises que concluyen
esta lista.

[ i | programa de
Por su parte, Australia al incorporar €
computador dentro de la lista de obras proteglbles.del derecho C!e
autor, excluye su proteccién de manera tacita por la via

patentaria.

Igual procedimiento siguen Barbados, Canada, Corea del Sur,
Gran Bretafa, Suecia, Taiwan y la Unién Soviética.

En el aspecto de tratados multilaterales, la Convenciér) de
Munich sobre la Patente Europea expresamente excluyo de
proteccién por la patente a los programas de computador.

7.- INVENCIONES QUE INCORPORAN SOPORTE LOGICO

Como se ha visto, el comportamiento Iegislativo a nivel
internacional ha sido el de no otorgar prc_)tecciqr} al programa de
computador por la via de la patente de invencion. SIF:I embargo,
surgen dudas respecto de las invenciones que incorporan
programas de ordenador.

En este campo, algunos fallos nos aclaran el panorama.

a) Estados Unidos:

Segin comenta Marshall Leaffer, la patentabilidad de inven-
ciones que usan programas de computador eran casos contro-
vertidos y confusos hasta la sentencia de la Corte qurema en el
caso de Diamong vs. Diehr, en la que, en una demsxor_l de cinco
contra cuatro, establecié que una invencién no deja de ser
patentable porque usa programas de computador.

"Diehr involved the patentability of a process for curing raw
sinthetic rubber. The process used computer software to
accurately compute the time, temperature, and pressure, SO
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that rubber would retain its shape after molding was completed.
The process employed a well known mathematical formula for
which no claim was maid. The court held that.

... @ claim drawn to subject matter otherwise statutory does not
become nonstatutory simply because it uses a mathematical
formula, computer program, or digital computer.

In sum, software embodied in an otherwise patentable process
or apparence can qualify for patent protection so long as
protection is not sought for a mathematical formula or method
of calculation. After Diehr, case law has expanded protection for
computer programs".126

b) Francia:

En 1981, respecto del caso Schulumberger vs. el Direclor de la
INPI, la Corte de Apelaciones de Paris, sostuvo gue a un proceso
no se le puede negar su patentabilidad bajo la base de que uno o
mas de sus pases son ejecutados por un computador que recibe
instrucciones de un programa.

"El tribunal indicé que el objeto prospeccion petrolera se
situaba en la actividad industrial, que no consistia en férmulas
abstractas, sino en una sucesién de etapas concretas, mate-
rialmente ejecutables; y que, sus resultados -la representacién
de caracteristicas fisicas de la formulacién de un terreno- eran

un efeco técnico e industrialmente utilizable".127

c) Paises Bajos:

En diciembre de 1970, la Divisién de Apelaciones de la Oficina
de Patentes sostuvo que la combinacidon de programas con
maéaquinas no trae como resultado la creacién de un nuevo aparato
patentable. Se dijo también, que el programa no puede ser
protegido como un proceso, dado que sélo los procesos que

126 LEAFFER, Marshall, UNDERSTANDING COPYRIGHT LAW, Matthew Bender,
1989, pag. 73.

127 CORREA, Carlos y otros, ob. cit., pag. 61.
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incorporan un cambio en un objeto fisico son accesibles a la
proteccion de la patente.

8.- CONCLUSION

El planteamiento de la patentabilidad del soporte l6gico ha
sufrido tropiezos en diversas areas.

Bajo los tipos de invenciones, de producto y de procedimiento, el
software no responde, por su propia naturaleza, a ninguna de
las dos.

En el primer caso, como lo expusimos en péarrafos anteriores,
el producto inventado para ser patentable debe ser un cuerpo
cierto, un objeto fisico industrialmente explotable.

El programa de computador comporta una serie de com-
binaciones que instruyen a un ordenador. El objeto del programa
no es el computador, sino la serie de instrucciones u ordenes
que no ocupan un espacio fisico ni son un elemento material.

Para el caso de la invencién de procedimiento, se han expuesto
objeciones en el sentido que el programa de computador resulta
ser una concepcion puramente mental de pasos u operaciones, lo
cual al no manipular ningan objeto material e incluso al no
obtener como resultado de su proceso un objeto tangible, pierde
la posibilidad de ser patentable.

En otro orden, el programa de ordenador en si mismo no
comporta una aplicacién industrial, con lo cual incumple un
requisito esencial del estatuto de patentes.

Dentro del ambito practico, el software acusa problemas por
la dificultad de establecer la novedad e incluso la altura
inventiva.

Finalmente, aquellos paises que no excluyen expresamente de la
proteccion por la via patentaria al programa de computador en
su gran mayoria, contienen normas, como el caso comunitario
andino, respecto de las cuales no se consideran invenciones a los
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planes comerciales, financieros u otros similares, las reglas de

juego u otros sistemas en la medida q :
ue ellos sean de un
puramente abstracto. caracter

A nuestro modo de ver, expone Pachdn, el incluir dentro de la

prohibicion la ‘frase "otros sistemas en la medida en que ellos
sean de caracter puramente abstracto” impide patentar el
llamado software o programas para los computadores.

Un programa es la manera de dar instrucciones en un lenguaje
c_oc_infnoado y fijado en un soporte adecuado, que esta destinado a
dirigir el funcionamiento de un computador, y resulta correcto
desde un punto de vista doctrinario, asimilarlo a los programaé
financieros o contables”.128

En el hipotético caso que se llegue a dar cabida dentro del campo
Inventivo al software, la proteccion no seria generalizada,
puesto que no todos los programas, mucho de ellos valiosos,

ﬁc;c:ir\llan pasar el examen pericial dentro del proceso adminis-
VO. _

128 N
big P2/1\CHON MUNOZ, Manuel, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ob. cit.,
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CAPITULO IX

LA PROTECCION A TRAVES DEL MODELO DE UTILIDAD

No he encontrado que la doctrina haya analizado la posjPiIidad de
proteccién del soporte I6gico a través del modelo de utilidad. A lo
mejor hay autores que lo han hecho, de los cuales, lamen-
tablemente, no tengo bibliografia.

Quiz4s se haya considerado innecesario realizar el analisis en
razén de la estrecha vinculacién existente entre el modelo de
utilidad y la patente de invencion.

Por mi parte, no considero indispensable efectuar este estudio,
pero, en todo caso, para efectos complementarios, pienso que es
mejor realizarlo que dejar de hacerlo.

1.- CONCEPTO

Creo correcto incorporar algunas definiciones ofrecidas por los
estatutos juridicos de distintos paises, de las cuales podre_rpos
observar las caracteristicas del modelo de utilidad, y verificar
si el software las retne.

a) Concepto en las legislaciones:129

Esta institucion de origen germano es recogida por pocos
estatutos juridicos extranjeros, algunos de los cuales, se
presentan enumerativamente por los paises que siguen. Ecuador
no tutela la proteccién del modelo de utilidad.

a.- Alemania Federal:

Pueden ser protegidos como modelos de utilidad utensilios de
trabajo de uso diario o partes del mismo, dotados de una nueva

129 | 55 definiciones proporcionadas han sido tomadas de MANUAL INDUSTRIAL
PROPERTY, Amsterdan, 1989.

.
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configuracion, arreglo, dibujo, disefio o conexién, que se basan
en un paso inventivo, y que son aplicables en la industria. El
objeto materia de un modelo de utilidad puede también consistir
de varias partes, siempre que éstas constituyan un todo.

2.- Espafia:

Nuevas invenciones que envuelven un aspecto inventivo, que dan
al objeto una forma, estructura o constitucién, de lo cual
resulta una ventaja sustancial pare el uso o manufactura del
mismo.

3.- Grecia:

Cada objeto tridimensional novedoso e industrialmente aplicable
con una forma y figura definida, como un utensilio, un
instrumento, un aparato o partes de él, que se propone como
novedosos e industrialmente aplicable y capaz de dar una
solucion a un problema técnico.

4.- Guatemala:

La forma, configuracién o disposicién de utensilios, ins-
trumentos, artefactos, mecanismos u otros objetos, o alguna
parte de los mismos, los que permiten un mejor o diferente
funcionamiento, uso o manufactura del objeto en el cual esta
incorporado, o que presta un uso, ventaja o efecto técnico y que
no fue procesado antes.

5.- Halia:

"Los modelos de utilidad estan definidos como aquellos aptos para
proporcionar una particular eficacia o comodidad de aplicacién o
empleo a maquinas, utensilios y objetos de uso, como los nuevos
modelos consistentes en particulares conformaciones, disposi-

ciones 0 combinaciones de partes".130

130 ASCARELLI, Tulio, TEORIA DE LA CONCURRENCIA Y DE LOS BIENES
INMATERIALES, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1970, p4g. 610.
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6.- Japon:

Cualquier dispositivo novedoso relativo a la forma, construccion
o ensamblaje de un articulo.

7.- Peru:

"Se considera modelo de utilidad, toda nueva configuracion o
disposicién de elementos o mecanismos dg instrumentos,
herramientas u objetos, que como fruto del ingenio humano
permiten una mayor utilidad de los mismos, su manejo o

funcionamiento mas facil o eficaz, u otra ventaja".131

8.- Portugal:

Modelos de herramientas, utensilios, utensilios de cocina_ y
otros obijetos o sus partes, destinados a un uso practico, afiadida
la utilidad de los objetos a través de una forma novedosa,
disposicion 0 mecanismo.

La proteccién cubre la forma novedosa y especifica por la cual
se obtiene un incremento de la utilidad, y no la funcién por si
misma.

b) Concepto en la doctrina:

"El modelo de utilidad es una invencion de menor entic}ad, en que
la innovacién que ofrece el objeto inventado estriba, por 1o

general, en la forma peculiar que se le atribuye".!32

Poli, propone como definicion de modelo de utilidad para un
estatuto juridico la siguiente terminologia:

"Se expediran certificados denominados modelos de ‘utilidac.j para
los inventos que consistan en la nueva cgnﬂguraméq o]
disposicién de un objeto conocido de uso practico que mejore

funcionalmente a dicho objeto".133

131 DERECHO INDUSTRIAL, Depalma, Buenos Aires, 1986, pag. 155.

132 gAYLOS COROZA, Hermenegildo, ob. cit., pag. 558.

133 poLl, Ivan Alfredo, EL MODELO DE UTILIDAD, Depalma, Buenos Aires,
1982, pag. 124.
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Jannoni Sebastiani, por su parte, sostiene que "se trata en
substancia no de propias y verdaderas invenciones, sino de
adaptaciones y disposiciones particulares de cosas-ya conocidas
que dan a los objetos un mejor empleo al conferirles una mayor
eficacia o utilidad".134

De las definiciones citadas, considero que el modelo de utilidad
es"una institucion del Derecho de Propiedad Industial que tutela
0 protege creaciones de nuevas formas de los objetos, que los
mejora funcionalmente, cuyo destino es prestar un uso practico.
Evidentemente, el modelo asi concebido no ha de contrariar la
ley, por tanto, es menester que sea licito.

2.- CARACTERISTICAS

Las caracteristicas que debe reunir la creacién o invencion de
menor grado para ser considerada como modelo de utilidad se
desprenden con claridad, a saber: la forma nueva, novedosa de
un objeto; la funcionalidad o utilidad del objeto provisto con la
nueva forma; y, su finalidad practica.

a) La forma:

La forma, bajo el régimen juridico del modelo de utilidad, a su
vez, comporta ciertas calidades.

&r primer término debe ser perceptible por cualquiera de los
sentidos. La perceptibilidad no requiere ser directa, inmediata,
puede ser ulterior, por ejemplo, al desmantelar el objeto. De
ahi que, la forma no puede ser unicamente externa, debe ser
entonces, global, unitaria.

La forma, ademas, debe presentarse determinada, en otras
palabras, "debe estar delimitada en el espacio y tener cierta
permanencia en el tiempo".135

Otro requisito cualitativo de la forma es la industrialidad, que
es considerada por la doctrina como la susceptibilidad de ser

134 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, BIBLIOGRAFIA OMEBA, Buenos Aires,
1967, tomo XXIl, pag. 630.

135 pOLI, Ivan Alfredo, ob. cit., pag. 48.
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reproducida en serie 0 que su objeto se pueda fabricar o utilizar
en cualquier tipo de industria.

Por ultimo, como lo notamos del texto de las normas Iggales
antes citadas, la forma del objeto debe ser nueva. Asi _qludlmos a
la novedad de la forma unitaria, la que debe ser cal{fncada cc;n
los criterios expuestos, en su momento, al refgnrnos a la
patente de invencién, cuando nos _concretamos ala idea de lo no
existente, lo no obvio, lo no conocido.

b) La utilidad:

Desglosando las definiciones expuestas, esie eler_n_entq’consu‘tu-
tivo del modelo de utilidad, esta refendo_ ala vgrlflcaCIon de tas
ventajas que concede el resultado de la lnnovaCIOq, en aspectos
de las mas diversas especies, como la economia d‘e‘tlemp:.
energia, mano de obra, o el mejoramiento de las condiciones de
gficacia, facilidad o comodidad.

¢) La finalidad practica:

Finalmente el objeto dotado de forma y util[dagi, debe prestar un
uso practico. Se define al "objeto de uso practico corgg una cpsa
mueble y unitaria susceptible de ser manipulada”.! El.opjeto
por tanto, debe se cosa corporal y mueble, y debe consistir en
un unico objeto.

3.- DIFERENCIAS CON LA PATENTE DE INVENCION

No es materia de este trabajo diferenciar el modelo de utilidad
de la patente de invencion, sin qmbargo, para no albergar dudass,
y dejar claro el tema, conviene exponer brevementg Isu
principales oposiciones. Lo propio se hara con el modelo y
dibujo industrial en el capitulo siguiente.

El derecho comparado estable como cr!t_erio diferenciador, uno
legislativo, pues otorga al modelo de utilidad menor té_rmlno c:e
protecciéon que el conferido a la patente de invencion, y le

138 jbid, pag. 67, cita a Cfr. Buhring.

LW ..
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configura un tramite administrativo sumario, expedito, para la
concesion de los derechos exclusivos.

Aspectos diferenciadores han sido clasificados por la doctrina
como cuantitativos y cualitativos.

En el primer caso, se dice que la patente abarca, cuantita-
tivamente, a dos tipos de invenciones, a las de producto y a las
de procedimiento, mientras que el modelo de utilidad comprende
Unicamente creaciones relativas a de bienes muebles. Se
establece también dentro de este aspecto, como diferencia
cuantitativa, al grado de originalidad de la creacién y la altura

inventiva, que en la figura del modelo de utilidad son menos
exigentes.

El segundo criterio distintivo es expuesto con suma claridad por
Di Guglielmo, cuando aporta:

"Para nosotros el modelo de utilidad es cualitativamente diverso
de la invencién, porque lo que los identifica es el género y no la
especie. Es decir, uno y otra son resultados de actividad
creadora, pero mientras esta en los inventos atafie al contenido,
porque resuelve un problema técnico descubriendo o repro-
duciendo una relacién de causalidad susceptible de nuevos
resultados industriales concretados en un producto o en un
procedimiento, en el modelo de utilidad se proyecta sobre los
elementos formales de un producto prexistente, sin que la nueva
forma o el cambio de forma implique adquisiciéon de un nuevo
conocimiento cientifico o de un nuevo principio de cau-
salidad".137

La distincién, para Ascarelli, debe ser establecida de manera
objetiva.

“El invento presupone un descubrimiento que directamente
concierne a un nuevo producto, a un nuevo proceso o a la
satistaccion de una nueva exigencia, aunque sea con productos o
procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el
modelo de utilidad el descubrimiento concierne a la comodidad de
aplicacién o de empleo de un producto que, a pesar de todo, puede

137 DI GUGLIELMO, Pascal, LA INVENCION PATENTABLE, Victor P. de Zavalia
Editor, Buenos Aires, 1968, pag. 76.
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seguir considerandose idéntico y por tanto a la aplicacion de
procedimientos técnicos conocidos consiguiendo una mayor
comodidad y eficacia de empleo de un producto conocido ¢ de
productos conocidos o de partes o combinaciones de partes de

productos conocidos".138
4.- PROTECCION AL SOPORTE LOGICO

Con lo expuesto hasta aqui, cotejar la naturaleza del soporte
16gico con las caracteristicas de la figura del modelo de utilidad
no resulta complejo. De ahi que, en pocas lineas, pedemos
clarificar una conclusion.

Dijimos que, para el modelo de utilidad, la forma debe ser
perceptible y determinada de un objeto. En consecuencia, de
plano, y a diferencia de la patente de invencién, los procedi-
mientos?3? o invenciones de procedimiento quedan excluidos de
proteccion.

Es claro determinar que el software, por su naturaleza, no es un
objeto, y por oposicién, constituye un procedimiento, dado que
conforma una serie de instrucciones u 6rdenes prasentadas en
secuencias determinadas.

Se trata pues, de una cosa incorporal, dotada de caracteristica de
expresién de informacién, no reuniendo, entonces, la calidad de
cosa corporal y mueble como el caso del objeto en el modelo de
utilidad.

Obvio es observar, que estos dos tipos de creaciones inte-
lectuales chocan en estas instancias, lo cual nos permite
concluir en la imposibilidad de brindar proteccion al programa
de computador a través de la institucion del modelo de utilidad.

138 ASCARELLI, Tulio, ob. dit., pag. 611.

139  |pid, dice: "se deduce que el modelo no puede referirse a un
procedimiento, ni a una substancia informe, sino solamenta a un producto
{mueble y mas exactamente, dirla, susceptible de fabricacién en serie y de
circulacién fisica...)".
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CAPITULO X
LA PROTECCION POR EL MODELO Y DIBUJO INDUSTRIAL

Esta via ha sido referida por la doctrina francesa, explica

Correa, al proteger | =
’ as representaciones visuales
programas de ordenador. de algunos

De ahi que, utilizando la mi i

» util isma metodologia del capitulo
precedente_, vgnfrcaremos los vinculos entre la institucié% del
modelo y dibujo industrial y la naturaleza del soporte l6gico.

1.- CONCEPTO

Ngrs e?contramos dentro del segundo tipo de objetos tutelables
E bg derecho de Ia‘ propiedad industrial, calificado por
oubier, como las creaciones de forma de caracter industrial.

a) Concepto en las legislaciones:140

1.- Gran Bretafa:

Agr_upa bajo la palabra disefio al medelo y dibujo industrial
defnméndolp como las caracteristicas de la forma confi:
guracu?n, dibujo u ornamento aplicado en cualquier aniéulo r
cualquier proceso industrial, sea manual, mecanico o quimizg
sepgrado o] cqm_binado, el cual en el articulo terminado aparece /
€s Juzgado Unicamente por la vista: pero no incluye algur);

modelo de construccién princi
cipal, o algo que es en su i
aparato puramente mecdnico. | pstancia un

2.- Suiza:

gnt disefio industrial es una combinacién de lineas o una forma
xterna, posiblemente envolviendo colores, que sirve como

140 i
Las definiciones proporcionadas han sid
c tomadas d
PROPERTY, Amsterdan, 1989, s da MANUAL INDUSTRIAL
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modelo para la produccion indu§tria} de un articulo. La
proteccion cubre unicamente la apariencia externa.

3.- halia:

Disefios y modelos capaces de conferir una apariencila espret;:éslae:
un producto industrial con respecio a su forma o a la pa
combinacién de lineas, colores u otros elementos.

4.- Paraguay:

. N : ey
Dibujo Industrial: cualquier combinacion 'de Imga;s Oa?tziganal
destinada a proporcionar a un producto industrial o

una apariencia especial.

. - . ;
Modelo Industrial: cualquier forma plgstlca de lineas y fc?é?xc?i
destinada a configurar una apariencia especial adu? p oducto
industrial o artesanal y que es usado como modelo p

manufactura.

5.- Ecuador:

. . ’
"Se considera como dibujo toda reunion deprlclarc]iiitsoci}ngsgr?ai
i se incorporen a un _ ‘
naciones con colores que nal et
i le una apariencia esp ,
o de artesania para dar e R
i [ i cto; y, como mode
ie el destino de dicho producto; | .
C?érg?ica que sirva de tipo para fabricar prodgctos mdu_sm?ilejeg
ge artesania que le den apariencia especial y no impliq

efectos técnicos". 141

b) Concepto en la Doctrina:

Eduard Philipén, clasico autor de la gjatﬁréa:jcgeggrr;lgcigd%orgf}ﬂ}g
i i | "dibujo de fabri '
Zavala Rodriguez, define a ' L
j aumenta su enca
incorporado a un objeto cualquiera, a : ‘ |
ggrenlgi]gr spu destino ni acrecentar su utilidad; y designa con €

141 pecisién 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, Art. 45.
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nombre de modelo de fabrica las creaciones nuevas destinadas a
una reproduccién industriat®.142

Para Ramela "el dibujo industrial es toda nueva concepcién de
forma o nueva combinacién de lineas y colores en productos de

la industria, destinado a conseguir un efecto artistico y
satisfacer el sentido estético.

Modelos Industriales es una especie de dibujo, s6lo que en vez de
limitarse a la disposicién o conformacién exterior de los
productos, toman cuerpo en la misma forma que se le da, es
decir, en relieve en la forma plastica".143

Para Di Guglielmo, "los dibujos son combinaciones de lineas y
colores, decorativos de superficies planas, los modelos son
contornos, lineas y relieves que atribuyen al objeto una forma
plastica especial y que igualmente lo adornan y recomiendan a la
eleccién del consumidor".144

Baylos Corroza, por su parte, expresa que "los dibujos
industriales, tienen como finalidad el adorno o la decoracién de
un producto, mediante la inscripcion en &! de trazos, graficos,
lineas, figuras o grabados que no afectan a su forma tri-
dimensional. Los modelos industriales, con la misma finalidad de
dotar a un producto de una apariencia estética, estriban en una
concepcidn total respecto a su forma, constituida por una
configuracion tridimensional original".145

La definiciones presentadas nos ayudan a obtener las carac-
teristicas que deben reunir las creaciones nuevas para ser
consideradas como modelos o dibujos industriales.

142 ZAVALA RODRIGUEZ, Carlos Juan, REGIMEN LEGAL DE LOS DIBUJOS Y
MODELOS INDUSTRIALES, Depalma, Buenos Aires, 1962, pag. 9.

143 ibid, pag. 9.

144 ibid, pag. 10.

145 BAYLOS CORROQZA, Hermenagildo, ob. cit. pag. 561.
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2.- CARACTERISTICAS

ini iferencia, entre estos
A pesar que se ha planteado como unica g:h cia, en
doFs, tiposq de creaciones formales de propiedad mdustnall, cto'rz.o
' ' rrecto, a la tridi-
explica Pach6n148, lo cual no deja de ser correcto, tric
mgnsionalidad del modelo y a la bidimensionalidad del dibujo,
considero prudente atenderlas por separado.

a) El modelo industrial:
1.- La preexistencia o coexistencia del poducto:

Es imprescindible 1a existencia previa de un producto hsng:ol.al
cual se le va a dotar de una forma particularizada, especia ,Io
por lo menos la coexistencia de un producto junto con la

creacion de su forma.

2.- La forma:

La forma ha de ser plastica, es decir, propia, que se le ggre?aLal
producto y lo hace resaltar en su aspecto tridimensional. ;11
forma, ademas es externa, ya que interesa s@lo_ el campo visu
de! objeto. De ahi que la forma debe ser distintiva, esto es, que
no se confunda con otras ya existentes.

Finalmente, la forma debe ser novedosa, asumiendo parla
calificarla como tal bajo reglas similgres a las de! campo deI a
patente de invencion. Ademas, es evidente, como para lodas las
modalidades del Derecho de Propiedad Industrial, que el objeto 0
la forma del objeto sea licita.

3.- Tipo para la industriabilidad:

El modelo concebido por la accion creaqora debe servir de tipo
para la fabricacién o reproduccién de objetos.

146 pACHON MUROZ, Manue!, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ob cit.
péag. 83.
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4.- Desvinculacién con ventajas técnicas.

El modelo brinda una apariencia especial a un producto, pero no
le concede un efecto técnico ni le provee de ventajas ni utilidad
al producto.

b) El dibujo industrial:

Es necesario la existencia de un producto, al cual se le agrega
el dibujo, dotado por la creacién y combinacién de figuras,
lineas, gréficos o colores, que inscriben una calidad distintiva,
cuya configuracion debe ser novedosa, siempre licita, y
califican al producto en su forma ornamental. "Poco importa
para el caso la preexistencia del producto, es suficiente la
coexistencia".147

3.- DIFERENCIAS CON EL MODELO DE UTILIDAD

La principal oposicién que se observa con el modelo de utilidad
esta relacionada con la forma funcional y necesaria que éste
presenta y la forma ornamental, estética, arbitraria y

distintiva que presentan las creaciones formales de Ia propiedad
industrial.

4.- PROTECCION AL SOPORTE LOGICO

Como sabemos el programa de computador comprende, en su
forma esencial, una serie de instrucciones funcionales y
necesarias. Asi, si le quitamos a un programa la instruccién de
imprimir, no podrd& ordenar al computador la impresién
requerida. Por tanto, esa instruccién es funcional, porque sirve
para pedir la impresidn y es necesaria dado que sin ella no se
obtiene el resultado.

Adicionalmente, la forma, estructura o composicién del
programa de ordenador no es perceptible directamente por
ninguno de los sentidos, sino a través de una pantalla o de un
impreso.

147 CARRILLO BALLESTEROS, Josts M. y MORALES CASS, ob cit, 4g. 192.
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A pesar que el programa de computador requiere un medio de
fijacién, subsiste incorporalmente por si mismo, es decir, es
independiente. Nétese que el medio en el que se fija el programa,
un disco duro o flexible 0 una cinta magnética, no se ve
ornamentalmente inscrito por dicha fijacién. Y, si asi fuese,
como podria ser el caso de las cintas de papel a las cuales se les
introduce una serie de puntos o circulos en distinto orden, la
finalidad del programa no es pues, decorar la cinta, sino
instruir operaciones a un ordenador.

Comenta Correa, que "el INPI de Francia tiene registradas, como
disefios y modelos industriales, algunas imagenes de video
juegos y algunos graficos de control de contabilidad. El depésito
.se hace mediante fotografias de esos disefios visuales. En la
mayoria de los casos el programa se protege por el derecho de
autor y estas representaciones visuales por el instituto de los
disefios y modelos, con lo que se puede accionar contra

eventuales imitaciones".148

Bajo este criterio, la proteccién asi brindada resulta insu-
ficiente y contradictoria para muchas legislaciones, pues
mientras el programa en su estructura y en su forma de
expresion esta protegido por el derecho de autor, el cual
garantiza, en la generalidad de casos, plazos extensos de
exclusividad, el disefio industrial reconoceria sobre esas
representaciones visuales unicamente 5 afios, como podria ser
bajo la ley ecuatoriana.

Francia, en cambio, reconoce protecciéon por 25 afios al lo-
giciel y a los disefios industrial igualmente 25 afios extendible
a 50.

Claro es advertir que esta importante modalidad del Derecho de
Propiedad Industrial, individualizada como creaciones formales,
no presenta ni la mas adecuada ni mucho menos completa
proteccién al soporte logico.

148 GORREA, Carlos M., ob cit. pag. 88.
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CAPITULO XI

LA PROTECCION A LA DENOMINACION DEL SOPORTE
LOGICO

Nos encontramos, en este estado del trabajo, dentro del tercer
grupo de objetos protegibles por el Derecho de la Propiedad
Industrial, denominados signos mercantiles o, propiamente,
signos distintivos.

He decidido introducir al lector en este punto, porque me asalta
Iq quda respecto de la proteccién del nombre, del signo que
distingue a un programa de computador de otro. Es decir, un
soporte logico que se lo reconoce como "EXXIS", confundiria al
consumidor, y afectaria a los intereses de su titular, si
apareciera un nuevo software con la misma denominacion del
anterior, o con una similar, como podria ser el de "EXIS"? La
respuesta es que obviamente causaria confusion.

P_ues bien, esta es precisamente Ia funcién del derecho de los
signos distintivos, que consiste en garantizar al empresario que
ha adoptado legal y legitimamente un signo, la exclusividad de su
uso en el ejercicio de una actividad comercial que implique
competencia. '

"Por c_onsiguient_e, se fraduce en la atribucién de un derecho
gxcluswo dg uso del signo, en virtud del cual nadie sino el
litular podra utilizarlo con la finalidad distintiva que le es
propia”.149

El signq distintivo, por tanto, justifica su proteccién legal por
dos cahd_ades, a saber: una en razén de los intereses del
empresario que compite legitimamente; y, otra, en virtud de la

proteccién al consumidor!59 que bajo su libre albedrio escoje

149 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, ob. cit. pag. 575.

150 WITTENZELLNER, Ursula, DERECHO DE LAS MARCAS EN LA ARGENTINA,
Abseledo-Pierrot, Buenos Aires, 1987, pag. 44, dice: "Esta proteccion del
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el objeto que mejor le parezca dentro del mercado, debidamente
identificado por un signo.151

Dentro de los signos distintivos, encontramos, entre otras
figuras, las denominaciones geograficas, nombres comerciales y
las marcas.

Nos ocuparemos entonces, de verificar si estas instituciones
protegen la denominacién del soporte iogico.

a) Las denominaciones geograficas:152

Son dos los tipos de denominaciones geograficas, las indicaciones
de procedencia y las denominaciones de origen.

"Las primeras estan constituidas por cualquier denominacion,
expresion o signo que indica que el producto o servicio se
origina en un pais, region o sitio especifico, por ejemplo: made
in..., hecho en.., fabricade en...

Las segundas, denominaciones de origen, son constituidas por el
nombre de un pais, una regién, localidad o un sitio especifico
que sirve para designar el origen de un producto, sus carac-
teristicas, cualidades que se deben exclusiva o esencialmente al

consumidor se deriva en parte de la misma ley de marcas, en parte de la
obligacién social de la propiedad sancionada constitucionalmente. En este
contexto se habla también de una funcién social de la marca. Surge de la
jurisprudencia argentina que, por ejemplo el registro jurfdico de una marca
puede ser rechazado por el peligro de confusidén con una marca anteriof, a
pesar del consentimiento del afectado, cuando dicho registro conlleva el peligro
de confusién por parte del consumidor”.

151 (a proteccién al consumidor, bajo estos pardmetros, es extensamente
analizada en OMPI], THE ROLE OF INDUSTRIAL PROPERTY IN THE PROTECTION
OF CONSUMERS, Geneva, 1983,

152 gy estudio es ampliamente elaborado por FERNANDEZ NOVOA, Carlos, LA
PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES GEOGRAFICAS DE LOS PRODUCTOS,
Editorial Tenos, Madrid, 1970. En la pag. 15, dice: "Como seguidaments
vamos a comprobar, al regular las denominaciones geograficas en el derecho
interno cabe otorgar la primacia bien al interés del publico de los
consumidores, o bien al interés de las empresas asentadas en la respectiva
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ambiente geografico, dicho de otro modo, a los factores naturales
y hunja_nos de esa region. El uso de la denominacién de origen es
permisible sélo por aquellas personas, naturales o juridicas,
localizadas en un &rea geografica y sélo en conexién con
productos especiticos originados en el 4rea, asi por ejemplo,
Champagne, Jerez".153

El Art. 2 dgl Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las
Denominaciones de Origen y su registro internacional de
octubre 31 de 1958, revisado en Estocolmo en julio 14 de
1967, del cual Ecuador no forma parte, establece:

"Art. 2,'numeral ): Se entiende por denominacién de origen, en
el ’sentudo de este Arreglo, la denominacién geografica de un
pais, de una regién o de una localidad que sirve para designar un
produc_to del mismo y cuya calidad o caracteristicas se deben
exclusivamente o esencialmente al medio geografico, com-

prendidos los factores naturales y los factores humanos",154

Re§ulta facil observar que la denominacién de origen no se
qphca como un signo idoneo para el software, dado que esta
figura juridica, se refiere a condiciones y caracteristicas
naturales, como el clima, las calidades de 1a tierra, del cual el
so‘port_e' Idgico es ajeno; y, principalmente, porque la deno-
minacion de origen, hace referencia Gnicamente a productos
fisicos, cuerpos ciertos y, como sabemos el programa de
computador no es un objeto directamente visible.

I,_a' indicacion de procedencia aplicada software, concluimos
unicamente beneficiarg al titular de un programa que lo ela:
boré,‘por ejemplo, en un pais cuyo grado tecndlogico es
superior a otros, lo cual, eventualmente, lo puede volver mas
competitivo en el mercado internacional.

b) Los nombres comerciales:

133 QMPI, BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY,
ob cit. pag. 14. '

154 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, ob. cit. pag. 214.
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El Art. 33 de la Ley de Marcas ecuatoriana, dispone:

"Propiedad sobre los nombres. El nombre del comerciante o
fabricante, el de la razén social, el de las sociedades o empresas,
el de la muestra o designacién de una casa comercial o
establecimienio que negocie en articulos o productos y el del
agricultor que realice estas mismas actividades, constituye

propiedad para los efectos de esta Ley".155

"Los nombres comerciales, constituyen el tipo de signo dis-
tintivo por el que una persona, fisica o juridica, en el ejercicio
de una profesién, de la industria o del comercio, pueden
distinguirse de los demas en la realizacién de sus transac-

ciones".156

Esta definicion aportada por Cauqui, nos da la pauta de que el
titular del soporte légico podra proteger su nombre o el signo
que él escoja para ser identificado, bien sea en el campo
profesional, al preparar programas a medida, o en el campo
mercantil, al comerciar sus soportes légicos.

1.- MARCA

He dejado para tratar separadamente la mas conocida institucion
de los signos distintivos, la marca.

El estadio actual del mundo, 1990, se ve caracterizado, por lo
menos en los Estados denominados desarrollados, por una gran
oferta de productos, servicios y tecnologia que dia a dia
compiten en el mercado con el fin de obtener mayor clientela y
satisfacer de mejor manera las necesidades del consumidor.

Como lo expusimos en el titulo primero de este trabajo, el
volumen de ventas de objetos informaticos crece cons-
tantemente, y dentro de estos, quizds el mas desarrollados en el

155 marcas de Fabrica, Ley de Registro Oficial N® 194 de octubre 18 de
1976.

156 cAuQUI, Arturo, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN ESPARNA, Editoriales de
Derecho Reunidas, 1978, pag. 51.
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mercado sea el software. Asi los datos, es natural que los
titulares o empresas de software deseen legitimamente que su
soporte logico elaborado sea reconocido, bien sea por su calidad,
0 por la mejor eficacia que prestan sus funciones. Es evidente,
por tanto, que el reconocimiento que brinda el usuario a un
objeto, se traduce a través de un signo distintivo, para este
caso, llamado marca.

Nos informa Correa que en Francia, "se registra la marca o
nombre de algunos programas. La marca de varios juegos de
video ha sido registrada y también hay fallos judiciales al
respecto. El Tribunal de Gran Instancia de Paris dictaminé que
la marca "Asterock” no era confundible con la marca "Asteroid",

de otro juego, y no prosperé la accién por imitacién”.157

En nuestro pais, al igual que en muchos otros, no es ajeno este
hecho.

Veamos pues, con la exposicién que sigue, si la denominacién del
software puede ser amparada por el estatuto juridico de la
marca.

a) Concepto en la legislacién ecuatoriana:

"Art. 4 Se considera marca de comercio ¢ de fabrica, todo
signo, emblema o nombre especial que los comerciantes o
industriales adopten o apliquen en sus articulos o productos
para distinguirlos de los ofros industriales o comerciantes que
fabriquen o negocien en articulos de la misma especie”.158

Conste en esta definicion la incorporacién de las palabras
“marca de comercio”, que tiene su origen en la escuela francesa
como se vera luego de pocos parrafos.

157 CORREA, Carlos M., ob. cit, pag. 88.

158 convencisn para la Proteccién de las Marcas de F4brica y de Comercio y
Nombres Comerciales, Cuana Conferencia Internacional Americana de 1910,
Registro Oficial N¢ 242 de agosto 5 de 1985,
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“Art. 1 Descripcién de marca.- Marca es todo sigpo, emblema,
palabra, frase o designacion especial y caracterizada, usada

para distinguir articulos y demostrar su procedencia”.139

Nétese, que la definicidn proporcionada por la Ley de .Marcas
ecuatoriana, codificada en 1976, a pesar de ser u!tenor' ala
precedente, la de la Cuarta Convencién Internacional Americana
de 1910, incorpora la terminologia "demosirqr sy
procedencia”. Es de anotar que la funcién de la marca de md;_car
el origen o la procedencia del prod_uctp o servicio, ha sido
superada, al menos en el campo doctnnar}o y préctnco,' pues una
misma marca puede ser usada por distintos fabncantes' o]
prestatarios de servicios, por ejemplo, a través de la concesion
de licencias de uso, y por supuesto, &i origen del producto ya no
sera el mismo.

La Decisién 85, ya no incorpora la citada frase, pero tampoco
define a la marca, limitdndose a exponer los requisitos que debe
reunir el signo escogido para su registro.

"Art. 56 Podra registrarse como marcas de fabrica o <_:Ig ser-
vicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficiente-

mente distintivos".160
b) Concepto en la doctrina:

Para Yves Saint-Gal, la marca, bajo el esquema juridico ppede
ser definida "como un signo distintivo que permite a su titular
(fabricante o comerciante) distinguir sus productos_ (o
servicios) de los de su competencia. La marca es pues un signo

de adhesién de la clientela”.151

Para Nava Negrete la marca “es todo signo o medio 9specigl que
permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los

159 Marcas de Fabrica, Ley de, ob. cit.

160 pecision 85 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, Registro Oficial N®
304 de marzo 28 de 1977.

161 NAVA NEGRETE, Justo, DERECHO DE LAS MARCAS, Editorial Porrta,
México, 1985, pag. 143.
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productos que elabora o expende, asi como aquellas actividades
consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya
finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después
conservarla y aumentarla”.162

Jorge Otamendi, considera que "la marca es el signo que dis-
tingue un producto de otro o un servicio de otro".163  Continua

el autor, manifestando que la definicion puede completarse con
las funciones que cumple la marca.

Intentando una definicién propia, podemos sostener que la marca
es todo signo que cumple las funciones de distinguir productos o
servicios de una misma categoria, por un lado beneficiando a su
titular bajo el reconocimiento de la clientela; y, por otro,
protegiendo al consumidor o prestatario a través de la iden-
tificacion del producto o servicio.164

c) Clases de marcas:

Originalmente, a la marca se la calificé atendiendo al articulo
producido por el fabricante. De ahi la denominacién de "marca
de fabrica". Posteriormente, en el siglo pasado, la Ley francesa
de 1858, reconoce proteccién a la marca de comercio.

“Si le importa al fabricante garantizar, con su marca, la buena
confeccion de sus productos y de asegurarles asi una venta
proporcionada a su mérito, la marca de comercio ofrece al
negociante, intermediario entre el productor y el consumidor
un medio precioso de ganar y conservar la confianza del publico.
Al imprimir un signo distintivo a los objetos que compra para
revender, él se obliga a efectuar una eleccién inteligente y

182 jbid, pag. 147.

183 OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
1989, pag. 7.

164 jpig, pag. 10 dice: "La marca permite la distincién entre productos o
servicios de una misma espacie. Si el signo en cuestién no es apto para
distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podra ser marca en

los términos senalados. Es f4cil deducir que esta funcién distintiva es esencial
a la marca".
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concienzuda, para entregarlos puros dq todas las alteraciones
que el comercio de detalle les hace sufrir tan frecuentemente, &

las mercaderias anénimas".165

" H - H $
Hoy por hoy, ia tendencia apunta a denominarias umcamgme
como marcas, cuya clasificacién esta dada respecto de iden-
tificar al objeto o a sus caracteristicas.

1.- Marcas de producto:

No se irata pues, como se entjende del término tradqrrt\grk i(i
marca de comercio, a todo signo que sirve para_dls mgg
productos de una empresa de los product_os de otras. I?:len péje e,
y de hecho se daen el mundo, que una misma compaﬁla’pr'o uzci
similares productos, inclusive, ndentlcos en cgracterustlcas,de
los cuales les asigna distintos signos. ‘De ahi que, marca
producto es el signo que distingue un articulo de ofro.

2.- Marca de servicio:

idénti ientc legal a la de
Esta clase de marca, idéntica en su tratamien
producto, tiene su origen normativo en el ITahman Act de Estados
Unidos de 1946, que, a propdsito, en noviembre de 1989, acaba
de ser enmendada. :

Marca de servicio es todo signo que sirve para distinguir uno de
otro.

3.- Marcas colectivas:

La marca colectiva cominmente pertenece a un grupo de
empresas o de asociaciones, cuyo uso es reservadq a sus
miembros. Sirven para identificar un producto, ofrec1'do por
esas empresas, que redne ciertas caracteristicas, cuyo uso
podra ser autorizado, siempre que se observen las condiciones

establecidas.

165 ihid, pag. 16, cita a RENDU, Ambroise.
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4.- Marcas de ceriificacion:

Tienen relacién con el control de calidad. La marca de certi-
ficacion es un medio identificativo que se puede aplicar sélo a
los productos que retinen ciertas caracteristicas minimas.

Se parecen a las colectivas. Pero, la diferencia esta, que
mientras la nombrada puede ser usada por un minimo de
empresas, miembros de una colectividad, las de certificacién
pueden ser usadas por cualquier persona que elabora un
producto que cumple con las condiciones requeridas.

2.- LA PROTECCION DE LA DENOMINACION DEL SOFTWARE
POR LA MARCA

De lo dicho, apreciamos que los bienes?66 posibilitados de ser
identificados por una marca son los productos y los servicios.
Nos hace falta, ahora, conocer cudl es el significado de producic
en relacion con la marca.

168 CARRION EGUIGUREN, Eduardo, CURSO DE DERECHO CIVIL DE LOS BIENES,
Ediciones de la Pontificia Universidad Catélica del Ecuador, Quito, 1987,
Quinta Edicion, P4g. 81, dice: "Cosa es, de modo general, todo lo que existe sin
tener calidad de persona. Son cosas el sol, el aire, el mar. Las cosas no
interesan al jurista sino en cuanto puedan dar al hombre alguna utilidad y sean
aptas para integrar el acervo patrimonial de una persona. Ahora bien, cuando
las cosas se encuentran en estas circunstancias, se denominan bienes. Las
cosas componene el género; los bienes, la especie Bienes. Al decir de las
Partidas -bienes son llamadas aquellas cosas de que los hombres se sirven y
se ayudan-. Sin embargo, la sola utilidad no basta para fijar el sentidc jurldico
del bien. Debe acompanarle la apropiacién actual o virtual. Por eso se ha dicho
que, en buena légica, no son bienes las cosas mismas, sino los derechos que
podemos tener en ellas o por ellas. En su origen la palabra "bien” estuvo
destinada a sefialar las cosas del mundo flsico, susceptibles de apropiacién.
Posteriormente se aplic6 a todo elemento de riqueza no sélo material, sino
inmaterial. Segin esto son bienes, por ejemplo, una casa,, una finca, una obra
cientlfica, una mara de fabrica, un crédito, un derecho real, etc.
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Por producto?87 se entiende, por un lado, un objeto fisico,
tangible, material, como una silla; y, por otro .Iado,‘un_t’nlen
inmaterial, como el resultado de un estudio, una investigacion o
una operaciéon matematica.

Tenemos, por tanto, de una parte un objeto materigl, y.de otra
uno inmaterial que se lo concibe tnicamente por la inteligencia.

¢ A cuél de estas acepciones se refiere la marca de producto?

Para la OMPI, "producto, significa cualquier it'em1_'58 que es
vendido, y en consecuencia, necesita ser distinguido, con el

objeto de que permita al consumidor realizar su eleccion".169

Atendiendo a esta concepcion, y en una primera aproxirqapién.
entendemos que la marca se puede referir a un producto fisico o

a uno inmaterial.

Pero ;céomo se adquiere en el mercado un bien inmaterial?
vamos al caso concreto, ;cémo se adquiere un programa de
computador?

Conocemos que el programa de computador iqgtruye a un
ordenador para realizar un acto que presta qtmdad. Si se
instruye una impresion, para ejecutarla es preciso un acto, y
realizado presta una utilidad.

;Pero a su vez, dénde se encuentran esas instrucciones que se
brindan a un ordenador? Es evidente que las érdenes estan
fijadas en un cuerpo cierto.

167 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, Espgsa Calpe,
Madrid, 19 Edicién, 1970, pag. 1069, dice: "Producto: Cosa produc:da: Caudal
que se obtiene de una cosa que s8 vende, o el que ella reditia. Cantidad que
resulta de una multiplicacién®.

168 WEBSTER'S NEW WORLD DICTIONARY, Simon and Schuster, New York,

1982, pag. 750, dice: "ltem: 2.- um artfculo; unidad; cosa separada;
particular.

169 oMP|, BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY,

ob cit., pag. 145.
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De ahi que, con esta l6gica, y para los efectos de identificacion
del soporte légico, lo debemos considerar como un objeto
combinado, material e inmetarial.

Contestando, por tanto, a la pregunta inicial, al programa de
computador se lo adquiere en el mercado, a través del medio
fisico en el cual esta fijado. Es decir, si nos dirigimos a un
almacén de computadores, y compramos un programa de
ordenador, nos entregardn uno debidamente registrado en un

disco. Por tanto, el disco que se recibe, esta caracterizado por
el programa de computdor.

Como sabemos, el término software conforma el programa de
computador, la descripcién del programa y el material auxiliar.

De las definiciones de software proporcionadas por las
Disposiciones Tipo de la OMPI y de la legislacién colombiana,
entendemos que el material auxiliar, manual o instrucciones
para manejar un programa ge computador, pueden estar fijadas
en un folleto, libro u otra publicacion.

Es asi que se considera que la marca del programa de
computador es registrable en la clase internacional N2 9, y en
la clase internacional N¢ 16, atendiendo a su medio de fija-
cién.170

170 OMPI, CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS, Ginebra, Registro de la Propiedad
Industrial, Madrid, Cuarta Edicién, 1983, pag. 3, dice: "Clase N® 9: Aparatos
e instrumentos cientlficos, nauticos, geodésicos, eléctricos, fotogréaficos,
cinematograficos, dpticos, de pesar, de medir, de seRalizacién (balizamiento),
de control (inspeccién), de socorro (salvamento) y de ensehanza; aparatos
para el registro, transmisién, reproduccién del sonido o de imagenes; soportes
de registros magnéticos, discos aclsticos; distribuidores automaticos y
mecanismos para el tratamiento de la informacién (proceso de datos);
extintores, Clase N¢ 16 Papel, cartén y artfculos de estas materias, no

comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de
encuadernacion; fotografias; papelerfa...".
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"Programas de ordenadores, registrados (fijados} = Clase
og" 171

Concluimos, entonces, en que la marca presenta un estatuio
adecuado para proteger la denominacién del software, que
responde a las necesidades de identificarlo y distinguirlo de
otros, en un mercado cada vez mas competitivo.

3.- LA DENOMINACION EN EL DERECHO DE AUTOR

Como hemos visto, el comportamiento legislativo comparado ha
sido practicamente uniforme en incorporar al software como
objeto protegible por el derecho de autor.

Se trata, pues, en esta seccién de verificar si las normas de esta
institucion juridica, protegen el titulo o denominacién de la

obra.

El titulo de una obra, tiene una doble funcién, de un lado
identifica a las obra, y de otro, es parte componente de ella. La
primera funcién, nos explica Patry, no tiene necesariamente
vinculacion con el objeto del derecho de autor; y, la segunda,
representa solo una porcién minima de la obra.

"En el caso Jollie V. Jacques, el actor sostuvo que el titulo de la
pieza musical "The Serious Family Polka" era original y que su
previo registro le facultaba para impedir al demandado a usar el
mismo titulo para otra composicion. En este punto, la Corle
remarco:

El derecho protegido es la propiedad de la pieza de musica, la
produccién de la mente y de la-genialidad del autor, y no el mero

nombre atribuido a un trabajo. El titulo es un apéndice para el
libro o composicion para el cual, el derecho de copia es

ajeno".172

171 1a omPl y la Direccion de la Propiedad Industrial de Espana, asf lo
consideran en su lista alfabética de productos, en CLASIFICACION
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS

MARCAS, OMPI, ob. cit., pag. 159.
172 pATRY, William F., ob ci. pag. 45.

I B
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Asi pues, el ’derecho de autor, no protege de manera inde-
pendiente el titulo de la obra como signo distintivo.

Sm' 'embargo, existen normas, como por ejemplo, de la legis-
lacion colombiana que establecen que: "cuando el titulo de una
obra’ no fuere genérico sino individual y caracteristico no
podra, sin el correspondiente permiso del autor, ser adoptada
para obra analoga".173

S'e trata pues, de normas relacionadas no con el objeto prote-
gible del derecho de autor, sino como represivas de conductas
desleales.

En consecuencia, si el derecho de autor no protege directamente
el nombre del programa de computador, bien se podria acceder,

gn IIosI paises que lo tienen, al estatuto de la concurrencia
esleal.

4.- CONFLICTOS ENTRE MARCA Y DERECHOS DE AUTOR

Para aquellas legislaciones que contemplen que el titulo de la
ob‘ra es un signo de propiedad o uso exclusivo del autor
ewdent_emente, aparecerian conflictos entre una marca regis-,
trada similar al signo que sirve de titulo de la obra.

Como solucién al contflicto, primaria el criterio de anterioridad.

"Beg,istro de .p'ropiedad intelectual sobre obra literaria o
c;entlf;céa y solicitud de registro de marca de productos en la
clase 16.

Prima el registro de propiedad intelectual (derechos de autor)
pues el derecho sobre la obra se adquiere desde su publicacién
en tanto que la solicitud de registro de marca no da ningﬂr;
derec_hp sino hasta cuando la marca sea registrada, lo cual
ocurriria posteriormente al acte de publicacién de la obra
con|f1r1m7&:1da por el registro siguiente de propiedad intelec-
tual”.

17
303 PACHON MURNOZ, Manuel, MANUAL DE DERECHO DE AUTOR, ob. cit. pag.

174 CAVELIER, German, LOS CONFLICTOS ENTRE LOS DERECHOS DE AUTOR Y
LOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Cavelier, Abogados, Bogots, 1987, pag. 19.



TITULO IV

OTRAS FORMAS DE PROTECCION JURIDICA AL
SOPORTE LOGICO

Sin duda el tema que nos proponemos es realmente complejo. El
llamado know how y los conocimientos técnicos; los secretos; el
aspecto contractual y extracontractual; y, la competencia
desleal, son temas discutidos en la doctrina, y con pocas, no muy
felices, exteriorizaciones legislativas.

No es materia de este trabajo profundizar en tada uno de ellos,
pero sera menester, de manera breve, exponer algunas
consideraciones que nos lleven a concluir en alguna posicién
frente a la naturaleza del soporte l6gico.

CAPITULO Xl

LA PROTECCION POR EL KNOW HOW
Y
LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS

E! know how y los conocimientos técnicos, junto a los derechos
de propiedad industrial y |z clientela, son elementos que le
permiten a una empresa permanecer en el mercado y destacarse
dentro de la competencia. Asi pues, al ofertar productos de
calidad, eventualmente exclusivos por estar patentados, e
identificados con un signo distintivo notorio y conocido, tendran
mejores posibilidades de ser aceptados por el consumidor, luego
de lo cual, la empresa serad beneficiada por atraer o mantener
una clientela constante.

Dentro de este proceso de competitividad en el mercado, la
proteccion del know how y los conocimientos técnicos juegan un
papel preponderante, pues como lo veremos, y anticipando un
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criterio, dichos elementos estan compuestos por aquella
informacién que le permite al empresario desarrollar pro-
ductos, servicios o actividades de mejor calidad y efectividad.

1.- CONCEPTO DE KNOW HOW

La definicién de know how es asunto controvertido en [a
doctrina, algunos autores lo asimilan con el secreto comercial;
otros extienden su 4rea a todo conocimiento técnico aplicado en
la industria; y, finalmente, otros lo entienden no sélo para el
campo industrial, sino para todas aquellas actividades
econémicas, como la comercial y de servicios.

Conviene presentar a continuacién aigunas de las definiciones
propuestas:

a) "Para VAN NOTTEM, know how se define como el conjunto de
invenciones, procesos, formulas o disefios no patentados, © no
patentables, que incluyen experiencia y habilidad técnica

acumulada, la que puede ser transmitida, preferente o exclu-

sivamente, a través de servicios personales".175

b) "El término know how esta (...) limitado a informacién
técnica que (a) es secreta; y, (b) permite a su titular una
oportunidad de obtener una ventaja competitiva sobre quienes

no fa poseen”.176

¢) "Por know how pueden entenderse todos los datos técnicos que
presentan un adelantc técnico a disposicion del profesional

medio no iniciado en ellos".177

d) "Para la Camara Internacional de Comercio entiende a: La
totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la
experiencia volcados en el procedimiento y en la realizacién

175 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS
CONOCIMIENTOS TECNICOS, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, pag. 26,
quien lo cita.

178 ibid, pag. 27, quien cita a MAC DONALD, D.R.

177 ibid, quien cita a DERINGER, A.

ﬁ
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técnica de la fabricacion de un producto".178  Segqu

comenta STUMPF, en la sesién de gctubre 17y 18 deegg!g]?,ngrsl
la que se adoptd este concepto, igualmente, se lo precisé
mencionando que: “"Este concepto puede designar no solamenté
férmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica
que guarde conexién con procedimientos de fabricacion
patentados y Que sea necesaria para hacer uso de la patente.
Puec?e también designar procedimientos practicos, parti-
cularidades y conocimientos especializados técnicos, que fueron
siendo obtenidos por un productor a través de investigaciones y

que no deben adn ser adquiridos por la competencia®.179

'e) "El concepto de know- how coincide con el de secreto
industrial*.180

f) "_EI k.now how puede ser descrito como el método de
fab.ncacnén o el conocimiento técnico relativo al uso y
aplicacién de las tecnologias industriales".181

Q) "E! know how consiste en un conjunto de conocimientos
empiricos, no susceptibles de descripcién precisa y separada
pero que, al ser utilizados en forma acumulada, después dé
habgr sido adquiridos como resultado de ensayos y errores, dan
a qmen'los adquiere la habilidad para producir algo que en ’caso
contrario no hubiera sabido producir con la exactitud y

precisién necesaria para tener éxito comercial”.182

h) quecke opina_ que hay "know how cuando un productor
trabaja en detem]mado rrocedimiento o fabrica determinados
productos y amplia asi ciertas experiencias (= know how). No

178 STUMPF, Herbert, EL CONTRATO DE KNOW HOW, Temis, Bogota, 1984
pag. 5, quien cita. ,

179 ibid, qulen cita.

180 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS
jiNOCIMIENTOS TECNICOS, Ob. cit., pag. 27, quien cita a GOMEZ SEGADE,

181 jhid, quien cita a CORREA, C.M.
182 ibid, quien cita el caso Mycalex Corp. of America vs. Pemco Corp.
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se trata de resultados de una actividad inventiva, ni siquiera de
algo casi susceptible de constituir patente-o un modelo de
utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prolongado,

que otro desea obtener para economizar tiempo".183

iy Bohme sostiene que "el know how constituye un bien
inmaterial (saber) que se limita exclusivamente al campo

industrial)".184

El concepto que quizas redne todos los _ele.mentos del, kpow how,
es el que nos proporciona la Asociacion Internacional de
proteccion Juridica Industrial, quien entiende que "el Know How
consiste en conocimientos y experiencias de naturaleza técnica,
comercial, administrativa, financiera o de otra naturaleza,
aplicables en la préactica en la explotacién de una empresa o en

el ejercicio de una profesién”.185

Como apreciamos, en la doctrina aparecen una serie _de
posiciones diversas, de distintos autores, respecto.del término
que estudiamos. Las diferencias entre ellas son radicales, pues,
unos encuentran elementos constitutivos que para otros no soélo
que no lo son, sino que el concepto no comprende a esos
elementos.

Asi, por ejemplo, autores se pronuncian por el hecho de que.el
know how es sinénimo de secreto industrial, otros, en cambio,
consideran que el conocimiento no necesariamente debe ser
secreto para ser considerado como know how.

2.- CONCEPTO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS

La idea de conocimientos téchicos nacen como pxpr_esién
castellana asimilada, asociada o traducida del término inglés
Know How.

183 gTUMPF, Herbert, ob. cit. pag. 8, quien lo cita.
184 jbid, p4g. 9, quien lo cita.
185 jhid, pag. 12, quien lo cita.
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Llama la atencién el uso de la palabra -técnicos-, de ahi que
conviene definirla. Borges Barbosa, "dice que la tecnologia no
€s una cosa, aunque pueda necesitar del apoyo de bienes
tangibles para su realizacién: el papel en el cual se dibuja o
escribe, la cinta grabada, e! film, la fotografia. Tampoco es un
derecho, aunque, como se demostrara, pueda ser objeto de
derecho. La tecnologia es un conjunto de informaciones o,
sucintamente, una informacién. Es un punto pacifico que una

informacién puede recibir la mas alta proteccién juridica".188

Asi pues, debemos entender a los conocimientos técnicos en un
ambito amplio, de informacién requerida o necesaria para la
transformacién de las cosas o la prestacién de servicios o la
realizacion de actividades.

Se entiende por "por conocimientos técnicos a los referidos a
operaciones definidas mediante las cuales se obtiene la
transformacién deseable de las cosas que nos rodean".187

"En general, y salvo las aclaraciones que sean pertinentes, la
expresion know how, utilizada en la literatura juridica

extranjera, sera traducida como conocimientos técnicos".188

Para la OMPI, por su parte, aporta con la siguiente definicion:
“se entendera por conocimientos técnicos (know how) las
informaciones, datos o conocimientos resultantes de la

186 BORGES BARBOSA, Denis, EL CONCEPTO JURIDICO DE KNOW HOW,
Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 1980, volumen ll, p4g.
751,

187 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, PROTECCION DE LOS
CONOCIMIENTOS TECNICOS NO PATENTADOS EN EL DERECHO POSITIVO
ARGENTINO, Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988,
volumen [Il, pag. 72, quien cita a NASNATTA, H.

188 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS
CONOCIMIENTOS TECNICOS, ob. cit., p4g. 24.
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experiencia profesional, que sean de naturaleza técnica y

aplicables en la practica, especiaimente en la industria".89

De esta vltima definicién podemos establecer que el programa de
computador est4 inmerso dentro de la expresion conocimientos
técnicos, pues el resultado de las informaciones datos o
conocimientos resultantes de la experiencia de un programador
o de un grupo de ellos.

Ahora bien, para verificar qué tipo de proteccién aporta el
régimen juridico de los conocimientos técnicos, al §oftware, nos
hace falta conocer su clasificacién que a continuacion pasamos,
brevemente, a revisarla.

3.- CLASIFICACION

Los conocimientos técnicos han sido clasificados en distintos
ordenes:

a) Conocimientos técnicos patentados y no patentados:

Esta clasificacion es de suma importancia, dado que, mientras
los conocimientos técnicos patentados estan protegidos por las
reglas especiales de la patente de invencion, y por tanto, otorgan
a su titular un derecho de uso exclusivo de explotar el
respectivo invento, por el término establecido en 1a ley, los que
no estan patentados no pueden recurrir a dicha proteccion.

Adicionalmente, los patentados, se convierten inmediatgmente,
en razén de que el expediente administrativo es publico, en
conocimientos no secretos. Al contrario, los conocimientos no
patentados, mientras no se efectie su divulgacién, permanecen
en secreto.

b) Conocimientos técnicos patentables y no patentables:

Los primeros se refieren a aquellos conocimientos que coqsisten
en el desarrollo de un nuevo procedimiento o en la obtencion de

189 OMPI, LEY TIPO PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE INVENCIONES,
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, 1980, volumen I,

pag. 13.
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un nuevo producto que adan no han sido patentados. En este caso,
el poseedor de esos conocimientos tiene dos alternativas
principales a saber: solicitar la patente o mantener en secreto
los conocimientos.

Los segundos estan relacionados con aquelios conocimientos que
no son patentables, es decir, que la ley los ha excluido como
objetos de derecho exclusivos. Para la legislacién ecuatoriana,
por ejemplo, las reglas de juego o los sistemas de contabilidad,
son conocimientos no patentables. En este caso, en cambio, el
poseedor de los conocimientos tiene como alternativas, si asi lo
desea, mantenerlos en secreto, y si no lo desea, divulgarlos.

c¢) Conocimientos técnicos secretos y no secretos:

Los conocimientos técnicos secretos tienen elementos propios de
los cuales los no secretos son ajenocs. El elemento esencial del
conocimiento técnico secreto es el que se encuentre en poder de
un numero limitado de personas, y ademas, que quien posee
dicho secreto tenga por voluntad no divulgarlo.

En cambio, los conocimientos técnicos de dominio publico son
aquellos que se encuentran expresados y publicados, al alcance
de un interesado. Asi, por ejemplo, se los pueden encontrar en
libros o publicaciones técnicas o pueden ser expresados en
conferencias.

A su vez, los conocimientos técnicos no secretos o no divulgados
pueden ser clasificados en patentados y no patentados. Los
primeros estaran a servicio exclusivo del titular de la patente,
y los segundos, al servicio de cualquier interesado.

Estos dos tipos de conocimientos tienen singular importancia.
Los secretos, evidentemente, porque estan en posesién de un
numero reducido de personas y por tanto su valor puede ser
considerable; y los no secretos, en primer lugar, si son
patentados, pueden ser objetos de transferencia, cesién o
licencia; y, los no patentados, porque, eventualmente, “las
empresas receptoras pueden estar interesadas en pagar por la
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transferencia de estos conocimientos, que pueden encontrarse
mas alla de la capacidad del personal disponible™.190

Como sabemos el programa de computador no es patentable, y
por tanto, debemos entenderlo como conocimientos tecnicos
secretos o como divulgados; y de estos, para mayor proteccion
del algoritmo y del codigo fuente, serian aplicables los
conocimientos técnicos secretos.

Este anélisis sera materia del préximo capitulo.

4.- JUSTIFICACION DE PROTECCION A LOS CONOCI-
MIENTOS TECNICOS

La justificacién para brindar proteccién a los conocimientos
t&cnicos son de distinto orden y varian de acuerdo con su tipo.
Sin pretender detenernos mayor tiempo que el necesario,
podemos establecer una justificacion desde un punto de vista
econémico.

Asi pues, una persona natural o juridica, que ha invertido
dinero, tiempo y esfuerzo en desarrollar una serie de procesos,
investigaciones, analisis, comprobaciones para obtener una
serie de conocimientos que le permitan brindar, bien sea un
producto de mejor calidad o de menor costo, o bien un mejor
servicio, tiene, evidentemente, el deseo de recuperar su
inversion e inclusive de sacar provecho de ella. Esa recu-
peracién o ese provecho, se verifica de dos maneras; por un
lado, siendo el Unico que desarrolia el producto o presta el
servicio con los conocimientos obtenidos; y, de otro,
beneficiando a un tercero por la divulgacién de la informacién, a
cambio de un precio.

Por otro lado, desde un punto de vista moral, bien se podria
argumentar como no justo el hecho de que una persona se
beneficie de conocimiento obtenidos por el esfuerzo de otros y
que no se encuentran en el dominio publico.

190 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS
CONOCIMIENTOS TECNICOS, ob. cit., pag. 57.
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Una Qe _Ias manifestaciones més claras de proteccién a los
conocimientos tecnicos es la referida a los patentados que
encuentran un régimen juridico que otorga derechos exclu'sivos
a su titular e incluso es represivo en contra de infractores.

Igualmente, como lo veremos méas adelante, el régimen de los

conocimientos técnicos secretos, de algu i
. . un modo constituyen un
forma de proteccién. yen e

CAPITULO XN

LA PROTECCION POR EL SECRETO COMERCIAL

La pro(eccién al soporte Iégico por la via de los secretos es un
mecanismo que ha sido acogido como importante por los
programadpres y las empresas de software. En lugar de divulgar
los algoritmos y los programas fuente, han preferido
mantenerlos en secreto, de tal suerte que mientras no se lo
civulgue podran gozar de una exclusividad.

Ahlora_ bien, empecemos por mencionar que la doctrina e
inclusive la legislacién ha clasificado a los secretos en distintos

-Ordenes. Verifiquemos, entonces, cuéles son algunos de esos

secretos y a cuales de aquellos se i
aplica el
computador. ° Programa de

1.- TIPOS DE SECRETOS
a) Secreto industrial o de fabrica:
“El secreto industrial constituye un conocimiento técnico de

caréacter especial, no relevado por su ti
: ial, u titular (know how
relativo a la aplicacién de la técnica industrial o a una suerte)dz



178 Migue! Falconi Pérez

procedimiento de fabricacion adoptado como propio por el
fabricante".191

Es importante anotar que para algunos aqtores, como el caso de
Ledesma, el secreto industrial o de fabrica, llamado asi por la
doctrina francesa, junto con las distintas modal{dades del
derecho intelectual, conforman el derecho de la creacion.

b) Secreto comercial:

Existe diversidad de criterios respecto de la concepcion de este
secreto. Parte de la doctrina se pronuncia por c_onsuderar_los
Gnicamente como secretos relativos a I_a mfor_mamén
confidencial que posee cada fondo de comercio, referida a la
actividad mercantil. Otros, en cambio, principalmente la
doctrina estadounidense, sostienen que el secreto comercial o
tradesecret engloba al industrial o de fabrica.

c) Secretos profesionales:192

"Comprenden la informacién adquirida en el ej_ercicio de
‘determinadas actividades y se protege la actugmén de los
integrantes de esas profesiones, gsi como los intereses 'de
quienes deben recurrir a sus servicios, pqmendo a dlSpOSlcyén
de las personas que los prestan, informaciones que hacen a la

esfera intima o a intereses comerciales".193

191 | EDESMA, Julio C., DERECHO PENAL INDUSTRIAL, Depalma, Buenos Aires,
1987, pag. 255. :
192 GABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, Bibliografica
Omeba, Sexta Edicién, Buenos Aires, 1968, tomo IV, pag. 20, dice '§ecreto
Profesional: Las leyes, en determinados casos, revelan a los profesionales,
por razones fundadas en la forma de haber sabido los hechos, del dgber de
revelarlos aln tratdndose de una investigacién judicial; y mas al.’m., sancionan a
quien descubre tales secretos. Se basa en que entonces se traicugnarta al que
hizo la revelacién, movido tan sélo por la necesidad y ante. la oonflar}za de.que
ol depositario del secreto no lo revelarfa sin su consentimiento, 0 ejemplo®.
193 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, REGIMEN JURIDICO DE LOS
CONOCIMIENTOS TECNICOS, ob. cit., pag. 57.
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d) Politicos o militares:

Estan referidos a aquellos secretos sobre defensa o seguridad
nacional. En nuestro pais, este marco juridico esta regido por la
Ley de Seguridad Nacional. Igualmente, el Cédigo Penal, contiene
normas represivas de actos violatorios de secretos, tal es el
caso del Art. 117, numeral 6 y 9.194

e) Epistolar, telegrafico o telefénico:

Son aquellos que consisten en precautelar el contenido de cartas,
telegramas u otras formas de comunicacién no destinadas a ser
publicadas, cuyas infracciones estan sancionadas por los

articulos 197 y siguientes del Cédigo Penal Ecuatoriano.!95

Este tipo de secreto es recogido por nuestra Constitucién
Politica en su Art. 19, numeral 8, que establece:

"Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno
desenvolvimiento moral y material que se deriva de la
naturaleza de la persona, el Estado le garantiza:

8.- la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Sélo
podra ser aprehendida, abierta y examinada en los casos
previstos por la ley. Se guardara secreto de los asuntos. ajenos
al hecho que motivare su examen. El mismo principio se
observara con respecto a las comunicaciones telegraficas,

194 CODIGO PENAL, Corporacién de Estudios y Publicaciones, Quito 1989, p4ag.
43, entre otros articulos, se establece: Art. 117, incurrirAn en las mismas
penas ..., numeral 6. Todo ecuatoriano que, encargado o instituido oficialmente
por razén de su empleo u oficio, de las medidas tomadas contra el enemigo, del
secreto de una negociacién, o de una expedicitn, lo hubiere revelado
maliciosamente a una potencia enemiga o a sus agentes.

195 ibid, p&g. 43, entre otros articulos, se establece: Art. 197. Seran
reprimidos con ... los empleados o agentes del Gobierno y los del servicio de
estafetas y telégrafos que hubieren abierto o suprimido cartas confiadas al

correo, o por partes telegraficas o que hubiere facilitado su apertura o
supresién.

e ——
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cablegraficas y telefénicas. Los documentos obtenidos con
violacién de esta garantfa, no haréan fe en juicio".196

De todos estos secretos, nos interesan aquellos que son
considerados como conocimientos técnicos.

Como sabemos el programa de computador contienen
instrucciones, y esas ¢rdenes, obviamente se aplican a un
ordenador para que las ejecute. Ahora bien, esa ejecucién puede
estar referida a un proceso de fabricacion de productos, o a
operaciones de caracter comercial o de servicios, de tal suerte
que, el pograma de computador eventualmente puede constituir
un secreto industrial o comercial; e incluso, un secreto
profesional por ejemplo, cuando existe el compromiso de no
revelar informacién por parte de dependientes, empleados o
profesionales contratados.

Asi pues, atendiendo a la doctrina norteamericana, y a estudios
de algunos autores, como el caso de Leavy, hablaremos en
adelante, tGnicamente para efectos de este analisis, de los
secretos comerciales -considerandolo como genérico de los otros

secretos- como via de proteccién para el soporte 16gico.'97
2.- CONCEPTO DE SECRETO COMERCIAL

"Secreto es lo oculto o ignorado, lo reservado. Conocimiento
personal, exclusivo, de un medio o procedimiento en cualquiera

ciencia o arte”.198

La legislacién ecuatoriana, al igual que muchos otros paises no
define al secreto comercial.

La Uniform Trade Secrets Act. de Estados Unidos de Norte
América, define los secretos comerciales, como:

196 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro
Oficial Ne 763 de junio 12, 1984, Quito.

197 |EAVY, James, LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO COMO SECRETO
COMERCIAL, Cavelier Abogado, Bogot4, 1984, pag. 6.

198 CABANELLAS, Guillermo, ob. cit. pag. 19.
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"Tradg; secret means information, including a formula, pattern
comp.nlatuor), program, device, method, technique or process'
that: i) denve_s independent economic value, actual or potential
from not being generally known to, and not being readily'
ascertainable by proper means by, other persons who can
obtgm economic value from its disclosure or use, and (ii) is the
subject of efforts that are reasonable under the circunstances to
maintain its secrecy".199

En otras palabra_s, segun comenta Schechter, "un secreto
comercial es una informacién confidencial que es valiosa para

una empresa ya que la provee de una ventaja competitiva".200

"Por ejemplo, la férmula para la Coca Cola es un secreto
comercial, debido a que tiene un valor comercial para sus
poseedores y ellos toman serias medidas para mantener su
confidencialidad".201

El Restatement gf Touts, también una medida de Estados Unidos,
de gran autpndad para los tribunales, define al secreto
comercial, bajo los siguientes términos:

"Ar_1y fqrmula, pattern, device or compilation of information
which is used in one's business and which gives him an

opportunity to obtain an advantage over competitors who do not
know or use it.

Cualquier férmula, patrz?n, disefio o compilacién de informacion
que se usa en su negocio y de cuya posesion derive la posibilidad
de obtener ventajas sobre competidores".202

199
SCHECHTER, Roger E., UNFAIR TRADE PRACTICES & INTELLECTUAL
PROPERTY, West Publishing Co., St. Paul, Minn,, pag. 132.

200 ibig, pag. 132,
201 201 ibid.

202 | EAVY, James, LA PROT
. , ECCION DEL SOPORTE LOGICO
COMERGIAL, ob. cit. pag. 2. CCOMO SECRETO
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El alcance de estas definiciones es realmente“ampllo.tP?gaiceol
¢aso que nos ocupa, tal como lo expone Leavy, elI sopor euegs %
de computadores destinado a un uso ?omermal cua quneraéqn'Co

el comercio, constituye "know how" o conoc_lmnen_tq t é: [ dé
cuando dicho soporte tenga el caracter de con'fldenaahda pue
ser protegido como cualquier secreto comercial.

3.. ALCANCE DE LA PROTECCION POR EL SECRETO CO-
MERCIAL

Es comun que en los sistemas de derecho, de gﬁs_tintos paises, se
proteja a los secretos comerciales por distintos estatutos
legislativos, de los cuales pasamos a observar algunas normas.

a) Proteccion por el derecho penal:

Nuestro Cédigo Penal trata sobre la materia que nos ocupa, eln
dos distintos capitulos a saber: De los l?ehtos Co_ntra aI
Inviolabilidad del Secreto, y De los Delitos Relativos a
Comercio, Industrias y Subastas.

Dentro del primer titulo, de los varios articulos, encontramos
como aplicable el articulo 201, que dice:

"El que teniendo noticia, por razén de su estadq‘u oficio, empleg;
profesidén o arte, de un secrefo cuya dwulgac_non puede_ c_:gusd

dafio, lo revelare sin causa justa, sera repnmndo con prision de
seis meses a tres afios y multa de cincuenta a quinientos

sucres".293
Dentro del segundo titulo, el articulo 361, establece:

"El que maliciosa o fraudulentamente hubiere comuniggfo los
secretos de la fabrica en que ha estado o estd empleado<Y%, sera

203 CODIGO PENAL, ob. cit,, pag. 44. |
204 cARRARA, Francesco, PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL, Temlf,
Bogotd, 1973, volumen I, pag. 443, dice: Esta 'fgrma es‘ la que .s‘e encuernlgz
en el hecho de los aprendices y obrercs que habiendo sido admitidos, po
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reprimido con prisién de tres afios y multa de cincuenta sucres
a cuatrocientos sucres”.205

Como observamos, el primer articulo citado, contiene una
norma potencialmete amplia, dado que se refiere, no sélo a un
secreto industrial o de fabrica, como el caso del Art. 361, sino a
cualquier tipo de secreto, de tal suerte que los secretos
contenidos en un programa de computacion, se pueden
perfectamente proteger por esta via represiva.

Respecto del Art. 361, sdlo estarian protegidos por esta nortia

penal, los programas de computador que se vinculen con un
proceso industrial.

Sin embargo, refiriéndonos al Art. 201, el tipo penal sdlo se
aplica contra quienes, por razén de su estado u oficio, empleo,
profesion o arte, revele los secretos, no asi, quienes

ilegitimamente obtienen la informacién producto de la
revelacion.

De ahi que, la tendencia doctrinal e incluso legislativa, es
buscar represidén contra la persona que fraudulentamente
reciba el contenido del secreto y contra quien se sirva dicho
contenido. Tal es el caso del nuevo Cédigo Penal Colombiano,
Ccuyo articulo 238, esiablece:

"El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invencién
cientifica, proceso o aplicacién industrial, llegadas a su
conocimiento por razén de su cargo, oficio o profesion y que
deban permanecer en reserva, incurrira en prision de uno a
cinco afios y multa de treinta mil a trescientos mil pesos.

La pena sera de dieciocho meses a seis afios de prision y multa de

cincuenta mil a quinientos mil pesos si se obtiene provecho
propio o de tercero.

jefes de taller que los emplean, en el secreto de cualquier industria o
fabricacién, divulgan a otros el secreto confiado.

205 CODIGO PENAL, ob. cit., pag. 71.
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En la misma pena del inciso primero incurrira el que
indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con
descubrimiento, invencién cientifica, proceso o aplicacion

industrial”.206

El tercer inciso, como vemos, extiende la represion contra
quien, indebidamente, conozca, copie 0 copie un secreto

comercial.

Sin embargo, nos comenta Leavy, el Art. 238, tiene dos
limitaciones:

El primero respecto del uso en el tercer inciso de la palabra
"indebidamente", que no cubre a terceras personas que obtengan
secretos comerciales desconociendo el origen ilicito de la
revelacién de los secretos.

“.a segunda limitacién tiene que ver con las palabras «
descubrimiento, invencién cientifica, proceso o aplicacion
industria» en el primer inciso del articulo 238, Estos términos
cubren procesos patentables e informacion de indole industrial
aunque ésta no fuere patentable”. En el caso especifico del
soporte légico de computadores, el articulo 238 cubrira los
programas de computadores con caracter industrial, por
ejemplo programas que hacen especificamente parte de un
proceso de produccién de bienes. En el caso de programas con
caracter administrativo o de funcionamiento de un computador
sin estar relacionado directamente con un proceso industrial, es
mucho menos evidente que estos gocen de la proteccion del Art.

238".207

Hay autores en cambio, que entienden el concepto de industria de
manera amplia, sosteniendo que el secreto de fabrica, en su
orden juridico, otorga adecuada proteccion al soporte I6gico.

206 | EAVY, James, LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO COMO SECRETO
COMERCIAL, ob. cit. pag. 7.
207 ibid, pag. 10.

D
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(I.“uémez Segade -segun nos comentan Beraldi y Aczel- afirma que
el secreto industrial es particularmente fecundo en materia de
ordenadores, incluso en materia de técnicas de programacion
nos recuerda que Sidler considera que los programas de l,og
ordenadores constituyen un auténtico secreto industrial”.208

Este caso defini_tivgmente no esta claro, pues no existe, de lo que
¢ estudiado, jurisprudencia que nos aclare el alcance de la

represion contra la violacién de sec :
5gi retos
légicos. contenidos en soportes

b) Proteccion por el derecho laboral:

Pegtrp de las rel_aciqnes laborales, la doctrina considera que el
ra agle_ldor qebe fnde.lldad al empleador, por lo cual el contratado
se obliga, sin necesidad de norma legal o contractual expresa, a

omitir todo lo que pueda resul judici
SN p ultar perjudicial para el

La obligacién concreta que deb i
e el trabajador, en
revelar los secretos del negocio. I este caso, es no

El Art. 44, 1i . . '
dispone: 4, literal h) del Cédigo del Trabajo ecuatoriano,

SSo‘n obhggcignes del trab_ajador. Guardar escrupuiosamente los
aec,retos tecnlco_s: comerciales o de fabricacion de los productos
cuya elaboracién concurra, directa o indirectamente, o de los

que €l tenga conocimiento por razén del trabajo que ejecuta”.209

Hl?grdqmenes sostienen "que Iz obligacién del trabajador a
?raba'ar reserva concluye en cuanto termina el contrato de
10, @ menos que se haya estipulado otra cosa o que el

208 BERALDI, Mari
» Mario y ACZEL, Marfa Cristina, LA PROTECCION JURIDIC
. A DEL
SOFTWARE EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO Y LA NECESIDAD DE SU

1

209
CODIGO DEL i i icaci
T [ o TRABAJO, Corporacién de Estudios y Publicaciones, Quito,
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trabajador esté obligado por otras razones a guardar la reserva
aun después de concluida la relacién laboral*.210

En efecto, para la legislacion inglesa, los conocimientos técnicos
que obtiene el empleador, los puede emplear en su futuro
trabajo o a su propio servicio. Sin embargo, del texto del Art.
361 del Codigo Penal, en nuestro pais, la realidad es distinta,
pues claramente se establece que no se pueden revelar los
secretos de la fabrica en que ha estado o est4d empleado el
trabajador.

Ademas de las sanciones penales y civiles, por indemnizacién de
dafios y perjuicios, a que estaria sujeto el trabajador que
incumpla esta norma, podria sufrir por la terminacion del
contrato de trabajo.

Asi lo disponenen las normas contenidas en los Arts. 171,
numeral 3 y 307, numeral 1.

"Art. 171: Causas por las que el empleador puede dar por
terminado el contrato. El empleador podra dar por terminado
el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes
casos: 3.- Por falta de probidad por conducta inmoral del

trabajador".211

Se entiende que es inmoral el revelar secretos del
establecimiento en el cual presta sus servicios, mas ain, cuando
precisamente, se le brinda al trabajador confianza. Se trata
pues, como lo expusimos anteriormente,- de una relacion de
fidelidad. .

"Art. 307: Causas para la terminacién de estos contratos
(empleados privados). Estos contratos terminan por las causas
generales, sin perjuicio de que el empleador pueda también dar
por concluido, sin necesidad de desahucio, por las causas

210 TRUJILLO, Julio C., DERECHO DEL TRABAJO, Ediciones de la
Pontificia Universidad Catélica del Ecuador, Quito, 1986, pag. 175.

211 cODIGO DEL TRABAJO, ob. cit. pag. 63.
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siguientes:212 1.. Cuando el empleado revele secretos o haga
divulgaciones que ocasionen perjuicios al empleador".213

Para evitar el uso que el ex-empleado haga de la informacién
que tiene bajo secreto, en su propio negocio, se suele sugerir la
inclusién de una cldusula dentro del contrato por la cual el
empleado se obligue a no usar dicha informacién. Esta claro que
esta obligacion debe ser limitada en el tiempo y en el espacio.

¢) Proteccion por el derecho comercial:
El articulo 135 del Cédigo de Comercio ecuatoriano, establece:

"Se prohibe a los factores y dependientes traficar por su cuenta
y jomar interés, en nombre propio o ajeno, en negociaciones del
mismo género que las del establecimiento en que sirven, a
menos que fueren expresamente autorizados para ello. En caso
de contravencién se aplicaran al principal las utilidades que
produzcan las negociaciones, quedando las pérdidas por cuenta de
aquellos".214

Esta norma estd referida més al campo de la competencia
desleal, puesto que es ldgico, que el factor o dependiente no se
sirva de los secretos, informaciones e inclusive, de la
infraestructura de su principal para competir con él.

d) Proteccion por el derecho de propiedad intelectual:

1.- Derechos de autor:

Recordando el articulo siete de la Ley de Derecho de Autor
ecuatoriana, permite incluir, dentro de su forma de expresién,

diversos conocimientos técnicos, que se encuentran en mapas,
planos, modelos, gréficos, y otro tipo de impresos.

212 |bid. pag. 88.
213 jbiq,

214 cODIGO DE COMERCIO, Corporacién de Estudios y Publicaciones, Quito,
1986, pag. 22.
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Sin embargo, el derecho de autor es compatible con el concepto
de conocimientos técnicos.

"Mientras que el elemento definitorio, y econémicamente util de
los conocimientos técnicos, consiste en su contenido ideal, o sea
un juicio sobre una relacién causal o sobre un conjunto de
éstas, independiente de la forma o contenido verbal que adopte
para su expresién y comunicacion, el objeto de la propiedad
intelectual -derechos de autor- es la manifestacion externa que
adoptan los conceptos a efectos de su exteriorizacion vy

transmision".215

En todo caso, como los conocimientos técnicos pueden estar
contenidos en un impreso, se podria aplicar para el casc de los
secretos comerciales, la figura de la obra inédita que, como
sabemos, consiste en un derecho moral del autor, por el cual
puede mantenerla fuera de divulgacién o publicacion hasta

cuando él desee.218

La misma Ley, sanciona a quienes infrinjan el derecho al
inédito.

"Art. 20.- En caso de violacién de uno o mas de los derechos
establecidos en esta Ley, el autor o quien sus derechos
represente, puede demandar:

¢) la indemnizacién de dafios y perjuicios.

215 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, PROTECCION DE LOS
CONOCIMIENTOS TECNICOS NO PATENTADOS EN EL DERECHO POSITIVO
ARGENTINO, ob. cit., pag. 97.

216 BERALDI, Maric y ACZEL, Marfa Cristina, ob. cit. pag. 464, dice: “la
Direccién Nacional de Derechos de Autor (Argentina) acepta la inscripcién de
programas, pero se informa al interesado que sélo existe protecciéon contra la
reproduccién no autorizada de él y no se garantiza en modo alguno la
exclusividad de uso del programa en sf y de las ideas, métodos o sistemas que
contenga, habiéndose admitido el depésito en sobre cerrado y lacrade, como el
caso de las obras inéditas, o bien como publicados cuando se ha tratado de
programas fuentes que reunen las condiciones de una obra grafica.

e e
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Art. 129.- La publicacién, reproduccién o venta de una obra sin
autorizacién del titular de los derechos de autor, ..., seran
castigados con prisién de seis meses a dos afios y multa de cinco
mil a veinte mil sucres".217

2.- Derecho de propiedad industrial:

El Derecho de Propiedad Industrial, particularmente respecto
de la modalidad de las soluciones técnicas, son parte de los
conocimientos técnicos.

Sabemos ya, que el programa de computador no es patentable,
salvo, en algunos casos, cuando forma parte de una patente de
procedimiento. Existen normas, dentro de este derecho,
referidas al aspecto de la novedad, que protegen al inventor de
sus secregtos, mientras la solicitud de patente no haya sido
presentada. Tal es el caso del articulo dos de la Decisién 85 de Ia
Comision del Acuerdo de Cartagena, ya citado, por el cual se
establece que no es causa de pérdida de la novedad cuando se
produzca la revelacion del invento por causa de un abuso
evidente en detrimento del solicitante o de su causahabiente,
tales como sustraccion de planos o documentos, incidencias o
infidelidad del mandatario o de los colaboraderes o trabajadores
del inventor, espionaje industrial u otros similares.

Bajo este supuesto, el solicitante que es sujeto de este tipo de
infracciones, tendra la posibilidad de patentar su invento -
software como parte de un procedimiento industrial- y gozar de
la exclusividad por el tiempo determinado en la Ley.

4.- CONCLUSION

Ante la ausencia de proteccién al algoritmo y a las instrucciones
mismas del programa de computador, el secreto comercial es un
medio de proteccién sustancial, de cuyo provecho se sirven dia a
dia los programadores y las empresas de software.

217 | EY DE DERECHOS DE AUTOR, ob. cit.
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Sin embargo, esta figura tiene sus limites. Evidentemente, se
gozara de una exclusividad de uso del contenido de los secretos
mientras éstos no sean divulgados. Como lo hemos visto,
distintos cuerpos normativos reprimen la revelacion no
autorizada de los secretos comerciales, que de alguna manera
influyen con la amenaza de una sancién o pena a quienes
pretendan ilegitimamente expresarlos.

Ademas de la sancién que brinda el derecho contra los
infractores, el programador o empresa informética, requiere
ser indemnizada, pues, el conocimiento de sus secretos puede
ocasionarle grandes perjuicios, al punto que le puedan conducir
a un terrible detrimento de su economia. Es facil suponer pues,
que si una empresa de software desarrolla uno muy novedoso y
eficaz, tiene en su soporte l6gico, asegurado un mercado. Pero si
esta informacién llega a poder de otra empresa, que
posteriormente la usa para desarrollar un programa de
ordenador similar, y que tiene mejores canales de distribucion,
lo mas probable sera que desplace del mercado al legitimo
poseedor de ese secreto, de tal suerte, que éste tendré no solo el
deseo sino la necesidad de ser indemnizado.

Sobre este tema nos ocuparemos en el siguiente capitulo al
tratar sobre la responsabilidad contractual y extracontractual.

CAPITULO XIV

LA PROTECCION POR LAS VIAS CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL

Otra forma juridica muy comun para la proteccién del soporte
l6gico es la contractual. Es usual incorporar clausulas con-
vencionales en los acuerdos informaticos relativos a la titu-
laridad del software, a la obligacién de no divulgar su contenido
y al compromiso de usarlo en determinado computadory no
autorizar su uso a un tercero. El incumplimiento de las obli-

gaciones contractuales, traera como consecuencia la obligacion

de un resarcimiento.

1 . _—
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La responsabilidad extracontractual, en cambio, hace refe-
rencia, a aquella derivada por la comisién de un delito o
cuasidelito.

No nos vamos a detener en exceso en este capitulo, a pesar de que
es un tema sumamente extenso y que muchas son las obras
publicadas sobre el denominado contrato informatico, nos
ubicaremos unicamente en el aspecto de la proteccién del
soporte l6gico, y las obligaciones que nacen por distinto orden.

El Cédigo Civil ecuatoriano, en su articulo 1480, establece las
distintas fuentes de las obligaciones:

"Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades
de dos o0 mas personas, como en los contratos o convenciones; ya
de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la
aceptacion de una herencia o legado y en todos los cuasi-
contratos; ya a consecuencia de un hecho que ha infrido injuria o
dafio a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por
disposicién de la ley, como entre los padres y los hijos de
familia".218

1.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 219

a) Concepto de Contraio:

Contrato o convencién, define el Coédigo Civil en su articulo
1481, es un acto por el cual una parte se obliga229 para con

218 copico CIVIL, Cdrporacién de Estudios y Publicaciones, Quito, 1987, pag.
311.

219 BATTO, Hilda N., ob. cit., pag. 249, citando a Lammy, dice: "Esta fue la
primera via utilizada para proteger al software y es también la méas corriente.
En tanto no existan derechos privativos derivados de una patente, una marca,
o derechos de autor, la reproduccién del software constituye el ejercico de un
derecho permitido por la libertad de comercio y de la industria. No obstante, el
ejercicio de un derecho puede ser legitimamente restringido per un contrato.
La proteccién contractual se establece a partir de ciertas obligaciones que
impiden la divulgacién de la informacién y limitan los derechos de
confidencialidad y de limitacién del uso incluidas habitualmente en los
contratos relativos al software".

220 ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo, TEORIA DE LAS OBLIGACIONES, Edi-
ciones Librerfa del Profesional, Bogota, 1983, pag. 9, dice: "La obligacion es
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otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa22l, Cada parte puede
ser una o muchas personas.

Uno de los efectos de esta definicién esta expresado en el articulo
1588, cuando dice: todo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales.

b) Tipos de contratos:

De las diversas modalidades de contratos de software, nos
interesan para este analisis, los soportes l6gicos estandar y a
medida. Ya fueron definidos en el capitulo cuarto de este trabajo,
cuando estudiamos los tipos de software.

Esta clasificacién es importante, ya que las clausulas variaran
en uno y otro caso. Por tanto, hablaremos de contratos provision
de software estandar y de provision de software a medida.

un vinculo juridico que coloca a una persona determinada en la necesidad de
dar, hacer o no hacer alguna cosa, respecto de otra, también determinada”.
221 gf codigo Civil, contiene normas relativas a este tipo de obligaciones, de
las cuales citan, las siguientes: 1.- Obligacion de dar: "Art. 1591.- La
obligacion de dar contienen la de entregar la cosa; y si ésta es una especie 0
cuerpo cierto, contienen, ademas la de conservario hasta la entrega, so pena
de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de
recibir". 2.- Obligacién de hacer: Art. 1596.- Si la obligacién es de hacer, y el
deudor se cosntituye en mora podra pedir el acreedor, junto con la
indemnizacion de la mora, cualquiera de estas dos cosas, a eleccién suya: 1.-
Que se le autorice para hacerla ejecutar por un tercero, a expensas del
deudor; y, 2.- Que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la
infraccién del contrato. 3.- Obligacién de no hacer: Art. 1598.- Toda
obligacién de no hacer una cosa se resuslve en la de indemnizar los perjuicios,
si el deudor contraviense y no puede deshacerse lo hecho. Pudiendo destruirse
la cosa hecha, y siendo su destruccién necesaria para el objeto que se tuvo en
mira al celebrar el contrato, estara el deudor obligado a ella, o autorizado el
acreedor para que la lleve a ejecucién a expensas del deudor. Si dicho objeto
puede obtenerse cumplidamente por otros medios, seré oido el deudor gue se
allane a prestarlos. el acreedor quedard de todos modos indemne.
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¢) Clausulas contractuales:

1.- Titularidad de software:

Vanz;n_ ’de acuerdo con el tipo de software. Los contratos de
provisiéon de _Soporte légico estandar, generalmente, se
festructuran bajo la forma de licencia de uso. "Esta préctic,a se
dunda, comenta Cprrea, bajo la suposicién de la existencia de
erechog de propiedad respecto del software que tienden a ser
reconocidos por la legislacién de propiedad intelectual”.222

Asi, en los contratos de licencia de software estandar, el
proveedor desea la inclusién en el contrato de una obligacic'm'por
parte del usuario o licenciatario de declarar y reconocer la
propiedad del licenciante sobre el soporte l6gico.

Esta declaracién o reconocimiento, sin embargo, sera valida
siempre que la ley aplicable otorgue un derecho ae propiedad
sobre (_el_software. Conocemos cuales son los medios de adquirir
el dominio: ocupacion, accesion, tradicion, sucesion por causa de
muerte y prescripcion. Ninguno de esos modos conducen a la
propiedad 'de software, en el tiempo de su creacién. Por otro
!ado, también sabemos que las producciones del talento o del
ingenio son propiedad de sus autores, las que seran regidas por
las leyes especiales. Asi pues, si la ley no reconoce un derecho

de propiedad respecto del softw i
_ are, no se lo i
medio de un contrato. o Rl O

IHay quienes, empero, consideran que la obligacién de reconocer
a propledgd del' softyvare constituye una obligacién de hacer por
parte del licenciatario, debido a lo cual, bien sea por el reco-

nocimiento de la ley o por el contr i
. actual, se suele incor
mencionada obligacion. corporar 2

Para el caso de los contratos de provisién de software a medida
la realidad dl‘ﬂere. Por lo general, en ese tipo de contratos ei
contratante_ flpancia, presta su ayuda’y brinda una serie'de
elementos indispensables para la elaboracién del software. Es

222 GORREA, Carlos M., ob. cit. pag. 194,
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l6gico suponer, y asi lo consideran algunos autores, que la
titularidad del software recaiga sobre la personas que contrata
su desarrollo. En este caso, considerando que el soporte 16gico
esté protegido por el derecho de autor, habra que atenerse y sus
normas, en cuanto a la propiedad, y negociar las obligaciones de
las partes respecto de los derechos de autor patrimoniales y
obtener las necesarias autorizaciones sobre los derechos de
autor morales, si fuere del caso; segin lo veremos en puntos

posteriores.

2 . En el contrato de licencia de software estandar:

En este tipo de contrato es usual incorporar las siguientes
clausulas:

a) Sobreexplotacion:

El licenciatario, al aceptar la licencia, se compromete a evitar:
la explotacién no autorizada expresamente por el contrato, como
el uso en un determinado ordenador ¢ sistema de computacion; la
cesion del contrato o transmitir el uso del software a un
tercero; la reproduccién del soporte légico sin la autorizacién
del licenciante, excepto para efectos de salvaguardia que, en todo
caso, las copias realizadas, seran de propiedad del licen-

ciante.223

Como vemos, en general estas obligaciones contraidas por el
usuario son de no hacer.

b) Confidencialidad:

Esta referida con los secretos comerciales. El licenciante se
obliga a no revelar los elementos del programa. Se suele
autorizar, sin embargo, dicha revelacién al personal que estara
a cargo de las operaciones del sistema.

Es una obligacién, también, de no hacer.

223 BATTO, Hilda N., ob. cit., pag. 251.

ﬁ
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¢) Adaptaciones:

dEI licenciatario se obliga a no realizar adaptaciones al programa
e ordenador: salyo con autorizacion del licenciante, siendo, por
tanto, una obligacién de no hacer. '

3.- En el contrato de provisién de software a medida:

En estos contratos, es necesario dejar claramente estabecidos
!os derec_:hos y obligaciones de las partes. Considerando la
mtervenc;ép de las normas de derecho de autor, entonces, habra
que negociar respecto de los derechos patrimoniales; sébre la
p_ropled_ad exclusiva -del usuario con derechos dé comer-
cializacién, reproduccion, traduccién ilimitados, restringiendo
al proveedor para hacer lo propio; y, en cuanto a los derechos
morg[es, dejar claramente establecida la posibilidad de
modificar, alterar o transformar el programa de computador.

Igualmente, es habitpal constituir obligaciones para el pro-
veedO( sobre la no divulgaciéon de los conocimientos técnicos
contenidos en el programa de computador, e incluso, no usarlos
para futuros desarrollos.

IEn todo ¢aso, como para todo contrato, siempre observando la
ey, las obligaciones de las partes son negociables.

d) El contrato de distribucién de software:

El objeto de este contrato consiste en la provision de software a
una persona natgral' o juridica, para que ésta, a través de su
infraestructura, distribuya y comercialice el soporte légico.

En este tipo de contratos, es habitual que el titular del software
entregue a su distribuidor el cédigo fuente del programa, que le
permita, ‘frente a sus compradores, realizar las adaptaciones
que requieran sus sistemas.

Al recibi‘r’ el distribuidor el coédigo fuente, éste adquiere una
!nformacnon sumamente valiosa, debido a lo cual, se le suelen
Imponer obligaciones respecto a mantener en secreto los ele-
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mentos del programa del ordenador y a no usar dichos elementos
o informacién para la elaboracion de otros programe‘ls.
Igualmente, es importante establgcer. reglas claras sobret a:ls
adaptaciones, incluyendo las obligaciones de o'btedner auto
zacién previa y llevar un registro de aq_uellas realizadas.

e) Ley aplicable:

En aquellos casos en que la nacio.nalidad, domig:iliq (o} rg&dengg
de una de las partes sea extranjera, es comun incluir Zn o
contratos, la determinacioén de la ley que regxré‘_res.pecto de ao
obligaciones y efectos del contrato, asi como la fijacion de juez

arbitro224 competente.

uesto de que la ley aplicable y juez 0 arbitro
ngs;:#tz sean extra?ajeros, y la sentenpia h‘aya de ejecutgése
en Ecuador, se habran de observar Ias_dx‘sposucpn'es conteni dasI
an el Art. 424 del Cédigo de Procedimiento Civil, Art. 15 de
Codigo Civil, el Cédigo Sanchez de Bustamante, y la Convenscmr:‘n
Interamericana sobre Eficacia E_.xtraterntqnal de las teas—,
tencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, segun el caso, y otr

normas aplicables.

"Art. 424.- Las sentencias extranjeras se ejecutaran si no
contravinieren al Derecho Publico Ecuatoriano o a g:ualqmer
Ley nacional y si estuvieren arregladas a los tratados vigentes.

A falta de tratados, se cumpliran si ademés de no contraveer ?I
Derecho Publico o a las leyes ecuatorianas, constare deldex orsg
respectivo: a) Que la sentencia paso, en autondhadb_ e CSOidO
juzgada, conforme a las leyes del pais en que hubiere

224 para este caso es importante dejar claramente establecida I: lclért:(sct:jlli
compromisoria, cuya definicién esta oonten_ida en el segundo mc(tjso ;eziame
primero de fa Ley de Arbitraje Comercial, vuge.nFe e: Ecuador, N
Decreto Supremo 735, publicado en el Registro Qﬁcngl N 90~de oc"(t)u re oy
1963, que dice: "Se denomina clausula compromisoria la .estlpulam n e;gr r
de la cual las partes que celebran un contrgto, se ot?ligan a some
dacisién arbitral las diferencias que de él pudieran surgir”.
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expedida; y, b) Que la sentencia recayo sobre accién
personal".225

No es materia de este trabajo indagar sobre la aplicacién,
procedimiento y ejecucion de las sentencias extranjeras226 |, de
tal suerte, que nos limitamos, como quedé dicho, simplemente, a
mencionar los estatutos normativos que deberan tenerse en
cuenta al negociar los contratos de provisién de software.

f) Indemnizaciones:

El incumplimiento contractual en los acuerdos de provision de
software, como, generalmente, todo tipo de incumplimiento,
causa dafio, mas aun aquellas relativas a la obligacién de no

revelar secretos. Su importancia lo observamos en el capitulo
anterior.

En todo caso, para el caso que se produzca infraccién a una
norma contractual, el Cédigo Civil establece las normas

aplicables dentro de su titulo XII, libro cuarto, denominado Del
Efecto de las Obligaciones.

225 coDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Registro Oficial, suplemento N° 687 de
mayo 18 de 1987, pag. 27.

226 FALCONI PUIG, Juan, CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Edino, Guayaquil,
1989, pag. 146, dice: "EJECUCION DE SENTENCIA EXTRANJERA: Tenemos
presente que la jurisdiccién, esto es la potestad publica de ejecutar y hacer
ejecutar lo juzgado, dimana de la soberanfa y por tanto tiene los mismos
limites territoriales que ésta. Por ésto, la sentencia s6lo produce efectos
jurfdicos dentro de ese territorio. Mas, dentro de la comunidad juridica
internacional en que viven los estados modernos no es posible desconocer que,
asf como las leyes traspasan las fronteras y los jueces a menudo precisan
aplicar las de otros palises, es necesario también conceder a la sentencia
efectos extraterritoriales, para mantener la seguridad de los derechos; pues
de lo contrario, bastarfa sustraerse a la jurisdiccién del juez que pronuncié un
fallo, salir del ambito territorial de su jurisdiccién. Entonces, por razones de
seguridad jurldica y de conveniencia reciproca, casi todos los Estados
reccnocen la validez a las sentencias pronunciadas en el extranjero y permiten
su ejecucion como si hubiesen sido dictadas por sus propios jueces, bien
entendido, claro esta, que los requisitos y formalidades necesarios para tal
ejecucién pueden diferir o variar de un Estado a otro”.
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"Art. 1599.- La indemnizacién de perjuicios comprende el dafio
emergente y el lucro cesante, ya provc_enggmvde no haberse
cumplido la obligacién, o de haber cumphdo’lmperfectamente, o
haberse retardado el cumplimiento. Exceplianse los casos en
que la ley la limita al dafio emergente.

Art. 1600.- Se debe la indemnizacion de perjuicios Qesde que el
deudor se ha constituido en mora, o si la obligacién es de no

hacer, desde el momento de la contravencién®.227

Por todo lo dicho hasta aqui, observamos que esta via es
fundamental para la protecciéon de los derechos; derivados de la
titularidad del soporte légico, siendo una medida en la cual la
capacidad intelectual e incluso negociadora del abogado se
manifiesta en forma definida.

2.- RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

La responsabilidad extracontractual, para el caso del software,
tiene relacion, principalmente, a propdsito de la revelacion de
secretos comerciales.

Las represiones por las vias penal, laboral, de prop!edad inte-
lectual, muchas veces no son suficientes para sansfac_er !os
dafios causados por el cometimiento de un delito o cuasidelito,
entonces, requerira ser indemnizado.

El cometimiento de un delito o cuasidelito, trae como conse-
cuencia la responsabilidad de reparar el dafio causado.

La responsabilidad es, pues un concepto secundario, que supone
una relacion entre dos sujetos, y que se resuelve, en ultimo

analisis, en una obligacion de reparacion”.228
a) Delito y cuasidelito:

El Cédigo Civil no define al delito y al cuasidelito.

227 cODIGO CIVIL, Ob. cit., pag. 327
228 pEIRANO FACIO, Jorge, RESPONSABILIDA EXTRACONTRACTUAL, Temis,

Bogota, 1879, pag. 21.

~
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Delito civil, dice Carrara, "es la infraccién de la Ley del Estado,
promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que
resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo,

moralmente imputable y socialmente dafioso".229

Para que se produzca delito por el hecho de revelar un secreto,
es necesaria la concurrencia de dos principales elementos a
saber: que exista el secreto comercial, y que la divulgacién no
sea consecuencia de justa causa, como por ejemplo, un peligro
potencial (amenaza con arma de fuego).230

La comisién de un delito, por ser antijuridico, trae como
consecuencia dos tipos de penas: una de carécter penal, que se
verifica por el cumplimiento de una pena; y, otra de caracter
civil, que se determina con la indemnizacién de dafios y
perjuicios al afectado.

Cuasidelito, define Cabanellas, es la "accién con que se causa mal
a otro por descuido, imprudencia o impericia, sin intencién de
dafiar".231

Se responde por cuasidelito, por ejemplo, cuando una persona,
sabiendo que la informacién es secreta, negligentemente,
dejare, de tal suerte, que personas no autorizadas accedan a ella.

No se trata de una infraccién, se trata de una accién u omisién
cuiposa.

Lo que constituye delito es el dolo, lo que constituye cuasidelito
es la culpa.

b) Dafio Moral:

Una institucién no recientemente incorporada pero si reglada de
manera extensa en nuestra legislacion civil es la del dafio moral.
"Art. ... (luego del 2258) En cualquier caso no previsto en las
disposiciones precedentes, podra también demandar indem-

229 CARRARA, Francesco, ob. cit. tomo |, pag. 43.

230 | EDESMA, Julio C., ob. cit,, pAg. 298 y siguientes, analiza detenidamente
la violacion de secretos en materia penal.

231CABANELLAS, Guillermo, ob. cit., tomo |, pag. 555.
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nizacién pecuniaria, a titulo de reparaciéon, quien hubiera
sufrido dafios meramente morales, cuando tal indemnizacion se
halle justificada por la gravedad particular del perjuicio
sufrido y de la falta.

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o
cuasidelito, estan especialmente obligados a esta reparacion
quienes en otros casos sefialados en el articulo anterior,
manchen la reputacién ajena, mediante cualquier forma de
difamacién; o quienes causen lesiones, cometan violacion,
estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o
arrestos ilegales o arbitrarios, o procedimientos injustificados,

y, en general, sufrimientos fisicos o siquicos como angustia,

ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes".232

Bien podria estar incurso dentro de este tipo de actos que causan
dafio moral, quien, por ejemplo, introduzca o disponga intro-
ducir un virus en el soporte légico que expende su competidor,
de tal suerte, que sufra por el descrédito del consumidor que no
sabe del hecho inmoral.

¢) Indemnizaciones:

La comisién de un delito o cuasidelito, obligan a su actor a
reparar el dafio causado. tal afirmacién se concluye de la
disposicion contenida en el articulo 2241 del Cadigo Civil.

“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido dafio a

otro sera obligado a la indemnizacién; sin perjuicio de la pena

que le supongan las leyes por el delito o cuasidelito”.233

La figura de la responsabilidad exiracontractual, como vemos,
protege al titular del software, bien sea, por la amenaza que
provocan las normas citadas para que no se cometan delitos 0

cuasidelitos, o bien, cometidos para que se repare su dafio.234

232 coDpIGO CIVIL, Ob. cit., pag. 407a.

233 hid, pag. 405
234 ibid, dice an su Art. 2247: "Toda persona es rasponsable, no sélo de sus

~,

propias acciones, sino del h‘ecﬁmi)hde los que estuvieren a su cuidado. ... Asl, ...
los artesanos y empresarios delhecho de sus aprendices o dependientes... Pero
cesara la obligacion de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su

f%‘
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{CAPITULO XV

LA PROTECCION POR LA REPRESION CONTRA LA
COMPETENCIA DESLEAL

El térmjno competencia tiene mayor importancia en los campos
ﬁconémlco y somal._ Se distinguen dos formas de competencia, la
amada competencia perfecta y la competencia imperfecta.

La' primera de las nombradas requiere, para ser tal, de la
existencia copulativa de los siguientes elementos: la 'concu-
rrencia dc_a varios agentes a un mercado, de los cuales, ninguno
tiene suficiente influencia para distorsionar el mismc,>; homo-

geneidad del producto; y, conocimiento adecuado del
parte de los agentes. el mercado por

La competencia imperfecta, en cambio, y por oposicién a la
perfecta,_eg. aquella en la que no intervienen una cualquiera de
Iqs condiciones antes mencionadas. Por ello, aparecen por
ejemplo, Io§ monopolios, duopolios u oligopolios. Entonces 'si la
competencia, en un mercado determinado, no es perfecté por
razones de orden social, de proteccién al consumidor, se ’mira
como necesaria la intervencién del Estado, en un r'nomento
determinado, por ejemplo, para regular los precios de pro-
ductos de una empresa monopolistica que abusa de su condicién.

En sentido juridico, la competencia tiene relevancia debido al
derecho constitucional de cualquier persona de trabajar y por
tanto producir. Al aparecer en los mercados nuevos agentes que
empiezan a competir, el derecho también ingresa en las

relaciones, para regular de algin m io ileqiti
: odo, el desvio ilegi
clientela. ’ egitimo de la

Con esta breve introducci ifi
) ccion, entramos a verificar | -
tencia ilicita. @ compe

|r::;::ectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el
0.
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"En términos generales, dice Baylos Corroza, la competencia
ilicita implica el ejercicio de una actividad concurrencial, de la

que hay obligacién de abstenerse".23%

Hay que distinguir dos modalidades de competencia ilicita: la
competencia prohibida y la competencia desleal.

Competencia prohibida es aquella en que lo ilicito resulta ser el
ejercico mismo de la concurrencia. No se puede licitamente
desarrollar un determinado tipo de actividad econémica, que se
declara vedada juridicamente para determinados sujetos, sobre
los cuales recae una obligacién de abstenerse de realizar
competencia. La obligacién de abstencion tiene su origen, sea en

la ley o bien en un contrato.236

Un claro ejemplo de competencia prohibida es la norma con-
sagrada en el Art. 38 de la Ley de Consultoria ecuatoriana, que
dice:

“Las personas naturales o juridicas, incluidos sus repre-
sentantes legales o socios, que hubieren intervenido en la
elaboracién de los estudios de un proyecto, quedan prohibidas de
participar en la licitacién o concurso para la ejecucién del

respectivo proyecto que le hubiese sido adjudicade y en la

previsién de los correspondientes equipos o materiales”.237

Se trata pues, con esta regla, de prohibir el concurso, por
ejemplo, de un socio de la empresa que realizé los estudios del
proyecto determinado, debido a que, se entiende, tendra mayores
elementos informativos que los ofros concurrentes para
presentar una mejor oferta, dada su estrecha vinculacién con
dicha empresa. es que el principio es légico, bien puede la
empresa dirigir el estudio hacia los equipos e infraestructura
que ella posee o que su socio mantiene, o bien puede también,

235 pAYLOS CORROZA, ob. cit., pag. 310.
236 |pid,

237 L EY DE CONSULTORIA, Registro Oficial N® 136 de febrero 24 de 1989.
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guardar alguna informacién importante, para divulgarla
unicamente a su relacionado.

Mlent.ras que en la competencia prohibida, la propia concu-
rrencia es ilicita, en el campo de la competencia desleal, la
concurrencia es licita y permisible, siempre que se desarrolle
legitimamente, es decir, sin el uso de medios reprobables.

"No pugde, por tanto, sostenerse, dice Baylos Corroza, de ma-
nera simplemente correcta, que la competencia desleal se
prohiba por el mero hecho de que de ella se deriva un perjuicio
para los concurrentes o para un competidor determinado, sino
porque ese perjuicio se ha producido alterando la situacién de
igualdad de oportunidades entre los competidores, en virtud de
la mapiobra desleal de uno de ellos. La aprobacion de clientes en
esa situacion ya no es el resultado de una lucha licita, sino el
empleo de medios torpes, que aparecen vedados a todos.
Ent_or_w_es; lo que hubiera sido, de actuar normalmente, un
perjuicio concurrencial permisible, se transforma en un dafio
indebido, del que hay que responder”.238

1.- CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL

Son muchas las definiciones planteadas respecto de la

-institucién juridica de la competencia desleal ¥, siendo un

campo muy discutido en el mundo de! derecho, varias de ellas
han tropegado por falta de aceptacion. Pero, es que el plano de
sus_tentacnén para la conformacién de las definiciones es muy
variado, atendiendo, por supuesto, a las distintas teorias
existentes, como lo son, entre otras, la de la clientela, la de la
libertad de trabajo, de lealtad comercial, de fondo de comercio
la de la libertad de industria y comercio. ’

Sin_empargo, es comun coincidir en que la finalidad de la
institucion de la competencia desleal es, en primer orden,
evitar, y en segundo, reprimir, el desvio de la clientela a través

238 BAYLOS CORROZA, ob. cit., pag. 311.
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de actos deshonestos, realizados por competidores o por
iniciativa de aquellos.239

a) Definiciones legales:

El articulo 1 de la Ley alemana de junio 7 de 1909, establece
que: "Toda persona que en un acto de concurrencia, comete en los
negocios actos contrarios a los usos honestos, puede ser
emplazada para la cesacién de estos actos para la indemnizacion

de los dafios y perjuicios".240

Para la ley espafiola de mayo 16 de 1902, articulo 131, "com-
petencia ilicita (no distingue entre ilicita y desleal) es toda
tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de una

reputacion industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de

otro que tenga su propiedad al amparo de la presente ley”.241

El Codigo Civil italiano de 1942, en su articulo 2593, dice:
"cualquier otro medio no conforme a los principios de la

correccién profesional e idéneos a dafiar a las haciendas" 242

El articulo 10 bis de la Convencién de la Haya de noviembre 6 de
1925, establece lo siguiente: "Constituye un acto de
concurrencia desleal, todo acto de concurrencia contrario a los

usos honestos en materia industrial o comercial".243

239 ASCARELLI, ob. cit., pag. 162, dice: "En cuanto actos de concurrencia, los
de concurrencia desleal son actos que, tipicamente considerados, van dirigidos
a atraer, directa o indirectamente, clientes ajenos (o impedir directa o
indirectamente el flujo de clientes a otros), pero no se exige por ello gque el
acto esté caracterizado por la finalidad de atraer clientes actualmente
ajenos”. Nétese que es necesario distinguir entre la finalidad de la existencia
de la institucion de la competencia desleal y la finalidad de acto de
concurrencia desleal.

240 RIPPE, Siegbert, LA CONCURRENCIA DESLEAL, Amalio M. Fernandez,
Montevideo, 1970, pag. 39.

241 jpig.

242pjg.

243 | EDESMA, ob. cit., p4g. 325.

w

Otras formas de proteccién juridica al Soporte Légico 205

b) Definiciones doctrinales:

"_De una manera general, deben ser considerados como rea-
lizando una concurrencia desleal en la competencia econémica
todas las maniobras que consistan en emplear medios engaﬁosos:
en la venta de productos, todos los actos de un comerciante o de
un faptlcante que busca, ya sea sacar partido para si de una
snuaCIon’adquirida por un tercero, ya sea a desacreditar las
mercaderias o la empresa de otros o a desorganizar esta Gltima
y los mercados comerciales o una parte de éstos".244

"La concurrencia desleal, la palabra en si misma lo indica, es
aquglla que emplea medios envilecidos, fraudulentos, que la
rectitud y la honestidad reprueban".245

Para Zavala Rodriguez "acto de concurrencia desleal define como
todo procedimiento de un concurrente dirigido a sustraer en
provecho propio la clientela ajena sin empefiar la propia fuerza
econdmica para contraponerla a la de su rival".246

2.- LA COMPETENCIA DESLEAL COMO DISCIPLINA DE
PROTECCION JURIDICA AL PROGRAMA DE COMPUTADOR

Hemos dic.ho que la competencia desleal como disciplina del
Derecho, tiende a evitar y reprimir actos de cuya intencién o

propésito es desviar la clientela en favor de un competidor.247

244 RIPPE, ob. cit., p4g. 40, quien cita a Saint Gal.

24 ;
5 LEDESMA, ob. cit., pag. 325, quien cita a Pouillet.
246 ibid., quien lo cita.

247

CAVELIER, German, LA COMPETENCIA DESLEAL Y LAS PRACTICAS
COMERCIALES RESTRICTIVAS, Cavelier, Abogados, 1988, p4g. 1., dice: 1.1.
Cédigo d.e Comercio: Libro Primero, Titulo V. Art. 75.- Constituyen
competencia desleal los siguientes hechos:
1.- Los medi-os 0 sistemas encaminados a crear confusién con un competidor,
sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios;
2.- Los 'm.edlos o sistemas tendientes a desacreditar a un competidor, sus
establecimientos de comercio, sus productos o servicios.

3.- Los. medios o sistemas dirigidos a desorganizar intemamente una empresa
competidora 0 a obtener sus secretos:
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Bajo esta tesis, en algunos paises se ha declarado como efectiva
la proteccién del soporte légico, a través de los medios
represivos que ofrece la figura de la concurrencia desleal, tal es
el caso de Suiza.

Asi, en muchas legislaciones se encuentran normas penales,
como el caso del articulo 159 del Cédigo Penal argentino, que
reprimen a quien, por maquinaciones fraudulentas, sospecho-
sas, malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratare
de desviar, en su provecho, la clientela de un establecimiento
comercial o industrial.

La legislacién ecuatoriana, por ejemplo, contienen normas
represivas contra actos de competencia desleal, como el caso del
articulo 38 de la Ley de Marcas de Fabrica.

"Art. 38.- Sanciones de indole penal: Se sancionar4 con multa de
quinientos a mil sucres y prisién de seis meses a un afio:

1.- a los que imiten una marca original;

7.- a los que, sin imitar, una marca, la arranquen o separen de
unos articulos para aplicarla a otros;

4.- Los medios o sistemas encausados a obtener la desviacién de la clientela
siempre gus sean contrarios a las costumbres mercantiles;

5.- Los medios o sistemas encaminados a crear desorganizacién general del
mercado;

6.- Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un compsetidor de sus
técnicos o empleados de confianza, aunque no produzcan la desorganizacion de
la empresa ni se obtengan sus secretos;

7.- La utilizacién directa o indirecta de una denominacién de origen, falsa o

engafiosa; la imitacién de origen aunque se indique la verdadera procedencia del

producto o se emplee en traduccién o vaya acompafiada de exprasiones tales
como "género®, "manera”, o similares;
8.- Las indicaciones o ponderaciones cuyo uso puede inducir al publico a error

sobe la naturaleza, modo de fabricacion, caracteristicas, aptitud en el empleo

o cantidad del producto; vy,
9.- En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores,

realizado por un competidor en detrimento de otros o de la colectividad,

siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles.

T
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9.- a ‘los' que pusieren su nombre, el de su establecimiento
otras indicaciones, palabras o signos sobre upa marca originai
para usarla como distintivo de articulos de su industria o
comercio”.248

_Lgs fqrmas y tipos de actos de concurrencia desleal son
inimaginables, y se realizan a través de distintos medios. Asi
pues, un acto de competencia desleal, puede ejecutarse a través
de la publicidad, al usarla para el descrédito de un competidor
lo cual puede, eventualmente, afectar su prestigio e incluso su,
honra. Entre otros aspectos, el que anotamos es uno de los que
llevaron a tratadistas a comentar sobre el recientemente creado
Qerecho publicitario -0 de publicultura, precisamente para
introducir reglas de usos honestos de la publicidad.

Es evidente que la competencia desleal no ofrece un campo
completo de proteccion juridica al soporte Iégico, dado gue no
todos los presupuestos considerados como ilegitimos respecto
del soporte Idgico son actos de concurrencia desleal. pues, por

ejemplo, no seria acto de esa naturaleza la copia de un programa
de computador.

Sin embar.go, esta disciplina ofrece y procura una no completa
pero amplia proteccidn.

248 | EY DE MARCAS DE FABRICA, ob. cit.



TITULO V

PROPUESTAS PARA UNA PROTECCION JURIDICA
ESPECIFICA

Algunos autores se han manifestado en el sentido de brindar una
proteccién especifica al programa de computador, planteando
como alternativas el uso de los elementos de las figuras
juridicas analizadas en capitulos pasados, a fin de estructurar
una nueva y particularizada institucién que reuna y recoja las

condiciones impuestas por la naturaleza del software.249

Este titulo serd dividido en dos capitulos, unicamente bajo el
criterio destacador de las diversas propuestas presentadas, por
un lado; y, por otra, de aquella elaborada por la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual ha sido considerada
por importantes autores en sus escritos y obras.

Pasemos, entonces, a tratar los temas expuestos.

249 CHALOUPKA, Pedro, LA PROPIEDAD DE LAS IDEAS, ob. cit., pag. 7, dice:
"De ahi que en un trabajo anterior (refiriéendose a EL DERECHO DE LA
INFORMATICA, ob. cit., p4g. 87) hubiera manifestado mi conviccién de que un
estatuto sui géneris representa el desideratum hoy concebible para amparar
totalmente las creaciones inmateriales informéticas. Mi posicién no apunta,
asl, a un régimen especlfico pero restrictivo para el amparo de los programas,
sino por el contrario a lograr que sea tan amplio como el que hoy en dia dan las
patentes de invencidén -abarcando hasta la misma puesta en practica de lo
protegido, y no solamente, su reproduccién o copiado- y los derechos
autorales combinados, incluyendo por tanto la r&pida obtencién de un titulo o
derecho oponible, que los regimenes de patentes de invencién -y sobre todo en
los pafses de examen previo- no estdn en condiciones de proveer. Esta
regulacion especifica podra, ademds, superar un posible escollo de la
proteccién puramente autoral en lo que concierne a impedir el uso practico del
programa cuando no media autorizcién del titular.

250 CORREA, Carlos M., ob. cit., pag. 92.
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CAPITULO XVI

LAS DISTINTAS PROPUESTAS

"La circunstancia de considerarse parcial la proteccion de los
programas de ordenador que proviene del sistema gie patentes y
de los principios de la competencia desleal; asi como insu-
ficiente la que proporciona el derecho de autor;y Ilmltad’a a las
partes aquella proteccion que pueda estgblecerse por clausulas
contractuales, condujo a iniciativas tendientes a establecer una
proteccion alternativa especialmente adaptada a los reque-
rimientos del software. Entre 1965 y 1973 hubo propuestas de

varios expertos".259

1.- LAS PRIMERAS PROPUESTAS

a) El sistema Ohlschlegel:

El primer sistema de proteccion e§pecifica para el soporte
l6gico lo sugirid H. Ohlschlegel, quien, en 1965, propuso el
establecimiento de una oficina internapuona! de registro dg Alo's
programas de ordenadores. Dicha oficina, @cgporreq, recibiria
el programa en codigo objeto y una descripcion gxplnc_ando su
aplicacién practica. La informamon_ .de las inscripciones
deberian ser editados por dicha oficina a efectos de dar
publicidad sobre los programas registrados.

La Oficina de registros también tendriq la facultad Qe‘otorgar
licencias o alquiler de los programas bajo _el establemrmento de
un arancel, cuyo producto seria destinado al titular del

software.

Es evidente que este sistema no es aplicablq, pues Iimita_el
campo de negociacion entre programadO( o titular y usuario,
mas aun en los programas elaborados a medida.

250 CORREA, Carlos M., ob. cit., pag. 92.
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b) La tesis de Senhenn:

En Inglaterra, en 1968, D.A. Senhenn propuso la promulgacion
de una ley, basada en el derecho de copia para proteger a los
programas de computacion. Las disposiciones legales obligacién
a depositar los soportes I6gicos en una oficina creada para tal
efecto. Similarmente al caso anterior, la oficina competente
publicaria una lista de los programas registrados, con
indicacion de sus principales caracteristicas, y actuaria como
intermediaria en negociaciones de licencia entre los titulares, a
quienes se les otorgan derechos exclusivos, y los interesados.

El sistema propone una legislacion basada en el derecho de
autor, tratandola de manera separada respecto de las obras
literarias, artisticas y cientificas.251

c) La propuesta de Galbi:

En 1968, en Estados Unidos de Norte América, E. Galbi, sugiere

la apertura de una oficina nacional de registro y depdsito de
soportes 16gicos.

El depdsito deberia comprender al cédigo objeto, un extracto del
programa y una descripciéon conceptual. El sistema de
proteccion se limitaria unicamente a aquellos programas com-
plejos, ademas de la exigencia de originalidad.

En mi criterio el sistema propuesto tropieza por la evidente
subjetividad del denominado programa complejo.

d) El sistema de Kirby:

Kirby, en 1973, propuso un sistema basado en una legislacion
sui generis. Sugiere el establecimiento de una oficina inter-
nacional de registro. El depésito es constitutivo de los derechos
exclusivos, de uso y reproduccion.

251 ibid, pag. 93.
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“Eran requisitos para la concesién de la exclusividad que el
programa fuera original y tuviera novedad, pero como no habia
examen de fondo en el momento del depdsito, esas condiciones se
analizaban si habia demandas por infraccién. El sistema parecio
que acarrearia el problema de producir muchas acciones por
violacién, y aungue concedia proteccién amplia seria dificil

hacerla efectiva".252

"Los programas depositados deben ser novedosos y originales, y
la protecciéon comprende incluso a los algoritmos. La duracién de

la proteccion se extiende entre 5y 10 afios".253

2.- LA PROPUESTA DEL MITI

El Ministerio de Comercio Exterior e Industrias del Japén, en
1983, presentd un informe por el cual se proponia la
promulgacion de una legislacion especifica para la proteccion de
fos programas de ordenador.

Se establecian como derechos del creador de software el uso, la
modificacién, la actualizacién, la autorizacién de su uso y el
alquiler o arrrendamiento.

La proteccidn, segun nos comenta Batto, se extendia al programa
fuente y al programa objeto, por un periodo de 15 afios. De
acuerdo con el informe era necesario el registro del programa
para la adquisicién de derechos. El registro debia incluir el
depdsito del programa fuente.

Como vimos en el capitulo siete de este trabajo el Japén adopto
finalmente una proteccién a través del derecho de autor,
modificando su legislacion en 1985.

3.- LA PROPUESTA DEL INPI

En 1984 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de
Francia, sugirié la creacién de un sistema de proteccion espe-
cifico, que se otorgaria unicamente a aquellos "programas que

252 ipig.
253 BATTO, Hilda N., ob. cit. pag. 254.
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fueran el resultado de un esfuerzo intelectual particularmente
destacado".254

Sp incorporaban los siguientes derechos: la traduccién, auto-
rizar el uso, autorizar la divulgacién y la comercializacién de
los programas, asi como prohibir las copias o reproducciones.

lgualmente, Francia, en 1985, introdujo cambios en su legis-

lacion de derechos de autor para regular la proteccién del
software.

4.- LA LEGISLACION BULGARA

Mediante el Decreto N 6 de 1979, relativo a la utilizacién de
los programas de computacion, Bulgaria establecié un sistema
de prpteccién especial, declarando como objetivos perseqguidos a
los siguientes: "estimular la actividad creativa; recompensar a
los creadores; evitar la duplicacion de esfuerzos y desarrollar
la implantacion mas eficaz del software en todos los sectores de
la economia nacional".2395

Lq proteccion se extiende al cédigo fuente y al programa objeto,
e igualmente a los programas operativos distintos del programa
operativo inicial de! ordenador, y a los programas aplica-
cionales.

Se incluyen normas respecto de la comercializacién.

5.- LA PROPUESTA PARA LA COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA 256

En marzo 17 de 1989 la Comisién Europea publicé un proyecto
para la proteccién del soporte 1égico de computadores.

254 ibid, pag. 255.
255 ibig, pag. 257.
25? Los articulos que aqui se citan son recogidos del articulo denominado THE
EC’S PROPOSALS ON THE LEGAL PROTECTION OF COMPUTER SOFTWARE,

publ?cado por Hary Small, en Intelectual Property in Business Edlipse
Publications, volumen |, publicacién 3, mayo-junio 1989, pag. 17 y siguientes.
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En razén de las diferencias que existen en Igs legislaciones de
los paises miembros que rigen la propiedad intelectual, _Ia falta
de claridad de algunas legislaciones para la proteccn@n del
software, y la idea de crear las condiciones para un sistema
legal uniforme en la industria del sof}ware, han s:giq, entre
otras, varias de las razones que han motivado a !a Comision para
preparar un proyecto a ser presentado al Consejo.

Se incorpora el andlisis de este proyecto dado que contienen
normas que apuntan en conexién a las reglas del derecho dg
autor, con excepciones importantes que nos ayudaran a clari-
ficar el tema.

El proyecto consiste de tres capitulos y diez articulos. Los
principales articulos paso a citarlos y analizarlos.257

Art. 1:

a) Los paises miembros protegeran los programas de compu-
tador, confiriendo derechos exclusivos de acuerdo con las reglas
de esta instruccion.

b) Los derechos exclusivos se conferiran por las rgaglas de las
leyes de derechos de autor. La proteccion se brindara a los
programas de computador como obras literarias.

No se establece si la proteccién ha de ser brindada tampién a los
creadores de programas de computador que no son nacionales o
residentes de los paises miembros.

Sin embargo, menciona el literal b) que los derechos exclusivos
se conferiran por las reglas de los derechos de autor. En este
sentido, y dado que la mayoria de leyes de derechos de'autor,
establecen la proteccion por reciprocidad Iegal‘, y mas aun por
la existencia de los Convenios de Berna y de Ginebra, entonces,
en mi criterio, ha de entenderse que los dergchos exclus[vos
estan otorgados también a los nacionales o regudentes de paises
que no son miembros, siempre que dichos paises sean parte de

257 g| documento es en idioma inglés y la traduccion al castellano es propia.
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algun convenio internacional o su ley establezca el principio de
reciprocidad.

Por otro lado es importante comentar que la instruccién otorga
la proteccion del programa de computador como obra literaria.

Este punto lo comentamos con el analisis del siguiente literal del
articulo N2 1.

¢) La proteccién de acuerdo con esta instruccion se aplicara a la
expresion en cualquier forma de un programa de computador,
pero no debera exienderse a las ideas, principios, I6gicas,
algoritmos o lenguajes de programacién subyacentes al pro-
grama. Donde las especificaciones de interfaces constituyan
ideas y principios que caracterizan al programa, esas ideas y
principios no son objeto de proteccion por el derecho de autor.

Est4 claro que la expresion de la forma literaria del programa
esta protegida, sea en su forma fuente o en su forma objeto.

Igualmente estara protegida la expresion literaria de la carta de

flujo y de la descripcién y documentacion instructiva del
programa.

Mas aun, al disponer que la proteccién se aplica a la expresion
en cualquier forma de un programa de computador, se entiende
que el programa estara protegido también en su estructura, esto
es, en la forma como ha sido expresado, como cada médulo se

interrelaciona con los otros, y el orden y secuencia de las
instrucciones.

d) 1.- Un programa de computador no sera protegido a menos
que satisfaga las mismas condiciones respecto de la originalidad
que se aplican a las obras literarias.

Este requisito de originalidad no esta claro, dado que existen
diferencias de criterios en los paises europeos para la apli-
cacion de la originalidad.

Puesto que la originalidad no esta dada por el principio, idea, o
légica de programacién, entonces ha de entenderse que este
requisito esta relacionado con la expresidn literaria o con la
estructura del programa.
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Comenta Hary Small que, no siendo riguroso el examen de
originalidad exigido por Gran Bretafia, en cambio para la
Republica Federal de Alemania tiene un estandar muy superior.
En Alemania, un programa de computador no es usualmente
protegido a menos que otorgue una contribucién sustancial al
estado del arte.

Finalmente, en razén de la falta de claridad respecto del criterio
de originalidad, la ley eventualmente podria perder su caracter
de uniformidad en los paises miembros dado que habra que
aplicar la ley del pais que corresponda en cada caso particular.

Es importante advertir que el programa que no rel’m_a esa
caracteristica de original podra ser, eventualmente, copiado ©
reproducido sin ningun impedimento.

d) 2.- Programas generados a través de una computadorg
deberan ser protegidos en la medida que satisfagan las condi-
ciones expresadas en d) 1.

Respecto a la autoria del programa, se establecen las siguientes
reglas:

Art. N2 2

a) Sujeto a los siguientes parrafos, el autor de un programa de
computador es la persona natural o grupo de personas naturales
que lo han creado.

b) Respecto de los programas creados por un grupo de personas
naturales, el derecho exclusivo debera ser ejercido en comun a
menos que se establezca lo contrario por contrato.

¢) Cuando un programa de computador es creado bajo contrato,
la persona natural o juridica que comisiond la creacion sera la
que ejerza los derechos respecto del programa, a menos que se
determine lo contrario por contrato.

El literal c) de este articulo sera motivo de discusién, puesto
que las legislaciones de algunos paises establecen que, como el
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caso de Gran Bretafia, el autor de la obra o0 programa aun si ha
sido comisionado es el titular de los derechos, salvo estipulacién
contractual expresa en contrario. Es decir, totalmente lo
contrario a lo dispuesto por la regla que comentamos.

d) Cuando un programa de computador es creado en el curso de
un empleo, el empleador sera quien ejerza los derechos respecto
del programa, a menos que se establezca otra manera en el
contrato.

Este sera otro punto de discusién. Para la legislacién francesa el
principio es contrario. "Francia no establece ninguna excepcidn
al principio general que el autor es el primer propietario, adn
-en ciertos casos- si el autor deseare ceder los derechos a favor

de su empleador, por contrato”,258

e) Respecto de los programas que han sido creados mediante el
uso de un programa de computador, la persona que causa esa
generacion de programas subsecuentes serd quien ejerza todos
los derechos respecto del programa, a menos que se provea lo
contrario por contrato.

Art. N2 3

a) La proteccién se otorgara a todas las personas naturales y
juridicas elegidas bajo las leyes nacionales de copyright como
obras literarias.

Queda claro que la proteccién esta otorgada para los nacionales,
domiciliados o residentes de cualquier estado miembro o de un
estado que mantiene un criterio de reciprocidad o es signatario
de un convenio.

b) En el caso referido en el Articulo 2 b) (trabajos creados por
un grupo de autores) el programa de computacion debera ser

258 SMALL, Hary, THE EC'S PROPOSALS ON THE LEGAL PROTECTION OF
COMPUTER SOFTWARE, Intellectual Property in Business Eclipse Publications,
Londres, volumen 1, publicacién 3, mayo - junio 1989, pag. 20.
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protegido en favor de todos los autores si al menos uno de ellos
es beneficiario de acuerdo con el literal a) del Articulo.

Art. N2 4

Sujeto a las provisiones del articulo 5, los derechos exclusivos
referidos en el articulo 1, incluiran el derecho para autorizar:

a) La reproduccion de un programa de computador por cualquier
motivo o de cualquier forma, en parte o total. En la medida que
ellos necesiten una reproduccién del programa en parte o total,
cargar, mirar, correr, transmitir o guardar el programa de
computacién debera ser considerado acto restringido,

b) la adaptacién de un programa de computador; vy,

¢) la distribucion de un programa de computador sea por
motivos de venta, licencia, contrato de arrendamiento, renta,
asi como la importacién para estos propésitos. El derecho para
controlar la distribucién de un programa debera ser agotado
respecto de su venta y su importacién siguiendo el primer
mercado del programa por el titular del derecho o con su
consentimiento.

Art. N2 5

a) Cuando un programa de computacién ha sido vendido o hecho
disponible al pablico de alguna otra manera que por una licencia
acordada por escrito y firmada por las dos partes, los actos
enumerados en el articulo 4 a) y b} no deberan requerir la
autorizacién del poseedor del derecho, en la medida que ellos
sean necesarios para el uso del programa. La reproduccion y
adaptaciéon del programa distinta que los propdsitos de su uso
debera requerir autorizacién del titular de los derechos.

b) Cuando un programa de computacién ha sido vendido o hecho
disponible al publico de alguna otra manera que no fuera una
licencia acordada escrita y firmada por las dos partes, el
derecho exclusivo del titular de los derechos para autorizar

ST
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alquiler no debera ser ejercido para prevenir el uso del
programa por el publico en librerias no lucrativas.

Es pertinente resaltar el hecho de la permisibilidad de adaptar
el programa a las necesidades del adquirente.

Art. N2 6

a) Sera una violacién de los derechos exclusivos del autor sobre
el programa de computacién el importar, poseer o distribuir
una copia violada del trabajo.

b) Sera una violacién de los derechos exclusivos de autor sobre
el programa de computacién el hacer, importar, poseer o dis-
tribuir articulos destinados especificamente para facilitar la
remocion o burla de cualquier medida técnica que pueda haber
sido aplicada para proteger el programa.

Esta es una norma fundamental respecto de la proteccion de los
medios técnicos contra las copias o imitaciones.

Art. N° 7

La proteccién debera ser garantizada por 50 afios a partir de la
fecha de creacién.

Evidentemente, la reduccion a cincuenta afios para otorgar
proteccién difiere de las reglas del derecho de autor establecidas
para las obras de caracter literario, que como vimos, en la
generalidad de los casos, supera los afios de vida del autor.

Art. N® 8

a) Las provisiones de esta instruccién sin perjuicio de
cualquier otra provision legal concerniendo derechos de patente,
marcas de fabrica, competencia desleal, secretos de negocios o
ley de contratos en la medida que dichas provisiones no causen
conflictos con los principios expuestos en la presente ins-
truccion.

b) Las provisiones de esta instruccién son aplicables también
con respecto a trabajos creados con anterioridad a la puesta en
efecto de esta instruccion.

Al

in
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Es importante destacar la tendencia muy gc}ualizada de sugerir
o acudir a la aplicacién de otras normas, distintas del derecho de
autor, para brindar proteccién al programa de' ordenador.
Quiz4, implicitamente se reconoce la dificultad de incorporar al
soporte légico, de una manera completa dentro de las reglas dela
institucién autoral.

A pesar de que los sistemas propuestos no hap gozado de mayor
aceptacion -a excepcion del régimen sugerido por el Consejo
Europeo, del cual aun no se han pronunciado, o por lo menos no
he encontrado pronunciamientos generales- se gshma como
conveniente la busqueda de una proteccién especifica para los
programas de ordenador.

CAPITULO XV

LAS DISPOSICIONES TIPO DE LA OMPI PARA LA
PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO

He dejado este tema para fratarlo por separado, con el objeto de
incluir un acapite que brinde cierta informacién acerca de la

Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.

1.- LA OMPI
a) Origen:

La OMPI, Organizacién Mundial de la Propiedad'lnteleqtugl se
cred en virtud del Convenio de Estocolmo, suscrito en julio 14
de 1967, el mismo que entrd en vigencia en abril 26 de 1970,
y que fue reformado en 1979,

“Art. 1: Establecimiento de la Organizacion:

Por el presente Convenio se establece la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual”.259

259 ROMANI, José Luis, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR,
Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1976, pag. 113.
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Posteriormente la OMPI adquirié el estado de organismo
especializado de la Organizacién de las Naciones Unidas,
encargado de adoptar las medidas necesarias para fomentar la
actividad intelectual creadora y facilitar la transferencia de
tecnologia relativa a la propiedad industrial a los paises en
desarrollo. Para este efecto la ONU y la OMPI suscribieron un
acuerdo que fue aprobado por la Asamblea General de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual en septiembre
27 de 1974, y por ia Asamblea General de la Organizacién de las
Naciones Unidas en diciembre 17 del mismo afio.

"El origen de la OMPI, tal como se conoce hoy, se remonta a los
afios 1883 y 1886 durante los que se adoptaron, respec-
tivamente, el Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la proteccién
de las Obras Literarias y Artisticas. Estos dos Convenios
establecian la creacién de una Secretaria, llamada «Oficinas
Internacionales Reunidas para la Proteccién de la Propiedad

Intelectual BIRPI (siglas en francés)".260

b) Fines de la Organizacién:
De acuerdo con el articulo 3 del Convenio de Estocolmo de 1967,
son objetivos de la OMPI:

"1.- Fomentar la proteccién de la propiedad intelectual en todo
el mundo mediante la cooperacién de los Estados, en colabo-
racion, cuando asi proceda, con cualquier otra organizacién
internacional; vy,

2.- asegurar la cooperacién administrativa entre las Unio-
nes".261

¢) Las Uniones o Tratados que administra la OMPI: 262

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, administra
actualmente, entre otros las siguientes Uniones y Tratados:

260 OMPI, INFORMACION GENERAL, Ginebra, 1989, pag. 7.
281 ROMANI, José Luis, ob. cit.
262 OMPI, INFORMACION GENERAL, ob. cit., p4g. 8.
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1.- En materia de Propiedad Industrial:

a) La Unién de Paris (para la proteccién de la propiedad
industrial);

b) E! Arreglo de Madrid (relativo a la represiéon de las
indicaciones de procedencia falsas o engafiosas en los pro-
ductos);

¢) La Unién de Madrid (relativa al registro internacional de
marcas);

d) La Unién de La Haya (relativa al depésito internacional de
dibujos y modelos industriales);

e) La Unién de Niza (relativa a la clasificacién internacional de
productos y servicios para el registro de las marcas),

f) La Unién de Lisboa (relativa a I_a prott_accién de las
denominaciones de origen y su registro internacional);

g) La Unién de Locarno (que establec_:e una clasificacion
internacional para los dibujos y modelos industriales);

h) La Unién PCT (Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes);

i} La Unién IPC (Clasificacion Internacional de Patentes) (que
establece una uniformidad de la clasificacién de patentes a nivel
mundial);

j) La Unién TRT (Tratado relativo al Registro _de Marcas)
(relativa a la presentacion de solicitudes in_ternacinonales para
toda marca cuya proteccién se solicite en varios paises);

k) La Unién de Viena (que establece una clasificacion
internacional de los elementos figurativos de las marcas);
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) La Unién de Budapest (sobre el reconocimiento internacional
del depdsito de microorganismos a los fines del procedimiento en
materia de patentes);

m) E! Tratado de Nairobi (sobre la proteccién del Simbolo
Olimpico); v,

n) El Tratado de Ginebra (relativo al registro internacional de
descubrimientos cientificos).

2.- En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos:

a) La Union de Berna (para la proteccién de las obras literarias
y artisticas);

b) La Convencién de Roma (sobre la proteccion de los artistas
interpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas vy los
organismos de radiodifusion);

c) La Convencién de Ginebra (para la proteccién de los

productores de fonogramas contra la reproduccién no autorizada
de sus fonogramas); y,

d) El Convenio de Bruselas (sobre la distribucion de sefiales
portadoras de programas transmitidos por satélite).

d) La adhesién de Ecuador:

Ecuador es miembro263 de la Organizacion Mundial de la Pro-

piedad Intelectual, debido a que suscribié el Convenio de
Estocolmo de julio 14 de 1967.

263 ibid, pag. 11, dice: "Puede ser miembro de la OMP| cualquier Estado que
sea miembro de las Uniones de Parfs o Berna, o cualquier Estado que reGna una
de las condiciones siguientes: i) ser miembro de las Naciones Unidas, de alguno
de sus organismos espacializados o del Organismo internacional de Energla
Atbmica, ii) ser parte de el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o

iii) haber sido invitado por la Asamblea General de la OMPI a hacerse parte en
el Convenio.
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El mencionado Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional
mediante resolucién de junio 24 de 1987, publicada en el
Registro Oficial N2 756 de 25 de agosto del mismo afio, y fue
ratificado en virtud del Decreto Ejecutivo N® 3631 de enero 7

de 1988.

Finalmente, el texto del Convenio se publicé, mediante resolu-
cién N2 00056 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el
Registro Oficial N° 885 en marzo 3 de 1988.

e) Estados Miembros:

A 1989, los 123 Estados Miembros de la OMPI, son los si-
guientes:

"Alemania Federal, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bélgica,
Benin, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun,
Canad4, Colombia, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba,
Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca,
Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Espafia,
Estados Unidos de Norte América, Fiji, Filipinas, Finlandia,
Francia, Gabon, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea,
Ginea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungria, India, Indonesia, Iraq,
Irlanda, lIslandia, lIsrael, ltalia, Jamaica, Japén, Jordania,
Kenya, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malawi, Mali, Malta, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, México, Ménaco, Mongolia, Nicaragua,
Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Pakistan,
Panama, Paraguay, Perd, Polonia, Portugal, Quatar, Reino
Unido, Republca Centroafricana, Republica de Corea,
Republica Democréatica Alemana, Republica Popular
Democratica de Corea, Republica Socialista Soviética de
Bielorrusia, Republica Socialista Soviética de Ucrania,
Republica Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Santa Sede,
Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudafrica, Sudan,
Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Togo, Trinidad y To-
bago, Tunez, Turquia, Uganda, Unién Soviética, Uruguay,
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Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yu i i i
; . . goslavia, Zaire, Z
Zimbabwe".264 S

2.- DISPOSICIONES TIPO DE LA OMPI

a) Antecedentes:

Los antecedentes del documento de las Disposici i
C posiciones Tipo para la
Proteccnpn del Soporte Légico, preparado por la Oficina
[nternacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Lr;telggtual,dsondclaramente expresados en la introduccién o

nsiderandos de dicho documento, publicado en Gi
1978, bajo el N2 814(S). P nebra en

Dice el documento que, un Grupo Consuitivo de Expertos
Guberna_lrpentales para la Proteccién de Programas de Ordenador
se reunio, en 1971, para asesorar a la Oficina Internacional
en la preparacién de un estudio solicitado por las Naciones
Unidas, respecto de la forma de proteger juridicamente, de
manera adecuada, a los programas de computacién, al igual
que tratar_ sobre las posibilidades existentes en materia de
acuerdos internacionales, con el objeto de facilitar el acceso

ge los paises en desarrolio a la informacion sobre el soporte
gico.

Entre 19?4 y 1977, la Oficina Internacional realizé el estudio
con la asistencia de un Grupo Consultivo de Expertos no Guber-
namentales para la Proteccion de Programas de Ordenador, que
::'ulméréés, en 1978, con.la aprobacién de las disposiciones
ipo.

264 ibid, contracaratula.

26
S OMPI, DISPOSICIONES TIPO PARA LA PROTECCION DEL SOPORTE LOGICO
ob, cit. pag.3. ,
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b) Las disposiciones tipo:266
Art. 1. Definiciones:
A los efectos de esta Ley, se entendera por:

i) <<programa de ordenador» un conjuntq de mstruc;cngir:;s
que, una vez incorporado a un soporte legible por fmr n?aciér;
pueda hacer que una maquina capaz de procesar in ?esultado
indique, realice u obtenga una funcion, una tarea o un

especifico:

ii) <<descripcion de programa» una presen}acnén c?gplﬁ:ascliﬁ
procedimientos en forma verbal, esguematlca u otr 'de o
ficientemente detallada para determinar un conjurc1j or o Ins-
trucciones que constituya el programa de ordenado

pondiente;

iii) <<material auxiliar» todo ma}er_ial distinto de ugrepargc;
grama de ordenador o de una descrlp_cnén. de programa, eado
para facilitar la comprension o apllcaglén de. un proga o
como, por ejemplo, descripciones e instrucciones par

usuario;

iv) <<soporte légico» uno o varios de los elementos men-
cionados en los puntos i} a iii);

v) <<propietario» la persona natural o jyridica a qunetn
pertenezcan los derechos conferides por e_l Articulo 2.1) de 'esla
Ley, o su causahabiente conforme a lo dispuesto en el articulo

2.2.).

Art. 2. Propiedad; transferencia y devolucion de los derechos
relativos al soporte l6gico:

266 ibid, se citan en este acapite ol texto de las Disposiciones Tipo de la OMP!
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I) Los derechos conferidos por esta Ley respecto al soporte
Idgico perteneceran a su creador, no obstante, cuando el soporte
légico haya sido creado por un empleado en el ejercicio de sus
funciones como tal, los mencionados derechos perteneceran al
empleador, salvo estipulacién en contrario.

Las disposiciones tipo, particularmente en el articulo prece-
dente, recogen un aspecto fundamental de la industria del
software actual y de la propia naturaleza del software, como
seria el caso del software custom made o elaborado a medida;
dejando a salvo, de manera importante, la negociacién de las
partes respecto de la propiedad del soporte l6gico.

2) Los derechos conferidos por esta Ley respecto al soporte
logico podran ser transferidos total o parcialmente mediante
contrato. A la muerte del propietario, los mencionados derechos
se transmitiran conforme a las prescripciones legales en
materia de sucesién o abintestato, segun proceda.

Art. 3. Originalidad:

La presente Ley sélo sera aplicable al soporte logico que sea

original en tanto resulte del esfuerzo intelectual personal de su
creador.

Esta definicion de originalidad es muy interesante en tanto
requiere un esfuerzo intelectual personal de su creador. Sin
embargo, al no existir un depésito o registro del soporte légico
ni un examen previo de su originalidad, eventualmente podrian
surgir problemas en tanto y en cuanto, en un litigio seria el
juez quien debera determinar si el software, materia de la
causa, es o no original, ante una eventual excepcién del
demandado respecto de la falta de originalidad y por tanto
desprovisto de proteccién.

Art. 4. Conceptos:

Los derechos conferidos por esta Ley no serdn extensivos a los
conceptos en que se base el soporte ldgico.
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de
Esta claro que lo que se protege en _el software es su forma
expresion y no los conceptos que contiene.

Art. 5. Derechos del propietario:

E! propietario tendra el derecho de impedir a toda persona lo
siguiente:

i 5gi facilitar su divulgacion a
i ulgar el soporte logico O r /ulg
!()ercecigls z?ntes de que se haya hecho accesible al publico con el
consentimiento del propietario.;

j e
iy permitir o facilitar a terceros 9I acceso a un ’Z?éi[ghcelll;a
almacene o reproduzca el soporte l6gico antes dej quf i
hecho accesible al publico con el consentimiento
pietario; |

i i i ier
iy copiar el soporte l6gico por cualquier medio o en cualqu
forma;

ro-
iv) utilizar el programa de ordertx)ador P?raenileagci’r;eillra runo F:J o
idéntico o substanciaim ,
rama de ordenador idéntico na
gescripcién de programa del programa de pr?e:ador o de
programa de ordenador substancialmente simiiar;

i6 una
v) utilizar la descripcion de? programa pgrla erl]atlgosrizrarq“ar 2
descripcién de programa idéntica o sybstanma me
un programa de ordenador correspondiente;

de
vi) utilizar el programa de orc:jenad_?r eon t]ons BL%gtgzn'\Is -
la forma descrita :
ordenador elaborado en ia : : n i
o v) para controlar el funcionamiento de una méceum; z’;:alﬁ)iias
procesar informacion, o almacenario en una de tales maq ;

. . 80
vii) ofrecer o almacenar con fines de ventla, '?;?ugeéegecieglac;o
jo li i i rtar, exportar, alqul :
ajo licencia, vender, importar, 29
ﬁcéncia’ el soporte l6gico elaborado en la forma descrita en

puntos iii), iv) 0 v); “
i Vil
viii) realizar cualquiera de los actos descritos en el punto vii)

e
respecto de objetos que almacenen o reproduzcan eluso;i)s)rto
l6gico elaborado en la forma descrita en los puntos iit},

V).
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Art. 6. Infraccion:

1) Todo acto mencionado en el articulo 5.i} a viii) constituira

infraccién de los derechos del propietario, salvo que haya sido
autorizado por éste.

2) La creacion independiente, por cualquier persona, de un
soporte Idgico idéntico o substancialmente similar al de otra
persona, o la realizacidn de cualquiera de los actos descritos en
el articulo 5.i) a viii) respecto de tal soporte légico de creacién
independiente, no constituira infraccién de los derechos que Ia
presente Ley confiere a esta dltima.

3 Toda presencia de soporte Idgico en buques, aeronaves, naves
espaciales o vehiculos terrestres extranjeros, que penetrasen
temporal o accidentalmente en las aguas, el espacio aéreo o el
territorio del pais, asi como la utilizacién del soporte légico

durante tal estancia no se consideraran como infraccion de los
derechos conferidos por esta Ley.

Art. 7. Duracién de los derechos:

1) Los derechos conferidos por esta Ley comenzaran desde el
momento en que se haya creado el soporte légico.

2) a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), los
derechos conferidos por esta Ley expiraran al final de un

periodo de 20 afios, contados a partir de la primera de las fechas
siguientes:

i) la fecha en que, con fines distintos del estudio, la experimen-
tacion o la investigacion, se utilice por primera vez el
programa de ordenador en cualquier pais, por el propietario o
con su consentimiento, para controlar el funcionamiento de una
maquina capaz de procesar informacion;

i} la fecha en que, por primera vez, se venda, alquile o ceda

bajo licencia el soporte Iégico en cualquier pais, 0 se ofrezca
con esos fines; ‘
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b) Los derechos conferidos por esta Ley no excederan en ningun
caso un periodo de 25 afios contados a partir del momento de la
creacion del soporte logico.

Paises como Francia acogen, en sus reformas legislativas, el
plazo de proteccion de 25 afios.

Art. 8. Acciones civiles:

1) Cuando alguno de sus derechos haya sido infringido o
probablemente vaya a serlo, el propietario podra obtener un
mandamiento judicial, a menos que su otorgamiento sea des-
proporcionado habida cuenta de las circunstancias del caso.

2) Cuando haya sido infringido alguno de sus derechos, el
propietario podrd obtener dafios y perjuicios o cualquier
indemnizacion que se juzgue oportuna, habida cuenta de las
circunstancias del caso.

Art. 9 Aplicacién de otras leyes:

La presente Ley no excluye en forma alguna, en lo que a la
proteccion del soporte l6gico se refiere, la aplicacion de los
principios generales del derecho o de cualquier otra ley, como la
de patentes, la de derechos de autor o la de competencia desleal.

A pesar que las disposiciones tipo cubren en gran medida aquello
requerido para ser regulado, incluyendo practicamente todos los
derechos requeridos por el creador de software, no incorpora
aspectos fundamentales como el caso del tratamiento a las copias
de back up o salvaguardia, y el caso del depésito 0 registro de
soporte ldgico.

En suma, el texto citado de las disposiciones tipo de la Orga-
nizacion Mundial de la Propiedad Intelectual fue acogido por
muchos autores como vélido. Tal es el caso de Chaloupka, cuando
dice:

"En este orden de ideas, considero como medida éptima la
adopcién de normas de derecho positivo que se ajusten en
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general a la propuesta de |
minada®.267 s a OMPI, que fuera antes exa-

g‘,ér; ’;?fggp%r?ogi\églt_letgislativo, dichas disposiciones no fueron
_ istintos paises que regularon sob.
terminaron, lamentablem Ty oy
rmi ' ente, en el abandono, cuand i
) \ ) ’ 0, en
(c)r’:\t/:;no, Podlan ser objeto de reformas e impulso no sélo porr::'l:lI
I, sino por todos aquellos paises que legislaron.268

p?rtcj)ltzeécl:cli%nmlisgisg%l\i? :Is que dada la urgencia de brindar

: soporte logico, los paises h

; : _ aya

I;;rczf;ngo mtl:oduc:lr reformgs en legislaciones existentes, coymg
erecho de autor, a incursionar en un camino mas largo y

tedioso de crear un sij
siste el
software. ma regulador especifico para el

267
CHALOUPKA, Pedro, EL DERECHO DE LA INFORMATICA, ob. cit., pag. 88

268 o
CRREA, Ca i i
O ;Ios M., ob. cit., _pég. 97, dice: "Estimamos que esas
intorasantes v lgo e; fa OMPI contienen algunos preceptos -no todos
adecuados a un objeto de proteccit insisti .
mas, es de naturaleza y cara i B ATt
cteristicas tan especial ja ni
las invenciones, ni se condi o oo tiear o e
! ; ce con el enfoque de tipo "cultural® i
: . , Y no técnico-
industrial, que rodea el ambitc de las obras protegibles por elyderechgl‘:ioe

autor. De todos modos, ningun
: ¢ 5 pals ha adoptado i ici i
legislacion interna y han sido un poco abandtz;nada:?’.".tas cieposicones o en su



TITULO VI

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LICENCIA DE USO
DEL SOPORTE LOGICO

El tema que nos proponemos desarrollar en este titulo es muy
interesante, mas aun, desde la perspectiva que se pretende
analizar, es decir, respecto de la legislacién ecuatoriana que
contiene un régimen establecido sobre la transferencia de la
tecnologia y las licencias de uso.

Pasaremos, entonces, previo al tema de la transferencia de tec-
nologia y de las licencias de uso, a tratar sobre la importacion
del soporte i6gico en Ecuador.

El tema de este trabajo en realidad se refiere a aquello que
claramente indica su titulo. Sin embargo, he creido conveniente
incluir los dos capitulos que a continuacion se refieren, los que
seran tratados mas desde el ambito legislativo ecuatoriano que
en el de derecho comparado. Y esto, debido a efectos practicos. Es
decir, para aquel a quien le interese el tema tenga una opor-
tunidad de conocer sobre estos aspectos en la legislacién
ecuatoriana.

CAPITULO XViI
LA IMPORTACION DE SOPORTE LOGICO AL ECUADOR

Ecuador actualmente esta atravesando por una importante etapa
de reforma integral de las tarifas arancelarias, reduciéndolas
sustancialmente bajo un criterio de cambio trascendental en la
politica gubernamental de desarrollo que se ha mantenido hasta
la fecha, es decir, reformando el esquema econémico aplicado
desde la década de los afos cincuenta, por el cual se prevalecia la
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sustitucién de importaciones para fomentar la industrializacion
del pais con leyes de fomento industrial que significaron'en su
tiempo un gran sacrificio fiscal, para llegar ahora aun sistema
de beneficio en los costos y precios al consumidor, y a !a
competitividad industrial internacional, lo cual, en mi criterio
promovera la inversion extranjera; posiblemente fomentara la
union o fusién de empresas, que las vuelva solventes;'y,
finalmente, forzara el desarrollo de un nuevo campo econ.émlco
relativo a la prestacion de servicios, y obligara a la creacion de
una propia tecnologia.

De hecho, en el caso que nos ocupa, es importante enterar al
lector que existen empresas de software en el pais que exportan
sus productos con amplia competitividad en el mercado
internacional.

1.- LA CARENCIA DE CLASIFICACION ARANCELARIA

Ecuador, dentro de su arancel de importaciones26? no tiene una
nomenclatura tarifaria para la importaciéon del soporte l6gico.

Existe, sin embargo, las siguientes especificaciones que even-
tualmente podrian ser aplicables:

a) Maqguinas automaticas de tratamiento de la informacion:

Esta materia se encuentra tratada en la seccion 26 del Aranqel
de Importaciones referida a: maquinas y aparatos, maten’al
eléctrico y sus partes; aparatos de grabacién o reproduccion
de sonido, aparatos de grabacion o reproduccion de imagenes
y sonido en televisién, y las partes y accesorios de estos apa-
ratos.

A continuaciéon se cita el texto pertinente del Arancel de Im-
portaciones2/0,

269 [y Arancel de Importaciones fue reformado mediante Decreto Ejecutivo N2
2124, el cual fue publicado en el Registro Oficial N® 611 en Enero 25 de 1991.

270 ibid, pag. 387.
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"Posicidn Producto Derechos
arancelaria” Ad-Val (%)
8471 Maguinas automaéticas para el tratamiento

de la informacién y sus unidades; lectores
magnéticos u oépticos, maquinas para
registro de datos sobre soportes en forma
codificada y maquinas para procesamien-
to de estos datos, no expresadas ni com-
prendidas en otras partidas.

8471.10.00.00 -Maquinas automaticas para el tratamiento
de la informacion, analdgicas o hibridas 10
8471.20.00.00 -Maquinas automaticas para el tratamiento

de la informacién, numéricas o digitales,
que lleven en una envoltura comuin, por lo
menos, una unidad central de proceso,una
unidad de entrada y una de salida, estén o
no combinadas o asociadas. 10

- Las demas:

8471.91.00.00 -- Unidades de procesamiento numéricas o
digitales,aunque se presenten con el resto
de un sistema, incluso con uno o dos tipos
de unidades siguientes en un mismo gabi-
nete: unidad de memoria, unidad de entra-
day unidad de salida. 10

8471.92.00.00 --Unidades de entrada o de salida, aunque
lleven unidades de memoria en un mismo
gabinete, incluso presentadas con el res-

to de un sistema. 10
8471.93.00.00 --Unidades de memoria, incluso presenta-

tadas con el resto del sistema. 10
8471.99.00.00 -- Las demés: 10"

Como sabemos el programa de ordenador requiere de un soporte
l6gico para ser fijado. De ahi que, se pueda importar una unidad
de entrada/salida, como un disco duro, que contenga uno o varios
programas de ordenador, pagando la tarifa de! 10%, con
inclusion del impuesto al valor agregado, equivalente también al
10%. De hecho, algunos discos duros requieren de un programa
para ser inicializado, que viene, generalmente acompafiado con
el aparato. Incluso las unidades de entrada y de salida, como las
impresoras o el scaner traen programas para su funcionamiento
0 para la instalacion en el sistema operativo.
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b) Libros y publicaciones:

Esta materia esta incluida en la seccién 10 del Arancel de
Importaciones, cuyo titulo dice: pastas de madera o de otras
materias fibrosas celuldsicas; desperdicios y desechos de papel
o cartén; papel, cartén y sus aplicaciones; y, dentro del capitulo
49, referido a: productos editoriales de la prensa o de ofras
industrias graficas; textos manuscritos o mecanograficos y
planos.

Citamos a continuacion las tarifas arancelarias para este tipo de
productos?’1 :
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"Posicion Producto Derechos
arancelaria” Ad-Val (%)
4901 Libros, folletos e impresos similares,

incluso en hojas sueltas.
4901.10.00.00 - En hojas sueltas, incluso plegadas 0

- Los demas:
4901.91.00.00 -- Diccionarios y enciclopedias, inclu-

so en fasciculos. 0
4901.99.00.00 -- Los demas: . 0
4902 Diarios y publicaciones periddicas,

impresos, incluso ilustrados o con pu-

blicidad.
4902.10.00.00 -Que se publiquen cuatro veces por

semana como minimo. 0
4902.90.00.00 - Los demas: 0
4903.00.00.00 Albumes o libros de estampas para ni-

fios y cuadernos infantiles para dibu-

jar o colorear. 30

271 ipid, pag. 204. Se especifica también la definicion de "impreso™: En el
Capltulo 49, el término “impreso” significa también reproducido con
multicopista, obtenido por un sistema de procesamiento de datos, por
estampado en relieve, fotografia, fotocopia, termocopia o mecanografiado.
Adicionalmente, es imporiante anotar en este campo que Ecuador adopta la
clasificacion arancelaria de la Decisién 260 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, publicada en el Registro Oficial N 423 de abril 24 de 1990.

"Posicién. Producto Derechos
arancelaria® Ad-Val (%)
4904.00.00.00 Musica manuscrita o impresa, incluso
con ilustraciones o encuadernada. 0
4905 Manufacturas cartogréficas de todas
clases, incluidos los mapas murales,
los planos topograficos y las esferas,
impresos.
4805.10.00.00 - Esferas. 0
- Los demés:
4905.91.00.00 -- En forma de libros o de folletos 0"

2.- LA LEY DE FOMENTO AL LIBRO

De acuerdo con el articulo 22 de la Ley de Fomento del Libro, se
entiende por libro a:

"Toda publicacion producte de la actividad intelectual, impresa,
unitaria, editada en uno o varios volimenes, en fasciculos o en
entregas destinados a la encuadernacion.

Asimismo, el régimen de esta Ley alcanza a los materiales
complementarios de caracter visual, audiovisual o sonoro, asi
como cualquiera otra manifestacién editorial de caracter

didactico que se comercialice conjuntamente con el libro".272

Respecto del aspecto impositive, el articulo 8 de la mencionada
Ley establece que la importacién de libros, cualesquiera sea el
sistema y/o mecanismos que se utilicen, estara exenta de todo
impuesto o contribucién especial, gravamen, depdsito previo.

272 LEY DE FOMENTO DEL LIBRO, Lay Ne 71 de agosio de 1987, Registro
Oficial N¢® 757 de agosto 26 de 1987.
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Igualmente, de acuerdo con el articulo 54, numeral 11 de la Ley
de Régimen Tributario Interno, la venta de libros esta exenta

del Impuesto al Valor Agregado.273

He incorporado la nomenclatura arancelaria del libro e igual-
mente disposiciones que exoneran de tributos a dicho producto
debido a su estrecha vinculacién, en este caso especifico, con el
programa de ordenador.

De hecho, las casas comercializadoras de software en Ecuador, lo
importan como si se tratara de libros, debido a que el soporte
l6gico generalmente viene en un empaque con sus manuales, que
evidentemente, son mas voluminosos y visibles que los discos
flexibles que contienen el programa.

3.- CRITERIOS PARA NO ESTABLECER ARANCEL AL SO-
PORTE LOGICO Y PERMITIR SU LIBRE IMPORTACION

Los criterios para no establecer arancel al software y permitir
su libre importacién, pueden ser resumidos en lo siguiente:

a) Al igual que el libro, el soporte I6gico recoge la expresion del
esfuerzo intelectual y conocimientos de su creador;

b) Debido a su estado de intangibilidad, pienso que seria muy
dificil establecer una nomenclatura arancelaria para el soporte
l6gico, salvo quizd a través de la imposicién arancelaria del
medio de fijacion;

c) Los dispositivos de entrada/salida, como: los discos duros y
flexibles, chips semiconductores, cintas magnéticas, no sélo

273 | £y DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Ley N2 56 de diciembre 14 de
1989, publicada en el Registro Oficial N® 341 de diciembre 22 de 1989, pag.
27, dice: "Estan exentas de este impuesto Unicamente las transferencias e
importaciones de los siguientas bienes: Numeral 11: Libros y materiales
complementarios de caracter visual,audiovisual, sonoro y cualquier otra
manifestacion editorial de cardcter didactico que se comercialice
conjuntamente con el libro, asi como revistas, folletos, diarios, pericdicos o
demas publicaciones culturales...”
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sirven para fijar programas de computador, sino también
bancos de datos y documentos en general. De hecho, existen
numerosos libros, si cabe el término, publicados en discos o
"CDRom", como los casos del Directorio Mundial de Abogados
depominado Martin Dale-Hubell y de la Enciclopedia Brit4nica.
A.dlcionalmente, es importante anotar que esas publicaciones
fuad_as en discos también traen su programa de ordenador,
precisamente, para operar las bisquedas de la base de datos;

Bajo estos hechos, teniendo en cuenta que los libros ahora no
s6lo se publican en papel o productos de papel, sino también en
otros dispositivos, en el caso eventual de que se fije un arancel
para el software, seria impracticable, en este caso, diferenciar
el libro como tal del programa de computador que sirve para
obtener la informacién fijada;

d)'EI soporte l_égico, por su propia naturaleza, en caso de que
exista imposicion arancelaria, es un producto de facil contra-
bando, por varias razones, que, entre otras, las enumeramos:

_1.- Puede venir dentro de un disco duro. La adminis-
tracion aduanera no tiene los equipos necesarios para verificar
st existen o no programas dentro del hardware;

' 2.- Puede venir dentro de discos flexibles acompafiados de
varios manuales que, como lo dijimos, son mas voluminosos y
visibles que los discos; vy,

~3.- El soporte légico puede ser transmitido por via
telefénica a través de un modem.

e) Finalmente, el soporte logico, dependiendo en cada caso,
brinda una serie de conocimientos a los usuarios que les
permite tecnificarse en la rama, lo cual, al igual que los libros
de materias técnicas, culturizan al lector.

Se podria argumentar que es necesario establecer aranceles al
soporte logico, en primer lugar para que no existan adqui-
siciones indiscrimidas de software extranjero, y por otro, para
proteger a la industria informética nacional.
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La respuesta a estos argumentos, en mi criterio, es simple.
Pienso que !a actividad de creacién de programas d_e or.denador
en Ecuador podria desarrollarse con mayor empuje Si se en-
cuentra en el mercado una competencia con el software
extranjero. Adicionalmente, el software para sistem_as de com-
putacion grandes, como serian los bancarios, que evidentemente
son los costosos, son generalmente elaborados a medida en
Ecuador, por empresas y programadores nacionales.

CAPITULO Xl

REGIMEN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN ECUADOR

Incorporamos en este capitulo un resumen de la legislacion
ecuatoriana sobre transferencia de tecnologia, para luego
proceder a verificar si el concepto de tecnologia y las normas
juridicas existentes son aplicables a la naturaleza de las
negociaciones respecto de licencias del soporte l6gico.

1.- ANALISIS DE LA LEGISLACION ECUATORIANA
a) Definiciones y alcances:

Al término tecnologia se lo entiende como bien intangible, de ahi
que la Decision 220 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, en
su articulo 21, inciso 4, establezca:

"Para estos efectos, se entiende por contribuciones tecnologicas
intangibles los recursos derivados de la tecnologia, tales como:
marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimien-
tos téchicos patentados o no patentados que puedan presentarse
bajo la forma de objetos, documentos técnicos e instruc-

ciones".274

274 DECISION 220 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, Registro
Oficial N® 723 de julio 7 de 1990.
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Se entiende como intangible lo relativo a:
1.- Tecnologia:

La Decision 84 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena da una
definicion de tecnologia, y de algunas de sus clasificaciones, de
la siguiente manera:

"Tecnologia es el conjunto de conocimientos indispensables para
realizar las operaciones necesarias para la transformacién de
insumos en productos, el uso de los mismos o la prestacion de
servicios.

"Tecnologia Medular es el conjunto de conocimientos que son
inherentes o especificos y que caracterizan un proceso
productivo o la prestacidon de un servicio.

Tecnologia Periférica es el conjunto de conocimientos que no son
especificos para la elaboracién de un producto o proceso o la
prestacion de un servicio pero que son necesarios para la
aplicacion de la tecnologia medular dentro de actividades de
produccion de bienes o servicios 0 aun en la generacién de otros
conocimientos.

Desagregacion Tecnoldgica es el desglose de |a tecnologia para la
produccion de un bien o para la prestacion de un servicio o del
proceso de materializacion de un proyecto desde su gestacion
hasta su implementacién en sus partes componentes o etapas,
distinguiendo las tecnologias medulares de las periféricas con el
objeto de mejorar la posicién negociadora de los adquirentes de
tecnologia, generar demanda de servicios o bienes nacionales o
subregionales, ayudar al proceso de asimilacién y contribuir al

proceso de programacion”.275
2.- Patentes de Invencién:

Son las nuevas creaciones, que poseen novedad, susceptibles de
aplicacién industrial.

3.- Modelos y Dibujos Industriales:

275 DECISION 84 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, relativa a
las Bases para una Politica Subregional de Desarrollo.



242 Miguel Falconi Pérez

Dibujo: es toda reunién de lineas o combinaciones con colores
que se incorporen a un producto indusirial o de artesania para
darle una apariencia especial sin que cambie el destino de dicho

producto.

Modelo: es toda forma plastica que sirva de tipo para fabricar
productos industriales o de artesania que les den apariencia
especial y no impliquen efectos técnicos.
4.- Signos distintivos:

a) Marcas: esta categoria incluye a las marcas de fabrica, de
servicio y colectivas.

b) Denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

c) Nombre Comercial: es la denominaciéon de una sociedad o la
utilizada en establecimientos comerciales, fabricas 0 haciendas.

5.- Derechos de Autor:

Son los derechos relativos a la propiedad literaria, artistica y
cientifica, que contengan creaciones originales y que reflejen
una contribucién tecnolégica.

6.- Asistencia técnica y servicios técnicos especializados:

Comprende el suministro de conocimientos técnicos, capacita-
cién de personal, provisién de ingenieria basica o de detalle
para la ejecucidn de instalaciones o la fabricacién de productos;
servicios de administracién y operacion de empresas.

b) Autoridades administrativas responsables de la aprobacién y
del registro de convenios:

Para efectos practicos en la lectura de este capitulo nos
referiremos a las iniciales de los organismos competentes que a
continuacién se mencionan:

MICIP: Ministerio de Industrias, Comercio, Integracién y Pesca.
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BCE: Banco Central del Ecuador.

DNPI: Direcci6 i ; . )
Nacional). n Nacional de la Propiedad Industrial (Registro

DNDA: Direccién Nacional de Derechos de Autor.

Adicionalmente, es n i istingui
di , ecesario distinguir entre aprobacid
registro de los convenios. P oy

1.- Aprobacién:

El MICI_P es el organismo competente. Para la aprobacién de los
convenios, se debera tener presente los siguientes criterios:

- La '|nciqencia del costo de la tecnologia o de las licencias en el
precio final de venta al publico de los productos que se
fabriquen en base al respectivo contrato:

- El efecto sobre la balanza de pagos del pai »
i el
ingreso; Pag pais y generacién de

- Incidencia sobre la situacién financiera de la parte con-
tratante nacional, especialmente con referencia a las utilidades
que generen los productos fabricados o los servicios prestados
con la tecnologia o licencias contratadas;

- Exclusividad de los derechos involucrados en el contrato;

- Periodo de validez de la o las patentes y del -
_ . o

- Efecto_s sobre el desarrollo tecnolégico en aspectos tales como
la creacngﬁn de demanda de actividades cientificas y tecnolégicas
en el pais y los paises miembros de Pacto Andino, la utilizacién
de servicios locales de ingenieria y consultoria, y los posibles
efectos derivados de la tecnologia incorporada en el proyecio;
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ibuci ifi llo que sean de
- Contribucién a planes especificos de desarro )
interés para el pais o para la region formada por los paises
miembros del Pacto Andino; v,

- Efectos sobre el medio ambiente.
2.- Registro:

En general, todo contrato de teqnologia, que contemple otnoI es!
pago de regalias, debe ser registrado en el BQE,' excepto lo
contratos suscritos por personas naturales o jUI"IdI’Ca.S ecua-
torianas, entre si; o por personas naturales o Jurnqncas ex-
tranjeras que no tengan actividades en Ecuador, entre si.

Los contratos que otorguen licencia de derechos relativos a
Propiedad Industrial, deben ser registrados en la DNPI.

Los contratos que otorguen licencia de derechos relativos a
derechos de autor, deben ser registrados en la DNDA.

c) Convenios que deben ser aprobados y/o registrados, segun
los sujetos contratantes:

1.- Contratos supeditados a aprobacion:

Todo proyecto de contrato de transferen_cia’ dp tecnologla,_ a sir
celebrado por personas naturales o_jp'rldlcas ecuatonczjana ,
personas naturales extranjeras domiciliadas en Ecua ocri y
sucursales de compafias extranjgras establepldas en Egua olg
con personas naturales o juridicas extranjeras, requiere

aprobacién oficial.
2.- Contratos que deben ser registrados:

Todo contrato de transferencia de tecnologia, que requiera o0 no
aprobacion previa, debe ser registrado.

Sin embargo, los contratos celebrados por personas natura}les g
juridicas ecuatorianas, entre si; 0 por personas naturales
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juridicas extranjeras, que no lengan actividades en el pais
entre si, deberan Unicamente registrarse.

’

d) Proyectos de convenios que deben ser aprobados vy regis-
trados segun el objeto:

Son convenios los relativos a:
1.- Transferencia o importacién de tecnologia en general;

2.- Licencia de uso y explotacién de patentes de invencién o de
perfeccionamiento, modelos o dibujos industriales, marcas de
fabrica o de servicios, y nombres comerciales;

3.- Servicios de administracién y operacién de empresas.
4.- Asistencia técnica; y,

5.- Suministro de tecnologia industrial, cooperacién industrial,
y servicios técnicos especializados.

e) Restriccion de clausulas para la aprobacién de contratos:

1.- Transferencia de Tecnologia y Patentes de Invencién:

De acuerdo con el articulo 20 de la Decision 220 del Pacto

Andino, no se autorizard la celebracién de contratos, que
contengan:

a) clausulas en virtud de las cuales el suministro de tecnologia
lleve consigo la obligacion, para el pais o la empresa receptora,
de adquirir de una fuente determinada bienes de capital,
productos intermedios, materias primas u otras tecnologias o de
utilizar permanentemente personal sefialado por la empresa
proveedora de tecnologia. En casos excepcionales se aceptara
clausulas de esta naturaleza para la adquisicién de bienes de
capital, productos intermedios o materias primas, siempre que
su precio corresponda a los niveles corrientes en el mercade
internacional,

b} clausulas conforme a las cuaies la vendedora de tecnologia se
reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los
productos que se elaboran con base en la tecnologia respectiva.
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c) clausulas que contengan restricciones referentes al volumen
y estructura de la produccion;

d) clausulas que prohiban el uso de tecnologias competidoras;

e) disposiciones contractuales que establezcan opcion de com-
pra total o parcial, en favor del proveedor de la tecnologla;

f) cldusulas que obliguen al adquirente de la tecnologia a
transferir al proveedor los inventos 0 mejoras que se obtengan
en virtud del uso de dicha tecnologia; y,

g) clausulas que establezcan obligaciones de cancelar regalias a
los titulares de las patentes por aquellas no utilizadas.

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el
MICIP, no se admitiran clausulas en que se prohiba o limite de
cualquier manera la exportacién de los productos elaborados con

base en la tecnologia respectiva.

No se admitiran clausulas de esta naturaleza en relacién con el
intercambio subregional andino o para la exportacion de
productos similares a terceros paises.

2.- Marcas:

Igualmente, no se autorizara la celebracién de contratos de
licencia para la explotacién de marcas de origen extranjero en
territorio ecuatoriano, que contengan:

a) prohibicién o limitacién de exportar o vender en deter-
minados paises los productos elaborados al amparo de la marca
respectiva, o productos similares;

b) obligacién de utilizar materias primas, bienes intermedios y
equipos suministrados por el titular de la marca o de sus
afiliados. En casos excepcionales, el MICIP aceptara clausulas de
esta naturaleza siempre que el precio de los mismos corres-
ponda a los niveles corrientes en el mercado internacional;

c) fijacién de precios de venta o de reventa de los productos
elaborados al amparo de fa marca;
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d) obligacién de pagar regali j
galias al titular de
marcas no utilizadas; y @ marea por

e) obligacién de utilizar permanent '
emente personal suminis-
trado o sefialado por el titular de la marca. i e

f) Clausulas de caricter
general, que deben ¢ -
yectos de convenios: ? eniener los pro

1.- Identificacién de las partes contratantes;

2.-legterminacién dQI_ objeto u objeto del contrato o de las
tmo alda’des y concjnmgneg que revista la transferencia de la
S?\j:iréglc(i:gla,.con I: indicacion de la exclusividad o no exclu-
. Y si se admite o no sublicenciamiento de lo
' S
que se confieren; erechios

3.- Desagregacién y descripcién de | [ Sgi
. agreg a aportacién tecnolégica
la identificacién de las patentes o marcas objeto del comra?O' !

4.- Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados
en el contrato, sefialando la base del calculo aplicable a las

] , a [ 1-

5.- Condiciones de pago y de moneda;
6.- Determinacién del plazo de vigencia de! contrato;

7 Obligaci{)n de la firma extranjera contratante, de pagar los
Impuestos fiscales o municipales vigentes en el Ecuador, que

acusen la celebracién y la ejecucién d
; el contrato de .
rencia de tecnologia; transfe

8.- 'Obligacién de que los conflictos o controversias que se
suqltargn entre las partes contratantes, como consecuencia de la
aphc_acnén del.contrato, se sometan a la jurisdicciéon y compe-
tencia ecuatoriana; vy,

9.- Indicacion de las causales para la terminacién del contrato.
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g) Reglas relativas a los servicios de investigacién, consultoria
e ingenieria:

Para la contratacién de servicios de investigacién, consultoria e
ingenieria, por parte de organismos, instituciones y empresas
del Estado Ecuatoriano, se otorgara preferencia a personas
naturales o empresas nacionales, mixtas o multinacionales
andinas, en circunstancias comparables.

En cuanto a la contrataciéon de servicios de consultoria, se
estipulara la obligacién de que el servicio se preste con la
participacién de empresas nacionales, mixtas o multinacionales

andinas.

h) Tiempo limite permitido para la duracién de convenios:

Los contratos no podran exceder de 5 afios contados a partir de
la fecha de la aprobacién por parte del MICIP, y pueden ser
renovados.

i) Requisitos para obtener la aprobacién de los proyectos de
contratos:

Para obtener la aprobacioén, se debe presentar en el MICIP una
solicitud de autorizacién para proceder a la suscripcion del
contrato respectivo. La solicitud debera ser firmada por el o los
interesados, y por un abogado colegiado.

A dicha solicitud se debe acompafiar los siguientes documentos:

1.- Formulario que proporcionara el MICIP, debidamente
completado con la informacion requerida,

2.- Dos copias del proyecto de contrato respectivo, en idioma
castellano;

3.- Certificado debidamente legalizado por el Cdénsul del
Ecuador, en el que conste la existencia legal de la persona
juridica extranjera contratante, si fuere del caso;

4.- Si la parte contratante nacional es una persona juridica, se
remitira copia de la escritura publica de su constitucion, de los
aumentos de capital y/o de las reformas de los estatutos
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social_es, y certificado de cumplimiento de obligaciones con la
Superintendencia de Compatfifas;

5.- S| la pa(te contratante nacional es una persona natural, se
remitira copias de sus cédulas de ciudadania, y de la matricula
de comercio;

6.- Certificac_]o otorgado por la DNPI, por el que conste que la
patente de invencién, modelos o dibujos industriales, marcas
y{o no_mbres comerciales, estan legalmente inscritos y en
vigencia; v,

7.- C_ualquier otra informacién o documento adicional, que
permutg evaluar o comprobar la contribucion tecnolégica
intangible.

j) Tramite para obtener la aprobacién de los proyectos de
contratos:

La solicitud y documentos anexos presentados, seran analizados
por el Departamento de Transferencia de Tecnologia del MICIP,
para lo cual, podra solicitar el asesoramiento de expertos cuya
colaboracién se considere indispensable. También podran
efectuar visitas al local o locales de la parte contratante
nacional, de creerlo conveniente.

Lue.go se notificara a las partes contratantes con sus obser-
vaciones. En un plazo méximo de 90 dias a partir de la fecha de
notificacion o recepcion del oficio sefialado en el literal
anterior, deberd contestar d'las observaciones e indicaciones
contenidas en la notificacién y completar la documentacién
requerida. De lo contrario, se ordenar4 el archivo de la
solicitud.

Si persiste el interés de obtener la aprobacién del proyecto de
contrato, se debera presentar una solicitud de reactivacién del
tramite archivado.

Con Iq contestacion de las partes, en el caso de haberse
producido observaciones al proyecto de contrato, y si en éste se
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hubieren incorporado las observaciones y/o recomendaciones
formuladas, la Subsecretaria de Comercio Exterior e Inte-
gracién del MICIP otorgara la aprobacién mediante Resolucién.

La Resolucion aprobatoria y el proyecto de contrato certificado
por el Departamento de Transferencia de Tecnologia, serén
entregados al peticionario para que se proceda a la suscripcion.

Una vez suscrito el contrato, junto con la resolucién apro-
batoria, seran protocolizados en una de las notarias publicas del
pais.

Una protocolizacién debera remitirse al Departamento de
Transferencia de Tecnologia del MICIP.

k) Aprobacion de convenios suscritos y no autorizados:

Cuando se trate de solicitudes tendientes a obtener la aproba-
cién, ratificacion o convalidacién de un contrato, que hubieren
sido suscritos por las partes, sin haber obtenido previamente la
autorizacion o aprobacién del MICIP, se seguird el mismo
procedimiento establecido previamente.

Si no hay observaciones por parte del MICIP, éste sera aprobado
sin ninguna modificacién.

Si hay observaciones, y son aceptadas por las partes, deberan
subsanarse mediante la subscripcién de un contrato, convenio o
acuerdo adicional o "adendum", suscrito por las partes, en el
cual se introduzcan las enmiendas respectivas.

I) Aprobacion de renovaciones y convenios modificados:

Se seguira el mismo procedimiento que para obtener la
aprobacion del proyecto de contrato original, pero reducidos los
plazos contemplados a la mitad.

Toda solicitud de renovacion se presentara por lo menos con tres
meses de anticipacién a la fecha del vencimiento del contrato
original.

|
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m) Registro de contratos:

El registro se lo efectuara ante las autoridades mencionadas ya
indicadas. Para registrar un contrato, se debe presentar una
solicitud, firmada por uno o los dos contratantes y un abogado. A
la solicitud se debe adjuntar una copia certificada o una
protocolizacién de Ia escritura publica en la que conste el
contrato suscrito y la aprobacién otorgada por el MICIP, si
fuere del caso.

n) Consecuencias por la falta de aprobacion de convenios:

Las personas naturales o juridicas domiciliadas en Ecuador no
podréan deducir, para fines de pago de impuestos, los valores por
contraprestaciones que surjan de contratos suscritos con firmas
extranjeras, mientras no hubieren obtenido previamente la
aprobacién del MICIP.

En caso de que arbitrariamente se deduzcan dichos valores, la
empresa contratante nacional podra ser glosada por el Mi-
nisterio de Finanzas y Crédito Publico y sujeta a las sanciones y
penas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y el
Cédigo Tributario.

o) Obligaciones de las partes:

a) Informar periddicamente sobre las actividades desarrolladas
en relaciéon con los contratos aprobados, si asi han sido re-
queridos por el MICIP.

b} Cumplir con las disposiciones contractuales.

p) Sanciones:

El registro de un convenio es una solemnidad contenida en la
Ley. En caso de que no se hubiere registrado dicho convenio, en
nuestra opinién se lo considera nulo.

q) Costo del contrato de transferencia de tecnologia:

Las contribuciones tecnolégicas intangibles no pueden impu-
tarse como aporte en el capital de una empresa.

Sin embargo, las contribuciones tecnolégicas intangibles o las
licencias, contenidas en un proyecto de contrato de trans-
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ferencia de tecnologia, una vez aprobado y sqscrito, dan derecho
a pagos, si en dicho contrato estuvieren estipulados; y pueden
adoptar una o méas de las siguientes modalidades:

1.- Un pago fijo o inicial; o pagos fijos parciales establecidos
previamente para los afios de vigencia del contrato.

2.- Una regalia:
a) Definicién:

Regalia es un pago periodico porcentual calculado en base a un
resultado econdémico referido a:

1.- Unidades o volumen de produccion;
2.- Unidades de servicio; y,

3.- Ventas netas o utilidades netas de los productos objeto del
contrato.

Para fines de calculo de regalias, ventas netas es el valor de
factura de la venta de los productos elaborados en base a la
tecnologia o licencia contratadas, deducidos Iqs impuestos, tasas,
comisiones, mercaderias devueltas, fletes, primas de seguros y
gastos de embalaje.

Las partes contratantes también podran acordar deducciopes de
bonificaciones y descuentos comerciales por ventas, asi como
deducciones del precio de las materias primas, piezas y otros
componentes que han sido importados o vendidos a la parte
nacional, tanto por la firma extranjera contratante, cuando por
cualquier proveedor directa o indirectamente vmculadp con
ésta: ademas podra disminuir cualquier otro valor convenido.

b) Capitalizacién de regalias:

Las regalias devengadas podran ser capitalizadas _segan las
normas relativas al Tratamiento Comun a los Capitales Ex-

tranjeros.

R |
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3.- Honorarios.

Son las remuneraciones por servicios administrativos o asis-
tencia técnica prestados por expertos, técnicos o profesionales,
calculados en base a una cantidad determinada por persona o
tiempo.

r) Prohibicién de pagar regalias y deducirlas como costo:

1.- Contratos celebrados entre empresas constituidas en
Ecuador y calificadas como extranjeras y su matriz:

Se permite el pago de regalias en los Contratos de Transferencia
de Tecnologia entre una empresa extranjera, en los términos de
la Decision 220 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, y su
casa matriz u otra filial de la misma casa matriz en los sectores
de turismo, agropecurio, agroindustrial, mineria e industrias,
que exporten mas del 60% de su produccion; asi como en las
areas de electronica, informatica y biotecnoldgicas; siempre que
dichos contratos contemplen mejoras para la produccién y la
calidad del producto final o la sustitucién de importaciones de
materia prima o componentes extranjeros.

Se considera que una compafila es matriz cuando a ella le
pertenece mas del 50% de los derechos sociales, participaciones
0 acciones en el capital de una empresa constituida en Ecuador o
aun cuando teniendo una proporcién menor, predomine en la
Direccion Técnica, Financiera, Administrativa y Comercial de la
misma.

2.- Sucursales en el Ecuador:

Sin embargo que no hay normas legales que expresamente
regulen este caso, consideramos que las sucursales de compafias
extranjeras domiciliadas en Ecuador, no pueden deducir como
costo, ninguna suma pagada a su matriz, por concepto de
administracién, asistencia técnica o explotacién o adquisicién de
contribuciones tecnoldgicas intangibles.

Este criterio lo fundamentamos en el hecho de que mal podria
pagar una sucursal, cuyo capital le pertenece en su totalidad a la
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matriz, por el uso de una marca o un nombre comercial, por
ejemplo.

s) Impuestos sobre las regalias, honorarios ¢ pagos fijos
remesados al exterior:

Segun el articuio 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
las rentas remesadas al exterior, por concepto de regalias,
honorarios, dividendos y utilidades, pagaran el impuesto del

36%.276

Las personas naturales o juridicas que envien, paguen o
acrediten dichas rentas, son agentes de retencién del tributo.

t) Remesas al exterior en concepto de pago por la ejecucion de
un Contrato de Transferencia de Tecnologia o Licencia de Uso:

Las remesas al exterior por concepto de regalias, actualmente,
se las realiza a través del mercado libre de cambios. Sin
embargo, anteriormente, dichas remesas se autorizaban a
través del mercado de intervencién u oficial, lo que quiere
decir, que la compra de las divisas a ser remitidas al exterior,
se las podia adquirir en el BCE, al cambio oficial (lipo de
cambio generalmente inferior al del mercado libre).

Ahora bien: la fijacion del tipo- de cambio por compra o venta de
divisas, asi como la politica monetaria aplicable, de acuerdo con
el Art. 54 de la Constitucién Politica del Ecuador, la fija el
Presidente de la Republica y la Junta Monetaria, respec-

tivamente.277

276 | EY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Ne 56 de diciembre 14 de 1989,
publicada en el Registro Oficial N2 341 de diciembre 22 de 1989, dica: "ARt.
39.- INGRESOS REMESADOS AL EXTERIOR: Los beneficiarios de ingresos,
utilidades o dividendos, que se envien, paguen o acrediten al exterior,
directamente, mediante compensaciones, o con la mediacién de entidades
financieras u otros intermediarios, pagarén la tarifa Unica del 36% sobre el
ingreso gravable...”

277 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ragistro
Oficial N2 763 de junio 12 de 1984, dice: "Art. 55.- La unidad monetaria es el
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En consecuencia, podria ocurrir que en el futuro se cambie la
politica monetaria y se autorice la remesa de regalias a través
del mercado de intervencién u oficial del BCE.

Por estas consideraciones es importante que los contratos de
transferencia de tecnologia sean aprobados y registradeos de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

u) Recursos en materia procesal administrativa:

1.- Apelacion administrativa por acuerdos o resoluciones que
dictare el MICIP:

Contra los acuerdos o resoluciones que dictare el MICIP sobre
las autorizaciones que se requieren de conformidad con el
Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y
sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, se podra recurrir
ante el Consejo de Inversiones Extranjeras, dentro del término
de 30 dias.

2.- Ocurso contencioso administrativo:

Contra los acuerdos o resoluciones que dictare, el Consejo de
Inversiones Extranjeras se podra presentar un ocurso ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

2.- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LICENCIA DE USO
DEL SOPORTE LOGICO

a) Definicidn de licencia y contrato de licencia:

Cabanellas, en su obra denominada Contratos de Licencia y de
Transferencia de Tecnologia, recoge una serie de definiciones de
contrato de licencia, y al propio tiempo ensaya la suya propia.

"Para de Gama Cerqueira, es un contrato por el cual el titular de
una patente autoriza a alguien a usar o explotar la invencion sin
transferirle la propiedad.

Sucre. El Presidente de la Republica fijard y modificard la relacién de su
cambio internacional, de conformidad con ia Ley...”
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Burst expresa que, el contrato por el cual el titular de una
patente concede a un tercero, en todo o en parte, el goce de su
derecho de explotacién, mediante el pago de una compensacion.

Wittmer manifiesta que, en sentido propio, es un contrato por
el cual el titular de una patente acuerda a una persona la
autorizacién de utilizar, en todo o en parte, la invencion
patentada.

Para Roubier, es un contrato por el cual el titular de un
monopolio de explotacién concede a una persona, en todo o en
parte, el goce de su derecho de explotacion.

Finalmente, para Cabanellas, el contrato de licencia es aquel que
tiene por objeto la autorizacién de la explotacién, por una de las
partes (el licenciatario), de la invencién patentada por la otra

(el licenciante)".278

Seguramente se habra notado que los autores citados mencic'man
como objeto del contrato de licencia bien sea la concesion o
autorizacion de explotacién o uso de una patente o una patente de
invencion.

En estricto sentido, pienso que los conceptos recogidos son un
tanto limitativos, pues el concepto de patente, segin el que a
continuacién citamos, se refiere Unicamente al titulo que otorga
la exclusiva de una invenciéon, mas no a otros titulos de

propiedad industrial que también son objeto de licencia.279

278 CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo, CONTRATOS DE LICENCIA Y DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1980,
pags. 17 a 20.

279 OMPI, GUIA DE LICENCIAS PARA LOS PAISES EN DESARROLLO, Ginebra,
1977 pag. 28, trae la siguiente definicién de licencia: "significa, en el caso
conferido por una patente o por un modelo de utilidad protegido, dibujo o
modelo industrial, nueva variedad de planta, o marca («propiedad
industrial»), el permiso dado por el propietaric de ese derecho
{«licenciante») a otra persona («licenciatario») para que ejecute ciertos
actos que estadn amparados por el derecho.

Transferencia de Tecnologfa y Licencia de uso del soporte Légico 257

"[patente] significa un documento emitido, a solicitud, por una
oficina gubernamental (o una oficina regional que actua para
diversos paises) que describe una invencién y crea una situa-
cion juridica en la que la invencién patentada puede normal-
mente ser explotada (fabricada, utilizada, vendida, importada)

solo con la autorizacion del titular de la patente”.280

De todas maneras no es materia de esta exposicion entrar en
controversia con el significado de contrato de licencia y si éste
se aplica o no al soporte I6gico. Bien se podria denominar al
contrato como de autorizazién de uso de programa de com-
putador, o concesion del derecho de uso, o alquiler del soporte
Idgico -hecho este (ltimo ampliamente estudiado y debatido por
la doctrina alemana-.

En todo caso, nos interesa para los efectos de este estudio,
unicamente, cualquiera que sea la nominacién del contrato, que
en aquel se especifique la autorizacién, que otorga el titular de
los derechos -o poseedor de los secretos que contiene el
programa-, de usar el software al otro contratante y, que no se

}gapsfiera la propiedad de los derechos derivados del soporte
gico.

Considerando que programa-de computador sea protegido por la
legislacién autoral, los derechos morales derivados del
programa de computador no podran ser transferidos, sino, sélo,
los econémicos o patrimoniales.

b) Contratos de licencia de uso de software:

1.- Licencia de uso de software que otorga un ecuatoriano o
residente:

La licencia de usc de un programa de computador que otorga un
nacional o extranjero residente en Ecuador no requiere de
ninguna aprobacién, ni registro. Sin embargo, se podria obtener
el registro en la Direccién Nacional de Derechos de Autor, si el
programa ha sido inscrito previamente.

280 ibid, pag. 27.
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En cuanto al aspecto tributario, se presentan las siguientes
reg'as, segun el caso:

a) Licencia que otorga una persona natural ecuatoriana a una
tercera persona:

De acuerdo con el articulo 9 de la Ley de RéglmenRTntt)uta]gz
Interno, numeral 17, esta exento del Impuesto a la 1enta, >
ingresos que perciban las personas naturales gcuatorlanas, p
concepto de derechos de autor, debidamente registrados.

Lamentablemente, la regla antes indjcada es imprecnsaapuestgg
atiende al sistema juridico ecuatoriano del'derechcl: iausinc;
debido a que éstos se obtienen no por.el registro de la Od raa no
por la creacion misma. E! titulo de registro de derec_hgs e lLJma
no es constitutivo de tales derechos, lo que brinda es
presuncion de legitimidad.

Sin embargo, si se quiere gozar de Ia_ exencion previgta en la
ley, entonces habra que obtener el registro correspondiente.

Adicionalmente, es importante 'mencionar,'-_debldo a :wea nlg
existe en Ecuador un pronunciamiento oficial respgco a
proteccién del software por la via autoral- que en casqble qti)er 9
se considere al soporte logico como_obr’a protegible %n 2
derecho de autor, entonces no se aphlcana la dlSpOtS'lgl e
exencién y procederia el impuesto, bajo las re_glas _nt L:io ias
generales. Finalmente, en este mismo caso, gl l!cgncna 'ablica .
uso de! programa, en caso de ser persona jUfldICat pu ca e
privada y las sociedades, tendra la ol;:hgacn?n de relenetelr ent
fuente el 7% del valor canceladq, segun lo dls'por?e el artic c
numeral 4 del Acuerdo Ministerial 615, que dice:

"Articulo 1.- Toda persona juridica publica o pr_lvada y ISZ
sociedades que paguen o acredngn en cugnta mgregcr)ér? .
constituyan renta gravada para quien lo reciba, re e_n
impuesto de conformidad con los siguientes porcentajes:
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4.- Honorarios, comisiones, regalias y todo pago por trabajos
profesionales o inmateriales prestados por personas naturales o
sociedades de hecho ... 7%".281

b) Licencia que otorga una persona natural extranjera residente
en Ecuador a una tercera persona:

La norma tributaria del articulo 9, al incorporar las palabras
"persona natural ecuatoriana”, excluye ipso facto a todas
aquellas personas que no posean fa nacionalidad ecuatoriana, y
por tanto, procede el impuesto al igual que la retencién.

c) Licencia que otorga una persona juridica ecuatoriana a una
tercera persona: '

Bajo el criterio antes vertido, para todas las personas juridicas
licenciantes proceden el impuesto y la retencién, con la
diferencia que la retencién no es del 7%, sino del 3%.282

2.- Licencia de uso que otorga una persona extranjera a una
persona ecuatoriana o residente:

a) El caso en los paises del Pacto Andino:

Nos comenta James Leavy, en su articulo titulado Software
Licensing in Latin America, que en algunos paises del Pacto
Andino, particularmente Colombia y Venezuela, ha habido un
significante cambio al considerar a los acuerdos o convenios de
uso de programas de computacién como transferencia de
tecnologia siendo esencialmente licencias suj generis que
envuelven derechos protegidos por el derecho de autor, y por

tanto, no siendo de aquellas licencias usuales para propdsitos de
publicaciones.

281 Acuerdo Ministerial N® 815 de diciembre 27 de 1989, publicado en el
Registro Oﬁ_cial N? 344 de diciembre 28 de 1989.

282 ibid, dice: numeral 3, dice:: "Cualquier otro tipo de pago realizado a
sociedades constituidas de conformidad con la Ley de Compaiilas, ya actien
solas, en consorcio, excepto los sefalados en los ordinales precedentes”.
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Este cambic, dice Leavy, es muy significativo porque, a pesar de
que la Decisién 220 reemplazé a la Decision _24 en 1'987, como
la legislacién para las inversiones extranjeras, Il_c_enqlas y
transferencia de tecnologia, no hubo un cambio significativo en
la literatura de las provisiones que tenian que ver con lo_s tipos
de contrato sujetos a control, las clausulas ob!lggtonas en
dichos contratos y las clausulas prohibidas o restrictivas.

El Comité de Regalias de Colombia y el SIEX en Venezuela asumié
jurisdiccién sobre los acuerdos de uso de programas de
computacién como parte de sus actwndgde? concerpxentc_es_ a
iicencias y transferencia de tecnologia sin ninguna dsspoggnén
legal o reglamentaria que les faculte. .Sélo en 1988, gl Comité de
Regalias de Colombia se le atribuyo dicha competencia.

Las instituciones antes mencionadas de 10s dos paises andinos
aceptan ahora que los acuerdos o Iicen_cx'as de uso de programas
de ordenador puedan contener provisiones que proteger los
derechos de propiedad intelectual del licenciante. También se
acepta que las clausulas que normalmepte no se encuentran en
las licencias o acuerdos de transferencia de tecnologia puedan
encontrarse en las licencias de los programas de computacion y
viceversa.

El SIEX acepta la aprobacion de formas de contratos gsténdar. El
Comité de Regalias de Colombia ha aceptado un sistema que
involucra una licencia madre del licenciante extranjero al
licenciatario colombiano, quien a su vez otorga sub—l_lcenmas a
los usuarios finales. Bajo este esquema, sélo la licencia madre o
de distribucion requiere aprobacion especifica, y una vez que la
forma de sub-licencia es aprobada, el sub-lgcencnante o]
distribuidor sélo informa periédicamente al Comité sobre las

sublicencias firmadas y en vigencia.283
b) Aplicabilidad del software dentro del concepto de tecnologia:

En este campo debemos detenernos a verificar si el concepto de
tecnologia proporcionado por la Decisién 8.4 de la Comisidn del
Acuerdo de Cartagena, abarca al soporte logico.

283 { EAVY, James, SOFTWARE LICENSING IN LATIN AMERICA, Les Nouvelles,
Licensing Executives Society, Cleveland, volumen XXV N 1, pag. 3.
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Tecnologia es el conjunto de conocimientos indispensables para
realizar las operaciones necesarias para la transformacién de
insumos en productos, el uso de los mismos o la prestacion de
servicios.284

En mi criterio, bajo esta definicién, el programa de ordenador
no se encuentra comprendido dentro del concepto de tecnologia,
pues no todo software es un conjunto de conocimientos
indispensables para operaciones de transformacién de insumos o
para la prestacion de servicios.

Es evidente, dada la utilidad que presta el soporte 16gico, que los
servicios se puedan prestar con mayor diligencia y eficacia, e
incluso, que la transformacion de insumos pueda realizarse de
manera ordenada, sin embargo, el programa de computador no
contiene, por si mismo, en mi criterio, conocimientos indis-
pensables.

c) El otorgamiento de licencia de uso:

Como verificamos, al tratar sobre la legislaciéon nacional de
transferencia de tecnologia, la ley no contempla especificamente
la posibilidad de que los contratos relativos a derechos de autor
sean objeto de transferencia de tecnologia.

284 |a OMPI, en su publicacién denominada GUIA DE LICENCIA PARA LOS
PAISES EN DESARROLLO, pag. 28, trae el siguiente concepto de tecnologia:
"significa los conocimientos sistematicos para la fabricacién de un producto, la
aplicacion de un procedimiento o la prestacién de un servicio, sea que esos
conocimientos se reflejen en una invencién, un dibujo o modelo industrial, un
modelo de utilidad, o una nueva variedad vegetal, o en la informacién o
calificacion técnicas, o en los servicios y asistencia proporcionados por
expertos para la proyeccion, la instalacién, la operacién, o el mantenimiento
de una planta industrial o para la administracién de una empresa industrial o
comercial o sus actividades”. Igualmente, Marla Cristina Slame, en su libro
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, Depalma, Buenos Aires, 1982, Pag. 6,
ensaya su concepto’ de tecnologla bajo los siguientes 1érminos: “se pueds
decir, al respecto, quse la tecnologia es el conjunto ordenado, organizado y
sistematizado de conocimientos, empleados en la producciéon y

comercializacién de bienes y servicios, y que est4 integrado no sélo por '

conocimientos cientificos, sino también por conocimientos emplricos®.
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Ademas, la estructura de la legislacién no esti adaptada a la
regulacién de contratos relativos al uso de programas de
computaciéon debido a que sus normas no resguardan ciertos
derechos requeridos por el creador de software, como el caso de
la no revelacién del cédigo fuente, y es mas, hasta cierto punto,
obligan a otorgar la informacién al licenciatario, como por
ejemplo, los conocimientos técnicos o el know how del negocio.

En razén de la naturaleza sui géneris o especial del contrato de
licencia del soporte légice, las autoridades competentes na-
cionales no se han pronunciado oficialmente sobre la aplica-
bilidad de las normas sobre transferencia de tecnologia.

Finalmente, desde el campo impositivo, es importante anotar
que el licenciatario del uso de un software cuyo titular es
licenciante extranjero, debera retener, por impuesto a la
renta, el 36% sobre el valor de la regalia.

d) Contratos de licencia de uso que contenga clausulas de
mantenimiento 0 entrenamiento:

Es usual en los contratos de licencia de uso de software
incorporar cléusulas que obligan al licenciante a entrenar al 0 a
los usuarios sobre la instalacién y uso del programa, e
igualmente sobre el mantenimiento y correccién de errores.

En este caso especifico, el contrato, asi redactado, en mi
criterio, estara sujeto a las normas de transferencia de tgcno-
logia, pues comprende una asistencia técnica y la prestacion de
servicios técnicos especializados, hechos éstos expresamente
gobernados por nuestra legislacion.

e) Método legal para evitar la legislacion sobre transferencia de
tecnologia:

Un método legal y accesible, nos comenta Leavy, es importar
programas de computacién como si se tratara de un producto
fisico y no de una creacion intangible. De hecho, respecto de Ios:
software estandar, en nuestro pais las casas distribuidoras asi
lo hacen.
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Los pagos para el exportador por productos importados no se
encuentran comprendidos dentro del pago de impuestos locales y
el importador pagard unicamente los costos arancelarios, que,
como observamos, no son tan altos como el caso de una regalia.

Este método, dice Leavy, es util para los cedentes de licencias y
que tienen subsidiarias en el pais a través de las cuales pueden
otorgar licencias de programas de computacién a otros usuarios
locales.

Las subsidiarias controladas actiian como licenciantes y pueden
otorgar "sub-licencias a otros usuarios locales, en cuyo caso ya
no requieren autorizacion.

En todo caso, las subsidiarias, cuando remitan al exterior la
recaudacion del valor de las licencias otorgadas a usuarios
finales nacionales, deberan retener el 36% por concepto de
impuesto a la renta.

f) Control estatal de los contratos de licencia:

En el caso eventual de que las autoridades nacionales, luego de la
revision profunda del caso, lleguen a la conclusidn que es
necesario controlar los contratos de licencia de uso de software,
considero como medida éptima la adoptada por Colombia en el
sentido de calificar o autorizar un contrato madre de licencia y
el sub-licenciante pueda otorgar sublicencia a usuarios finales,
simplemente comunicando o informando a las autoridades sobre
la fecha de suscripcion y la vigencia de! contrato.

¢) Improcedencia del impuesto al valor agregado en contratos de
licencia de uso de software:

Las siguientes son las normas de la Ley de Régimen Tributario
Interno aplicables al caso:

"Art. 51.- Objeto del Impuesto:

Establécese el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al
valor de la transferencia de dominio o a la importacion de bienes
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muebles de naturaleza corporal, en todas sus estapas de
comercializacién, y al valor de los servicios prestados, en la
forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

Art. 52.- Concepto de transferencia:
Para efectos de este impuesto, se considera transferencia:

1.- Todo acto o contrato realizado por personas naturales o
sociedades que tenga por objeto transferir el dominio de bienes
muebles de naturaleza corporal, ain cuando la transferencia se
efectle a titulo gratuito, independientemente de su designacion o
de las condiciones que pacten las partes;

2.- La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que
hayan sido recibidos en consignacién y el arrendamiento de éstos
con opcién de compraventa, incluido el arrendamiento mer-
cantil, bajo todas sus modalidades; vy, ...
Art. 55.- Servicios gravados con el IVA.

El impuesto al Valor Agregado grava a la prestacion de los
siguientes servicios:

15.- Computacion, procesamiento de datos, sistemas y
programas para computadores”.

Esta regla del numeral 15 en realidad es muy imprecisa. No se

entiende claramente que es un servicio de computacién o de

programas de computacion.

En todo caso, pienso que el impuesto al valor agregado no
procede en el caso del software, por las siguientes razones:

1.- Licencia de uso de software:

El otorgamiento de una licencia de uso, pura y simplemente, no
comprende un servicio, pues Unicamente se entrega un producto
funcional para que el usuario lo use, pero no existe una
prestacién personal del licenciante. Distinto seria el caso en el
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que el licenciante se obligue a brindar asistencia técnica y de
instalacion, hecho que si comprende un servicio, pero que no lo
encuentro claramente comprendido dentro de los servicios
gravados por el IVA. En caso de que proceda, sera aplicable el
IVA s6lo respecto del valor de la asistencia, pero no del de la
licencia de uso.

2.- Venta de software:

El programa de ordenador no es un producto de naturaleza
c’:o!'poral sino intangible, por tanto, procederia el impuesto
unicamente por el valor de la venta del soporte fisico en el cual
esta fijado el programa.-

Adicionalmente, la venta de un programa no comprende la
transferencia de dominio, al contrario, comprende la venta de
un bien incorporal, la del derecho (no exclusivo) de uso del
programa.

3.- Los programas a medida o custom made:

D_e acuerdo con la regla del numeral 15 del articulo 55 ya
citado, el impuesto procederia, supongo, debido a que se
entenderia que es un servicio la elaboracién de programas para
computadores.




TITULO VI

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

Como se habra podido observar de la lectura de este trabajo, en
cada capitulo y tema se ha incorporado nuestra opinién a manera
de conclusiones.

En consecuencia, dentro de este titulo, mas que presentar un
resumen de las conclusiones, estudiaremos, en el capitulo que
sigue, una nueva propuesta de reformas al derecho de autor
auspiciadas-por la OMPI, en las que se introducen los re-
querimientos impuestos por la naturaleza del programa de
ordenador, para luego pasar, en el capitulo subsiguiente, a
brindar algunas sugerencias a propésito de la vigente legis-
lacién ecuatoriana.

CAPITULO XiIX

REFORMAS PROPUESTAS POR LA OMPI AL MARCO DEL
DERECHO DE AUTOR

La permanente iniciativa de reformas legislativas, a nivel
mundial, para proteger a los programas de ordenador por el
derecho de autor, ha planteado, dentro del mundo del derecho, la
necesidad de buscar o crear un marco legal internacional que
ponga en vigencia normas juridicas preferiblemente coin-
cidentes.

De hecho, la institucién autoral se ha creado, esforzadamente,
con el apoyo de tratados y convenios internacionales, cuya
vigencia y aplicacién se prolongan a lo largo de muchos paises.

No sélo el problema del software, sino temas como la pirateria
de cintas de audio y audiovisuales, la legitima pretensiéon de que
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la proteccion de los derechos intelectuales sea mas efectiva
alrededor del mundo, entre otros, fueron antecedentes impor-
tantes para que la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual encargue a un Comité de Expertos el desarrollo de un
modelo de regulaciones para que sea recogido por la legislacion
en el campo del derecho de autor.

Es asi que el denominado Comité de Expertos en Regulaciones
Modelo para la Legislacion en el Campo del Derecho de Autor,
para la primera sesién que se llevé a cabo en Ginebra, desde
febrero 20 a marzo 3 de 1989, preparé un documento titulado
"Draft Mode! Provision for Legislation in the Field of
Copyright".

Dicho documento estd compuesto de tres partes: el primero,
sobre la introduccién; el segundo, respecto del texto del bo-
rrador del modelo de regulaciones; y, el tercero, en relacién con
los comentarios que sustentan el modelo.

Finalmente, en la mencionada reunion de Ginebra, se adopto, en
marzo 3 de 1989, el reporie que recoge las opiniones, obje-
ciones y recomendaciones de los presentes, delegados de 49
estados, de 5 organizaciones intergubernamentales, y de 27
organizaciones no gubernamentales.

Pasemos, entonces, a presentar el esquema planteado por el
Comité285, siempre analizando desde la perspectiva del pro-
grama de ordenador.

1.- DEFINICIONES

El modelo de regulaciones establece las siguientes definiciones
que nos interesan:

285 | a5 definiciones, referencias y textos que aqui se incorporan han sido
recogidos del documento OMPI, COMMITTE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONSE
FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR
LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS,
documento CE/MPGC/1/2-1l, Geneve, octubre 20 de 1988 La traduccién del
inglés es propia.
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a) Autor:

Significa la persona fisica que ha creado la obra. La referencia a
"auto.r" tambien significa los sucesores en el titulo, asi como
tambien al propietario original de los derechos distinto que la
persona del autor, cuando fuere aplicable.

b) Programa de ordenador:

"A computer program is a set of instructions expressed in
words,_ codes, schemes or in any other form, which is capable,
when incorporated in a machine-readable medium, of causing a
computer --an electronic or similar device having
information-processing capabilities-- to perfom or achieve a
particular task or result".286

"Es_ un conjunto de instrucciones expresadas en palabras,
codigos, esquemas, o de cualquier otra manera, que es capaz,
cuando es incorporado en un medio de lectura por maquina, de
hacer que un ordenador --un aparato electrénico o similar que
tenga capacidad de procesar informacidn-- realice o ejecute un
trabajo o resultado determinado”.

Esta definicién de programa de computacién, como se podra
hgber Qb_servado, es practicamente similar a la adoptada por las
Disposiciones Tipo de la OMPI.

c¢) Obra Colectiva:

A 'co_llective work is a work created by several authors at the
initiative an responsability of a physical person or legal entity
who publishes the work under his or its name, and in which the
contributions of the authors who have participated in the
pregtion of the work --because of the great number or the
indirect nature of the contributions-- are merged in the
totality of the work so that it in impossible to identify the

various contributions and the authors thereof".287

286 ibid, pag. 2.
287 jhig.,
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"Es una obra creada por varios autores por la iniciativa y
responsabilidad de una persona fisica o de una entidad legal que
publica el trabajo bajo su nombre, y en el cual la contribucién
de los autores que han participado en la creacién del trabajo --
debido al gran numero o a la naturaleza indirecta de las
contribuciones-- estan fusionados en la totalidad del trabajo de
una manera tal que es imposible identificar las varias
contribuciones y los autores de ellas".

d) Obra conjunta de autores:

"Es un trabajo para cuya creaciéon dos o mas autores han
contribuido”.

e) Copia:
"Es el resultado de cualquier acto de reproduccién”.
f) Reproduccion:

"Es la realizaciéon de una 0 mas copias de un trabajo o de una
parte de €l en cualquier forma material, incluyendo la
grabacion auditiva o visual. La realizacion de una ¢ mas copias
en tres dimensiones de un trabajo bidimensional, y el
desarrollo de una o mas copias en dos dimensiones de un trabajo
tridimensional, asi como también la inclusién de un trabajo o de
una parte de €l en un sistema de computacién (bien sea en el
medio de almacenamiento interno o externo del ordenador) se
considera también reproduccién.

2.- OBJETO MATERIA DE PROTECCION

a) En general:

"Cualquier autor tendra los derechos previstos en esta ley para
su obra literaria o artistica. La proteccion que resultare de

estos derechos, empezaran:

Alternativa A: Al momento de la creacién de la obra, aun cuando
el trabajo no se haya fijado en un medio material.
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Alternativa B: Cuando la obra haya sido fijada en un medio
material.

La Convencion de Berna no dispone que la fijacién sea condicién
para la proteccion. Algunas legislaciones nacionales, por el
contrario, si contemplan dicho requisito.

En todo caso, se argumenta en favor de la alternativa B, bajo la
consideracion que la fijacion es necesaria para identificar a la

obra y, en caso de duda, puede servir como medio de prueba.288
b} Obras:

1.- Las obras literarias y artisticas, incluiran en particular:

1) Obras expresadas por escrito (incluyendo programas de
computador);

n) obras expresadas oralmente, tales como: discursos, ser-
mones, lecturas;

m) obras musicales, bien incluyan o no palabras;
Iv) obras dramaticas o draméatico-musicales;

v) obras coreogréficas y pantomimicas;

vi) obras audiovisuales;

vil) obras de bellas artes, incluyendo dibujos, pinturas, es-
culturas, grabados vy litografias;

vin) obras de arquitectura;
IX) obras fotograficas;

x) obras de arte aplicadas;

288 OMPI, COMMITTE OF EXPERTS ON MODEL PROVISICNS FOR LEGISLATION IN
THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE
FIELD OF COPYRIGHT, COMMENTS ON THE DRAFT MODEL PROVISIONS,
documento CE/MPC/1/2-1ll, Geneve, octubre 20 de 1988. La traduccién del
inglés es propia.
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xi) ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras tridi-
mensionales relativas a geografia, topografia, arquitectura o
ciencia [.] Lyl

xu) [programas de ordenador].
2.- Una obra para ser protegida debera ser original.

3.- La proteccién es independiente del modo o forma de
expresién, de la calidad y del propésito de la obra".289

Los corchetes que se encuentran en esta cita, al igual que todos
los del texto, segtn los comentarios al Borrador del Modelo de
Regulaciones, aparecen con el objeto de expresar la existencia
de algunas dudas, en este caso, respecto del reconocimiento de
los programas de computacién como obras literarias o
artisticas, a pesar que varias legislaciones nacionales si lo
hacen. '

Es importante ademas mencionar, en esta etapa, que hubieron

pronunciamientos, de parte de algunos asistentes a la reunion,
en el sentido de eliminar los corchetes por las razones que se

expondran en el acapite 7 de este capitulo.230
3.- DERECHOS PROTEGIDOS
a) Derechos morales:

De acuerdo con el capitulo lil, seccién 7 del modelo de regu-
laciones, los derechos morales se consideran como inde-

289 OMPI, COMMITTE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN
THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE
FIELD OF COPYRIGHT DRAFT MODEL PROVISIONS, documento CE/MPC/1/2-1l,
péag. 4.

290 OMPI, COMMITTE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN
THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE
FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS, documento CE/MPC/1/2-
Ill, ob. cit, pag. 13.
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pendienges de los econémicos, aun luego de transferidos dichos
derechos, y son los siguientes:

"1.- A reclamar la autoria de la obra, en particular al derecho
que su nombre sea indicado en las copias de su obra y --siem-
pre que sea practicable en el modo acostumbrado-- mencionado
en conexion con cualquier uso publico de su obra;

2.- permanecer anénimo o usar un seudénimo; y,

3.- objetar cualquier distorsién, mutilacién u otra modifica-
cnén_ de, u otro acto derogatorio en relacién a, su obra que
pudiera ser perjudicial a su honor o reputacién.

Debemos observar en esta cita que no se incluye el derecho de
retracto consagrado en nuestra Ley de Derechos de Autor, y que,
como hemos visto, no se compagina con la naturaleza del
programa de ordenador.

b) Derechos econémicos:

Segl_]n la seccién 8 del mencionado capitulo, son derechos eco-
ndmicos, los que siguen:

1.- a rgproducir la obra, denominado como el derecho de re-
produccion;

2:: a traducir la obra, referido como el derecho de traduc-
cion;

3_.- a preparar adaptaciones, arreglos u otras transforma-
ciones a la obra, reconocido como el derecho de adaptacion;

4.- a digtribuir copias de su obra al publico sea por venta u
otro medio de transferencia, o por alquiler o renta o préstamo.
Este derecho se denomina derecho de distribucion;

5.- a exponer su trabajo publicamente, de aqui en adelante
referido como el derecho de exponer;

6.- a ejecutar su trabajo publicamente, de aqui en adelante
referido como el derecho de ejecucién;
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7.- a comunicar su obra (incluyendo la exposicién, ejecucion o
difusién de su obra) al publico por difusion (y/o por redifusidn
-retransmision-). Este derecho se denomina derecho de
difusion; v,

8.- a comunicar su obra (incluyendo la exposicién, ejecucion o
difusién de su obra) al publico por cable o por cualquier otro
medio. A este derecho se lo refiere como derecho de

comunicacién al publico".291
4.- LIMITES A LOS DERECHOS ECONOMICOS
a) Libre reproduccién para propdsitos privados:

"1} Sin perjuicio de las regulaciones de la seccion 8 (acapite
anterior) y sujeto a las disposiciones del parrafo (2) y de la
Seccidn 22, se permitird sin necesidad de autorizacién del autor
y sin el pago de remuneracién, la reproduccién de una obra
legalmente publicada, exclusivamente para el uso privado del
usuario (incluyendo el uso con propdsitos cientificos y de
investigacion).

2) No se aplicara el parrafo 1 con respecto a:

) La reproduccién de obras de arquitectura en la forma de
edificios u otras construcciones similares;

i) La reproduccion reprografica de obras de bellas artes de
edicion restringida, la representacion grafica de obras musi-
cales (hoja musical) y de libros de ejercicios u otras obras o
publicaciones de un solo uso.

i) La reproduccidén de bases de datos o de otras de sus partes
substanciales [.] [; .l

291 OMPI, COMMITTE OF EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN
THE FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE
FIELD OF COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS, documento CE/MPC/1/2-Il,
pag. 6. Traduccitn propia.
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[(v) La reproduccién de programas de computador excepto en
los casos mencionados en la Seccién 17].

b) Libre reproduccion y adaptacién de programas de com-
putador:

[Seccién 17.

1) Sin perjuicio de las regulaciones de la seccién 8, sera
permitido, para los propietarios legales de una copia de un
programa de computador, sin autorizacién del autor y sin el
pago previo de una remuneracion, realizar copias ¢ adaptaciones

de dichos programas, siempre que estas copias o adaptaciones
sean:

1) necesarias para la utilizacion del programa de computador y
para los propésitos con los cuales el programa ha sido legal-
mente obtenido; vy,

M) para propositos de archivo y, si es necesario (en el caso de
que d.lChaS copias se pierdan, sean destruidas o se vuelvan
inservibles), para el reemplazo de Ia copia obtenida legalmente.

2) Las_copias 0 adaptaciones mencionadas en el parrafo 1) seran
destruidas en el caso de que la posesién de las copias del
programa de computacién cesen de legalidad].

¢) Libre venta y préstamo:

Sin perju.icio.de las regulaciones de la seccién 8, se permitira,
sin autorizacion del autor ..., sin pago de remuneracién, la:

1) reventa, o transferencia de otro modo de la propiedad de la
copia d_e la obra, después de la primera venta o transferencia de
la propiedad de la copia [.] [;y.]

[(n) préstamo al piblico de una copia de la obra escrita -que
no sean programas de computador- por una libreria o archivo
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cuyas actividades no sirvan directa o indirectamente para
ganancias comerciales]".292

5.- DURACION DE LA PROTECCION

a) En general:

Como regla general los derechos econémicos [y morales] seréan
protegidos durante la vida del autor y 50 afios luego de su
muerte:

Los derechos morales no tienen limite en el tiempo. L'ue'go de la
expiracién de la proteccién de los derfechos economicos {un
érgano publico de carécter cultural) sera encargada de ejercer
e insistir en los derechos morales, en favor del autor.

b) Obras colectivas (obras creadas en el curso de un trabajo) y
obras audivisuales:

Los derechos econémicos (morales) en una obra colectivg .(una
obra creada bajo contrato de empleo) o una obra audivisual
deben ser protegidos durante 50 afios a ser cpntados desde que la
obra haya sido legalmente accesible al publ_lco, y en caso de_ no
poder hacerlo, desde la fecha en que se realizé o desarrollé dicha
obra.

¢) Célculo de los términos:

Todo término de proteccién correrd hasta el final del afio
calendario en el cual éste deberia expirar".293

6.- PROPIEDAD DE LOS DERECHOS

a) En general:

"E| autor de una obra sera el primer propietario de los derechos
morales y econémicos de su obra.

292 jbid, pag. 8. Traduccién propia.
293 ibid, p4g. 14. Traduccién propia.
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b) Obra conjunta de autores:

Los coautores de una obra conjunta serdn los primeros co-
propietarios de los derechos morales y econémicos de dicha
obra. Si de cualquier manera, una obra conjunta pudiera ser
separada en partes independientes (esto es, si sus partes pueden
ser reproducidas, ejecutadas o de otra manera usadas
separadamente), los coautores pueden atribuirse derechos
independientes en aquellas partes, mientras siguen siendo

copropietarios de derechos en relacion a la obra conjunta como
un todo.

¢) Obras Colectivas:

El primer titular de los derechos morales y econémicos de una
obra colectiva debe ser la persona fisica o la entidad legal bajo
cuya iniciativa y responsabilidad la obra fue creada, y quien
publica dicha obra bajo su 0 sus nombres.

d) Obras creadas en el curso de un empleo:

En el caso de una obra creada por un autor para una persona
fisica o una entidad legal (de aqui en adelante referida como

empleador) bajo contrato de trabajo y durante el curso de su
empleo.

Alternativa A: El primer titular de los derechos morales y
economicos es el autor, a menos due ‘eété regulado de otra
manera en el contrato, pero los derechos econémicos en dicha
obra serdn considerados como transferidos a favor del
empleador hasta el punto necesario para las actividades
acostumbradas del empleador al tiempo de la creacién de la obra.

Alternativa B: El primer propietario de los derechos econémicos
sera el empleador, siendo el autor el titular de los derechos
morales®.294

294 ihig, pag. 15. Traduccién propia.
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7.- COMENTARIOS EN RELACION CON
EL PROGRAMA DE COMPUTADOR.

A propésito del borrador del modelo de regulaciones que
acabamos de citar -unicamente en relacién con el programa-,
segun lo comentamos anteriormente, se adoptd, al término de la
sesién de Ginebra, un reporte en el que se incluyeron los
pronunciamientos de los participantes.

A continuacién, pasamos a exponer un breve resumen de dichos
comentarios, que, evidentemente, nos serviran de base para las

formulaciones del siguiente capitulo.295
a) Definicion:

Algunos participantes expresaron su aceptacién de fa definicion
propuesta en el modelo. Otros cuestionaron si seria aconsejable
mantener dicha definicion, y otros sugirieron que la definicién
sea puesta entre corchetes.

Varios participantes propusieron que la palabra "esquemas”
deberia ser reemplazada por la palabra "diagramas" y que la
definicién deberia referirse mas a un conjunto de enunciados 0
instrucciones que, Unicamente, a un conjunto de instrucciones.
Se sugirié también que deberia establecerse que un programa de
computacién podria también ser expresado por numeros Y

simbolos.296
b) Objeto materia de proteccion:
Una delegacién propuso que se afiada un nuevo parrafo a la

seccion 3, referida a los objetos que son materia de proteccion,
el cual debe establecer que: las meras ideas, procedimientos,

295 | o referido en este acapite puede ser ampliado en: OMP|, COMMITTE OF
EXPERTS ON MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF
COPYRIGHT, DRAFT MODEL PROVISIONS FOR LEGISLATION IN THE FIELD OF
COPYRIGHT, COMMENTS ON THE DRAFT MODEL PROVISIONS, REPORT,
documento CE/MPC/1/3, pag. 24.

296 jbid, pag. 14.
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gr%%isc?]%r§:§temas, metodos de operacién, conceptos, principios
imientos no son protegidos por el derecho de autor.

Esta propuesta merecié el apoyo de varios participantes.297

c) Limites a los derechos econémicos:

F!re:)sapect_c()5 de la seccic_Sp 17 antes citada, referida a la libre re-
% uc(:jcn ny 'a_daptacmn de programas de computador, un nu-
ero de participantes estuvieron a favor de la eliminacion de

esta seccion, rigiéndose, por tant
_ ’ ’ 0, el progr
bajo las reglas generales. AT I G,

SOé(r;():;sé presentes, por 'el contrario, avocaron porque dicha
recordn permanezca, bien sea con o sin corchetes -debemos
oo ;;:sque los corchetes se usan para expresar la existencia
s o C{;ﬁg:ﬁtg (I'Jel texto(—ﬁ. Algunos participantes propusieron
a seccion 17, en el sentido de

se : , ue se
Eneélrglzt;gla la reproduccién de una sola copia de salvagugrdia; y
e n,ﬂque _e:l alcance de Iq excepcion deberia ser limitada

'a' utihzacion por el usuario legal respecto de una unidad
especifica de ordenador para el cual la copia fue vendida.298

:oiﬂdme;cigecrjr;oz en este punto para éxpresar que, en mi opinién,
o oTeto de ¢ opias de salvagu_ardua es irrelevante, pues sean
e oots de] lem;()jre deberan ser para propdsitos de archivo; vy,

e I"'uso .e},progra.rna en un computador determinado
‘r)efer?rnol r;)'u oposicion debndg a que el principio se deberia
ol ran?a eneficio que ‘consigue el usuario que adquiriré el
usag a no respecto del computador que lo usa sino de quien lo

- Sin embargo, .este hecho, de pretenderse necesario, bi

podria ser regulado por contrato. e

d) Argumen .
aLtor? tos en contra de la proteccién por el derecho de

:ﬁs geéegaciones de Algeria, Brasil y Checoslovaquia expresaron
$ dudas sobre si la proteccién de programas de computacién a

297 ibid, pag. 16.
298 ivid, pag. 24.
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través del derecho de autor era una solucién apropiada y, por lo
tanto, si alguna disposicién referida a la proteccion seria
justificada en el modelo de regulaciones.

Se formularon los siguientes argumentos en contra del derecho
de autor como via de proteccién de los programas de com-
putacién:

"Los programas de computacién no estan cubiertos por la
Convencién de Berna; éstos son de caracter técnico y utilitario y
no pueden considerarse dentro del campo literario o artistico.
En general, carecen de originalidad y estdn compuestos de
elementos meramente subrutinarios. Las provisiones basicas de
la proteccién de derecho de autor no proporcionan la proteccion
de programas de computacién; por ejemplo, el termino de 50
afios de proteccién después de la muerte del autor es irreal; los
programas de computacién se vuelven obsoletos en un periodo
mucho mas corto. En muchos paises no se ha decidido ain cual es
el mejor sistema de proteccién para los programas de
computacién. Incluso en los paises que se reconoce proteccion
por el derecho de autor, hay también casos en que los programas
de computacién son protegidos por el estatuto de las patentes. A
nivel de la OMPI, no se han realizado reuniones que hayan
tratado este tema, recientemente. La Ley Tipo de la OMPI sobre
la Proteccién de los Programas de Computacién adoptado en
1977, deberia ser considerada como que continda su preva-

lencia, bajo un sistema sui géneris".299
e) Argumentos a favor de la proteccién por el derecho de autor:

Las delegaciones de Alemania Occidental, Australia, Canada,
Dinamarca, Espafia, Estados Unidos de América, Finlandia,
Francia, Holanda, Hungria, India, Israel, Italia, Japén,
Marruecos, Noruega, Reino Unidos y la Unién Soviética, asi
como observadores de los siguientes organismos: Comision de
Comunidades Europeas (CEC), Asociacién de Fabricantes de
Equipos de Oficina y Computacién (CBEMA), Asociacién Europea
de Fabricantes de Maquinas de Oficina y de Informatica

299 ipid, pag. 17.
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(EL.JROBIT), Asociacién de Informacién Industrial (l1A) y la
Unién de las Confederaciones de la Industria y de los
Empleadores de Europa (UNICE); apoyaron la inclusién, dentro
del modelo de regulaciones, de disposiciones referidas a la

protteccién de programas de computacién a través del derecho de
autor.

Los siguientes argumentos principales fueron formulados en

tavor de la proteccién de programas de computacién por el
derecho de autor:

"A pesar de que los programas de computacién no se mencionan
en la lista no taxativa de obras literarias y artisticas contenidos
en el articulo 2 (1) de la Convencién de Berna, no significa que
no esten cubiertos por dicha Convencién; en razén de que la lista
no es taxativa. Lo importante es que dichos programas
correspondan a la nocién de obras literarias y artisticas. Los
programas de computador son obras escritas, a pesar de que
c1erto§ elementos de ellos pueden estar bajo otras categorias
mencionadas en la lista no taxativa de obras (como dibujos,
qtc.) y por lo tanto, pertenecen claramente al campo de lo
literario y artistico descritos en la Convenciéon de Berna. La
gran mayoria de programas de computador contienen claros
el_erpentos creativos y, por lo tanto, constituyen obras
originales. El hecho de que ciertas regulaciones de género
especifico puedan ser consideradas necesarias, no es un
argumento conira el reconocimiento de los programas de
computador como obras literarias y artisticas; dicho género
especifico de regulaciones existe también con respecto a otras
categorias de obras cubiertas claramente por la Convencion de
Berna (como por ejemplo obras audiovisuales). El problema
alegado contra el largo plazo de proteccién es de naturaleza
acz’adz_émica; hay varias otras categorias de obras literarias y
artisticas que pueden volverse obsoletas dentro de un periodo
menor a 50 afios, después de la muerte del autor, la que no debe
ser considerada sino como un tope limite. En la gran mayoria de
paises cuya legislacion o fallos han decidido sobre la proteccién
de programas de computador, se ha elegido la proteccién a
través del derecho de autor. La proteccién de patentes de
programas de computador es otra posibilidad, ésta no es, sin



282 Miguel Falconi Pérez

embargo, una seria alternativa ya que no cubre sino un pequefio
porcentaje de programas de computador. La Ley Tipo de la OMPI
de 1977 no puntualizd ni un sistema sui géneris ni un sistema
de derecho de autor; solo identificaron las provisiones mas
importantes a ser aplicadas, que eran las de derecho de autor y
el comentario vertido a propésito de dicha Ley Tipo explica que
dichas provisiones pueden también ser implementadas dentro
del marco de las leyes de derecho de autor. Sélo esta ultima
solucién ha sido aceptada y se ha vuelto casi exclusiva. Varias
reuniones de la OMPI han identificado esta tendencia claramente
y sin lugar a dudas; por ejemplo la reunién del Grupo de
Expertos OMPI/UNESCO sobre los Aspectos del Derecho de Autor
en la Proteccién de los Programas de Computador llevada a cabo
en Ginebra en febrero-marzo de 1985, asi como las sesiones
extraordinarias del Comité Ejecutivo de la Unién de Berna
realizadas en Paris en junio de 1985 y en Ginebra en junio de
1987".300

Respecto de esta cita, conviene precisar que, en mi opinion, el
comentario a propdsito del plazo de protecciéon no tiene tanta
sustentacion como aquellos vertidos en favor de una sustantiva
reduccion.

CAPITULO XX

ENSAYO DE UN PROYECTO PARA LA LEGISLACION
ECUATORIANA

A lo largo de todo el estudio realizado, se incorporaron en el
analisis una serie de normas constitucionales, legales vy
reglamentarias ecuatorianas. De hecho, gran parte del trabajo
se lo sustentd bajo el marco juridico existente.

Por ello, en este capitulo no pretenderemos cansar al lector con
un nuevo desarrollo del tema. Ensayaremos, en consecuencias,

300 jpig.
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algunas sugerencias para la proteccion del software, que
podrian ser, eventualmente, acogidas por la legislaciéon ecua-
toriana.

Como se habra podido observar, el tema de la proteccién del
soporte légico dista mucho de estar resuelta, pero existen
elementos, de su propia naturaleza, que nos pueden permitir
desarrollar un proyecto de ley que podria ser asumido por el
estatuto juridico ecuatoriano.

La intencion no es reformar la legislacién existente referida al
Derecho de Autor. Al contrario, dentro de su marco, es la de
crear un nuevo cuerpo de normas juridicas, que de alguna
manera recojan los nuevos argumentos y soluciones que se han
venido dando a nivel mundial.

Finalmente, y como término de! desarrollo de este complejo
trabajo, recogiendo la disposicién consagrada en el inciso 2 del
articulo 65 de la Constitucidén Politica de la Republica del
Ecuador, que reconoce la iniciativa popular para la expedicion
de leyes30! que lamentablemente nunca fue regulada, me
permito, a continuacién, someter a la consideracién del paciente
lector un proyecto de Ley de Proteccién al Soporte Logico.

PROYECTO
LEY DE PROTECCION AL SOPORTE LOGICO
CONGRESO NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que las creaciones intelectuales, como la expresiéon mas

significativa de la persona, son de singular importancia, y han
sido reguladas en el Ecuador por |la Ley de Derechos de Autor y

301 CONSTITUCION POLITICA ..., ob. cit., Art. 65, inciso 2, dice: "Reconbcese
la iniciativa popular para reformar la Constitucién y para la reforma y
expedicién de leyes. El ejercicio de este derecho io regulara la Ley.
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convenios internacionales, y demas normas juridicas relativas
al Derecho de la Propiedad Industrial;

Que el soporte légico, en general, como fruto de la expresion del
intelecto y conocimiento humano, forma parte del Derecho de la
Propiedad Intelectual;

Que dentro del Derecho de la Propiedad Intelectual, la principal
tendencia doctrinaria, legislativa y jurisprudencial a nivel
mundial para la proteccion del soporte i6gico, se ha dado a
través del estatuto juridico de los Derechos de Autor.

Que para los efectos de la aplicacién de las convenciones y
tratados internacionales sobre Derechos de Autor, y la aplica-
cién del principio de reciprocidad legal, es conveniente man-
tener uniformidad con las definiciones y conceptos generalmente
aceptados;y,

Que es importante promover en el Ecuador la actug[izacién
legislativa que brinde un marco satisfactorio de proteccion legal
al creador del soporte légico, permitiendo asi el desarrollo de la
actividad informética.

En ejercicio de sus facultades constitucionales, expide la si-
guiente:

LEY DE PROTECCION AL SOPORTE LOGICO

Art. 1.- Definiciones respecto del soporte légico:
Para los efectos de esta Ley, se entendera por:

a) Soporte légico (software): aquel que comprende uno o
varios de los siguientes elementos: el programg.de computador,
la descripcion del programa y el material auxiliar.

b) Programa de computador: un conjunto organizado de
instrucciones expresadas en palabras, cddigos, simbolos, es-
quemas, diagramas o de cualquier otra manera que, una vez
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incorporado a un soporte legible por maquina, pueda hacer que
una maquina capaz de procesar informacién indique, realice u
obtenga una funcién, una tarea o un resultado especificos;

c) Descripcion de Programa: una presentacién completa de
procedimientos en forma idénea, lo suficientemente detallada
para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el
programa de ordenador correspondiente;

d) Material Auxiliar: todo material distinto de un pro-
grama de computador o de una descripcién de programa, creado
para facilitar su comprension o aplicacion, como, por ejemplo,
descripciones de problemas e instrucciones para el usuario.

Art. 2.- Proteccién:

La proteccion de los derechos que se confieren respecto del
soporte l6gico se regira por las disposiciones contempladas en
la presente Ley, asi como también, por tratarse de una obra
propia del dominio literario, por las reglas de la legislacién de
Derechos de Autor, en lo que fuere aplicable.

Art. 3.- Limites de la proteccidn:

La proteccién que otorga esta Ley no se extiende a las
ideas, conceptos, procedimientos, procesos, sistemas, métodos
de operacion, principios o descubrimientos en que se basa el
soporte légico.

Art. 4.- Originalidad:

La presente Ley sélo sera aplicable al soporte logico que
sea original en tanto resulte del esfuerzo intelectual personal de
su creador.

El programa de computador generado a través de un
ordenador sera protegido en la medida que satisfaga la condicién
expresada en el parrafo anterior.

Art. 5.- Autor:

Es la persona natural o grupo de personas naturales que
han creado un soporte légico.
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Art. 6.- Titular de los derechos:

Es la persona natural o juridica a quien la Ley de los
Derechos Autor confiere esle caracter.

Se tendra también por titular:

a) A la persona natural o juridica que_comisioné la
creacion del soporte l6gico, cuando éste haya sndp creado en
virtud de un contrato, salvo estipulacién en contrario.

b) Al empleador, cuando el soporte l6gico haya .sido creado
por un empleado suyo en cumplimiento de sus funciones como
tal, salvo estipulacién en contrario.

Art. 7.- Nacimiento de los derechos:

Los derechos que otorga esta Ley respecto del soporte
légico nacen a partir de su creacién.

Art. 8.- Derechos morales:

Estos derechos, que se confieren al autor del soporte
l6gico, se limitan a los siguientes:

a) a reclamar la autoria de la obra, y en particular al
derecho a que su nombre o seudénimo sea indicado en las copias
de su obra;

b) a permanecer anénimo o a usar un seudonimo; y,

Cc) a oponerse a cualqijier deformacién, mutilacion alte-
racién o cualquier otra transformacién de la obra que sea
perjudicial a su honor o reputacion.

Art. 9.- Qereéhos econémicos:

El titular tendra el derecho exclusivo, respecto del
soporte logico, para realizar o autorizar los siguientes actos:

a) reproducirlo por cualquier medio o en cualquier for-
ma;
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b) traducirlo;

c) realizar adaptaciones, arreglos u otras transforma-
ciones;

d) distribuir copias del soporte légico al publico sea por
venta u otro medio de transferencia, o por alquiler o renta o
préstamo;

€) comunicar su obra a terceros, incluyendo la exposi-
cion o difusion de su obra, por cualquier medio antes de que se
haya hecho accesible al publico; y,

f) utilizar el soporte légico a través de cualquier medio y
para cualquier finalidad.

Art. 10.- Excepciones a los derechos econémicos:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, a
quien haya adquirido legalmente una copia del soporte l6gico, le
sera permitido realizar nuevas copias o adaptaciones del mismo,
sin necesidad de la autorizacion del titular y sin el pago previo
de una remuneracién, y siempre que estas copias o adaptaciones
sean:

a) necesarias para la utilizacién del soporte légico para
cumplir con los propésitos para los cuales el soporte légico ha
sido legalmente adquirido; y,

b) para propésitos de archivo y, si es necesario en el caso
de que dichas copias se pierdan, sean destruidas o se vuelvan
inservibles, para el reemplazo de la copia adquirida legalmente.

Las copias o adaptaciones mencionadas en el inciso pri-
mero de este articulo seran destruidas en el caso de que la
propiedad de la copia del soporte légico deje de ser legal, como
por ejemplo, cuando expire la autorizacion que confirié el
titular.

El propietario de una copia legalmente adquirida podra
arrendarla, revenderla o de cualquier otra manera transferir
su propiedad, siempre junto con las copias obtenidas de con-
formidad con el inciso primero de este articulo.
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An. 11.- Transferencia de los derechos:

Los derechos econémicos conferidos por esta Ley podran
ser transferidos total o parcialmente y seran transmisibles por
sucesion por causa de muerte.

Art. 12.- Duracion:

Los derechos que confiere esta Ley tendran una vigencia de
25 afios, contados a partir de la creacién del soporte légico.

En caso de que el soporte l6gico haya sido legalmente
inscrito, los derechos permaneceran vigentes hasta por 30
afios, contados a partir de la fecha de creacion.

Art. 13.- Infracciones:

Se consideran infracciones los actos violatorios de los
derechos del autor o del titular establecidos en esta Ley.

Art. 14.- Sanciones civiles:

En caso de violacién a uno o mas de los derechos esta-
blecidos en esta Ley, el autor, o el titular si fuere del caso,
puede demandar:

a) la cesacién de los actos violatorios de talee} derechos,
que sera ordenada en la primera providencia que dicte el juez,
siempre que se acompafie prueba justificatoria;

b) el comiso en su favor de los ejemplares objeto de la
infraccién, y la restituciéon total del valor de los ejemplares
vendidos;

c) la indemnizacion de dafios y perjuicios.

Art. 15.- Sanciones penales:

Seran aplicables a las violaciones contra los derechos
sobre el soporte légico las infracciones tipificadas en la Ley de
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Derechos de Autor y las sanciones en ella establecidas, debiendo
reemplazarse las cifras de cinco mil sucres por 40 salarios
minimos vitales y la cifra de veinte mil sucres por 100
salarios minimos vitales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior,
quien, sin la debida autorizacion utilice el soporte Io6gico sera
reprimido con prisién de 6 meses a 2 afios y multa de 40 a 100
salarios minimos vitales.

Art. 16.- Procedimiento:

En cuanto al procedimiento de las acciones civiles o
penales se estara a lo dispuesto por la Ley de Derechos de Autor.

Art. 17.- Inscripcién:

El soporte légico puede ser inscrito en el Registro Na-
cional de los Derechos de Alitor.

La inscripciéon del soporte légico otorga la presuncion,
salvo prueba en contrario, de ser ciertos los hechos y actos que
en ella consten.

Art. 18.- Solicitud:

La solicitud de inscripcién de un soporte I6gico debera ser
presentada ante la oficina competente, y contendra:

a) Nombres y apellidos, o denominacion o razén social,
segun corresponda, y domicilio del solicitante;

b) Nombres y apellidos del autor o autores;

¢} Nombres y apellidos, o denominacién o razén social,
segun corresponda, del titular de los derechos econémicos, en
caso de que éstos no pertenezcan al autor;

d) Titulo de la obra, afio de creacidn, pais de origen,
breve descripcién de sus funciones, y en general, cualquier otra
caracteristica que permita diferenciarla de otra obra de su
misma naturaleza;
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e) Declaraciéon acerca de si la obra es individual, en co-
laboracién, colectiva, por contrato o por emplec, anénima o
seudénima.

Art. 19.- Documentos adjuntos:
A la solicitud se acompafiaran:

a) El documento que pruebe la representacion del soli-
citante, si fuere del caso.

b) Al menos uno de ios siguientes elementos: el programa
de computador, ia descripcién del programa y/o el material
auxiliar.

Art. 20.- Signo distintivo:

El signo distintivo escogido para identificar al soporte
I6gico, podra ser protegido por el derecho de marcas, una vez
que se haya obtenido legalmente su registro ante la autoridad
competente.

Art. 21.- Otras formas de Proteccién:

La presente Ley no excluye la aplicacién de los principios
generales del derecho, de-cualquier otra legislacion, y de las
disposiciones contractuales.

Art. 22.- Aplicacién:

Las disposiciones de esta Ley se aplicaran incluso respecto
de los soporte logicos creados con anterioridad a su vigencia, y
sus autores y titutares gozaran de los derechos aqui esta
establecidos.

Art. 23.- Vigencia:

La presente Ley, que prevalecera sobre otras de caracter
general o especial, entrard en vigencia a partir de la fecha de su
publicacién en el Registro Oficial.

Dada en Quito, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional, a los
dias del mes de 19
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