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Presentacion

Costa Rica es un pais don-
de se reconocen y respetan
los derechos intelectuales
y lalegislacidn existente, se
encarga de proteger los de-
rechos para quienes con su
intelecto, habilidades y des-
trezas, ponen al servicio de
los demas sus creaciones.
Esa proteccion contempla
lo referente a marcas, pa-
tentes, modelos, disefios de
utilidad, invenciones y otros,
para que estén resguarda-
dos de la usurpacion ilegal
de terceros.

La Constitucion Politica cos-
tarricense, respalda tam-
bién en el articulo 47 a todo
autor, inventor, productor
0 comerciante que, gozara
temporalmente de la propie-
dad exclusiva de su obra,
invencidon, marca o nombre
comercial.

La importancia de este
tema, se ve reflejada toda
vez que su proteccion se
eleva a rango constitucio-
nal.

En este sentido y amparado
en la legislacion vigente, el
Registro Nacional garanti-
za la proteccion de los de-
rechos intelectuales de los
titulares, mediante estrate-
gias destinadas a promover

una cultura de innovacion.
Aprovechamos esta opor-
tunidad, para saludar a la
sefiora ministra de Justicia 'y
Paz, Maria Cecilia Sanchez
Romero y le damos la mas
cordial bienvenida.

La presente edicion incluye
un articulo sobre la Nueva
Ley de Garantias Mobilia-
rias: su impacto en el area
de la propiedad intelectual.
Finalidad y principales ca-
racteristicas del Sistema de
Garantias Mobiliarias, entre
otros aspectos de interés.
El lector encontrara ade-
mas, un tema sobre Protec-
cion Juridica de las Crea-
ciones de Forma, cada vez
mas importantes dentro del
marco de las obras protegi-
das por los derechos de pro-
piedad intelectual, a traves
de los derechos de autor.

¢ Qué tan importantes son
las patentes para su nego-
cio? , es otro articulo donde
se hace un analisis sobre
la conveniencia de patentar
las invenciones.

“En Costa Rica: Con talento
nacional se crean proyectos
innovadores de bajo costo”
es el titulo de la entrevis-
ta que aparece en este nu-
mero de nuestra publica-

cion. Ahi se describen las
experiencias desarrolladas
por estudiantes del Insti-
tuto Tecnolégico de Costa
Rica, en el campo de la in-
vestigacion en materia de
Robadtica, encabezados por
profesores de ese centro de
educacion superior.
Esperamos que esta publi-
cacion que se prepara con
esfuerzo y dedicacion, sirva
para enriquecer los cono-
cimientos de aquellos que,
con su trabajo contribuyen a
proteger y promover la pro-
piedad intelectual.

Se afade un comentario
sobre la Adopcion del Acta
de Ginebra del Arreglo de
Lisboa relativo a las deno-
minaciones de origen y las
indicaciones  geograficas,
suscrito por el sefior canci-
ller de la Republica de Cos-
ta Rica, en representacion
del nuestro pais.

Luis Jiménez Sancho
Director Ejecutivo
Academia Costarricense
de Propiedad Intelectual
ACOPI



Lista de socios de la Academia

Escuela Judicial

Instituto Tecnoldgico de Costa Rica

Universidad de Costa Rica. Unidad de Gestion y Transferencia del Conocimiento para la
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Registro Nacional

Camara de Tecnologias de Informacion y Comunicacion (CAMTIC)

Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Telecomunicaciones

Tribunal Registral Administrativo (TRA)

Camara de Comercio Norteamericana (AMCHAM)

Camara de Comercio de Costa Rica

Consejo de la Promocion de la Competitividad

Universidad Carlos Il de Madrid

Ministerio de Justicia y Paz

Oficina de Transferencia Tecnoldgica y Vinculacion Externa de la Universidad Nacional

Centro de Capacitacion Judicial para Centroamerica y el Caribe



Adopcion del Acta
e Ginebra del

Arreglo de Lisboa
Relativo a las
Denominaciones
de Origen vy las
Indicaciones
Geograficas

Registro de Propiedad Industrial

El Arreglo de Lisboa es un
acuerdo multilateral adoptado en
1958, en el cual los paises miem-
bros establecieron un sistema
para el reconocimiento y protec-
cion internacional de denomina-
ciones de origen. Costa Rica se
adhiere a dicho acuerdo desde ju-
lio del aino 1997 y actualmente es
uno de sus 28 miembros.
Producto demas de 6 afios de
deliberaciones en el marco de las
sesiones del Grupo de Trabajo del
Arreglo de Lisboa, finalmente en
octubre del afio 2014, se acuerda
una propuesta para su posterior
revision vy ratificacion en la Con-
ferencia Diplomatica realizada en
Ginebra, en mayo del presente
afio. En esta actividad se adopté
la version del texto definitivo para
lo que hoy es el Acta de Ginebra
del Arreglo de Lisboa y su Regla-
mento.

El Acta de Ginebra del Arreglo de
Lisboa tiene como objetivo crear
un instrumento juridico internacio-
nal para la proteccion de denomi-
naciones de origen como lo esta-
blece el Acta original, pero con la
novedad de abrir el instrumento
para la proteccion de indicaciones
geograficas, de manera tal, que
resulte mas atractivo y permita la
adhesion de mas miembros, por
lo que se buscod dotar de flexibi-
lidades el texto adoptado, para
lograr que el mismo sea acorde

Por Jonathan Lizano Ortiz

Subdirector a.i.

a los distintos sistemas juridicos
nacionales.

El Registro Nacional como au-
toridad técnica competente en
materia de propiedad intelectual,
participd activamente en algunas
sesiones del Grupo de Trabajo
de Lisboa y finalmente asistio a la
Conferencia Diplomatica para dar
apoyo técnico a las autoridades
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, en coordinaciéon con la re-
presentacion del Ministerio de Co-
mercio Exterior. Luego de casi dos
semanas de arduo trabajo, el dia
20 de mayo fue adoptada el Acta
de Ginebra del Arreglo de Lisboa.
Finalmente, el pasado martes 13
en la Ciudad de Ginebra, Suiza,
el sefior Canciller de la Republica
suscribié en representacion de la
Republica de Costa Rica el Acta
de Ginebra del Arreglo de Lisboa.
Visto el texto adoptado, se con-
cluye que las principales noveda-
des que contiene el Acta son las
siguientes:

* Posibilidad de proteger a través
del acuerdo tanto denominaciones
de origen como indicaciones geo-
graficas.

» Apertura para que los organi-
zaciones intergubernamentales
sean partes contratantes.

» Obligatoriedad de indicar expre-
samente en la solicitud de registro
internacional, cuando algun ele-
mento de la denominacién de ori-
gen o la indicacion geografica no
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Costa Rica

se encuentra protegido en su pais
de origen.

» Aborda con mayor profundidad
y exactitud respecto del Acta de
Lisboa, todo lo concerniente a la
proteccion y respeto tanto de las
denominaciones de origen e in-
dicaciones geograficas, como de
derechos obtenidos con anteriori-
dad por terceros, amparados en
registros previos o uso de buena
fe.

» Podra tomarse en consideracion
el numero de registros internacio-
nales de cada pais al momento
de establecer el monto que debe
aportar, en la eventualidad de que
resulte indispensable el soporte
financiero por parte de los contra-
tantes. Quienes hacen mayor uso
del sistema internacional, son los
principales llamados a colaborar.
Ademas se garantiza que el peso
econdmico de esta gestion no re-
caiga sobre las naciones en desa-
rrollo.

* El establecimiento de una tasa
individual a favor de las partes
contratantes que otorguen la pro-
teccion al registro internacional.
Por todo lo anterior, puede afirmar-
se que el texto adoptado resulta
consecuente con los compromi-
sos asumidos por la Republica de
Costa Rica en instrumentos inter-
nacionales y responde a los inte-
reses nacionales.

*Adjunto Acuerdo de Lisboa



Convenio de

Cooperacion
OMPI —-ACOPI

Muchas ventajas para nuestro pais,
ofrecera el convenio de cooperacion
que se firmd entre la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual
OMPI y la Academia Costarricense
de Propiedad Intelectual.

Su finalidad, apunta al objetivo
del fortalecimiento de la Academia
y a la vez, atender los objetivos
tratados por este organismo.

Este acuerdo, se firmoé el 3 de
octubre pasado, en Ginebra Suiza
y estuvieron presentes los sefiores
Manuel Gonzalez Sanz, Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto,

\

Francis Gurry, Director General de
la OMPI y Luis Jiménez, Director
General del Registro Nacional y
Director Ejecutivo de la Academia
Costarricense de Propiedad
Intelectual.

Entre las ventajas que se obtendran
con este acuerdo, se pueden citar:
la donacion de material bibliografico
basico de propiedad intelectual

al Centro de Documentacion
Registral, depositario de la OMPI ,
ayuda en el proceso de formacion
de los distintos programas de
capacitacion entre ellos laformacion

=

OMPI
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Por Silvia Alvarado

de docentes de la academia,
asistencia en la formacion del
plan de estudios, continuacién de
adiestramiento a los formadores
y facilitacion de consultores de
prestigio internacional.

Como habiamos informado en
previas ediciones, el objetivo del
plan de capacitacion del claustro
académico, es garantizar una
plataforma de docentes adecuada,
a fin de ofrecer un programa
didactico que vaya en armonia con
los conocimientos que los socios
de ACOPI consideraron deben
transmitirse.
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Prototipo de guante con sensores que, pueden flexionar un dedo

atrofiado en forma programada.

¢Se imagina usted una pinza
robotica de presion negativa
que funcione para agarrar un
garbanzo en una esponja, pero
que el garbanzo simule un tumor
en la tiroides y esa pinza pueda
llegar a asistir a un médico en
el momento de realizar una
operacion, para remover un
tumor real a un paciente?

¢ Considera usted posible
que un guante con sensores
instalados que miden el angulo
de flexibn de un dedo pueda
efectuar el movimiento, en
forma programada, en el dedo
de una persona con trastorno
cardiovascular?

Aunque parezca algo fantasioso

o Iimposible de hacer, los
proyectos mencionados los
realizan estudiantes del Instituto
Tecnoldgico de Costa Rica (TEC),
con la guia de la profesora Marta
Vilchez, encargada del curso de
Robdtica que se imparte en ese
centro de ensefianza superior.

Segun expresé la profesora
Vilchez, el curso de Robdtica
tiene la particularidad de que
los estudiantes se enfrentan al
proceso de desarrollo siguiendo
las buenas practicas de disefio
en ingenieria, pues deben probar
sus capacidades de innovacion.

Presentacion
Los alumnos Raquel Mora y
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En Costa Rica:

Con talento

nacional,
se crean
proyectos

innovadores

bajo costo

Por Cecilia Jiménez Zuhiga
Periodista

José Daniel Pérez hicieron una
demostracion sobre el uso de
estos dos implementos.

Comentaron que el material
utilizado para elaborar la pinza
se llama nitinol (una aleacion
novedosa entre niquel y titanio),
el cual actua como un musculo
flexible por medio de un cable
que, cuando recibe electricidad,
se expande o recupera la forma
original que se crea, mediante
un proceso de preformacion

ejecutado por los mismos
jovenes.

Cabe mencionar que los
estudiantes Carol Jiménez,

Jorge Bolafios y Karol Quirds
tambien participaron en el
proceso de disefio en la parte



mecanica, concretamente en
el disefio del montaje de los
motores de las bases, sobre
todo en la estructura.

Al terminar la fase anterior, se
pasa a un area de electronica,
donde se controla el musculo
flexible que se instala para
habilitarlo.

Anadieron que la pinza tendra
aplicaciéon en el campo de la
medicina, usando el mismo
cable.

Otro proyecto

“‘En este momento existen dos
guantes, es decir, un prototipo,
con sensores que miden el
angulo de flexion del dedo en
una interfaz, donde hay una
imagen del guante y permite
observar el movimiento en
tiempo real”, explicaron.
Aunque exista una lesién en un
brazo que impida la movilidad,
en el organismo hay una “zona
plastica”, donde se podrian
usar los dos guantes juntos,
para que hagan las flexiones,
de modo que la persona no
pierda la flexibilidad y mejore su
recuperacion, porque el material
induce el movimiento en
direccion a la mano, aseguraron
los estudiantes.

Bajos costos

La profesora indica que en
el mercado hay soluciones
semejantes, pero de muy alto
precio, no accesibles para la
poblacién en general.

Afirma que los sensores de
flexion calibrados en el TEC
tienen un costo de $4,00 cada
uno y son elaborados por sus
estudiantes.

Ella confia en efectuar todas
las pruebas y terminar los
proyectos, para tenerlos
completamente listos antes de
dar cualquier otro paso, pues no
basta solo con la idea, sino que
se requiere una prueba técnica.
‘Empezamos a mediados del
semestre con estos trabajos,
pero hemos tenido algunos

atrasos, porque el material
necesario no se consigue en el
pais”, manifesto.

“Afortunadamente, ya contamos
con el material respectivo
y vamos a continuar con el
montaje de todos los dedos del
guante”, enfatizo.

Evolucién

Por su parte, la Ing. Arys
Carrasquilla, profesora de
la carrera de Ingenieria

Mecatronica, informa que esta
carrera dio inicio en el afno 2010,
con un total de setenta y dos
estudiantes. En la actualidad,
tienen matriculados quinientos
alumnos y cuentan con quince
graduados.

Sefiala que la mecatrénica
comprende cuatro secciones
del conocimiento:

» Electromecanica

* Electronica

» Computacion

+ Control

Cuando estas cuatro areas
se intersecan, se cuenta con
los dispositivos, los procesos
y productos  mecatronicos
requeridos. Como expone la Ing.
Carrasquilla, no hay robdtica sin
mecatronica.

Titularidad de derechos

El director del Centro de
Vinculacion Universidad
Empresa, MCM Juan Carlos
Carvajal, se refiri6 al manejo
de la propiedad intelectual,
que él divide en dos aspectos:
formacién y cultura, pues la
gente usualmente no domina
este tema ni sus posibilidades.
El TEC posee politicas muy
claras en materia de propiedad
intelectual con respecto a
la titularidad de derechos
y qué se debe hacer con
ellos. Esto permite un amplio
espacio de negociacion
para efectuar proyectos en
alianza con empresas y otras
organizaciones.

La entidad conoce que, en los
proyectos desarrollados por
los estudiantes, ellos tienen la
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titularidad.
‘Enesteterreno,loque podemos
darles a los alumnos es un
acompanamiento en cuanto a la
conceptualizacion y, de alguna
manera, la posible estrategia
de proteccién por algun medio”,
apunto el entrevistado.

Otra forma de ayuda que
brinda el TEC es la realizacion
de ferias de negocios, cursos
de emprendedurismo y la
incubadora que se esta
replanteando en este momento
en el Tecnoldgico.

Apertura

El master Carvajal destaco
el hecho de que el Centro de
Vinculacion tiene las puertas
abiertas tanto a estudiantes,
graduados y funcionarios del
TEC como al publico en general,
para brindar acompafamiento
enlos proyectos deinvestigacion
que quieran realizar.

Comenta que el TEC ya ha
madurado bastante en el campo
delasferias de ideas de negocio,
encuentros de investigacion y
otras actividades de proyeccion
donde se muestran los trabajos,
aunque siempre existe un
riesgo desde el punto de vista
de la propiedad intelectual.
Para concluir, sefial6 que a
quienes asisten a este tipo de
actividades se les imparte una
charla, con todos los detalles de
los proyectos exhibidos.

Claro, no puede descartar que
algunos de los asistentes se
interesen en financiar uno o mas
proyectos, lo cual beneficiaria
a los estudiantes que los
elaboraron.

Una entidad como el Instituto
Tecnolégico de Costa Rica,
con sus estandares de
excelencia académica, propicia
un semillero de innovacion y
creatividad, para que jovenes
estudiantes lleven a cabo
proyectos de investigacion
con mucho talento y esfuerzo
y, en un futuro, contribuyan al
progreso econdmico del pais.



1. Finalidad vy principales
caracteristicas del Sistema de
Garantias Mobiliarias

El 21 de mayo del afio en curso,
entr6 en vigencia la Ley de
Garantias Mobiliarias, numero
9246. EIl objeto de este cuerpo
normativo, segun lo indica su
articulo primero, consiste en
incrementar el acceso al crédito
ampliando las categorias de
bienes que se pueden dar en
garantia, asi como el alcance de
los derechos sobre ellos. De esta
manera, se ha creado un régimen
unitario y simplificado para la
constitucion, publicidad, prelacion

y ejecucion de garantias.

En la ley citada se han incorporado
aspectos que, hasta hace poco
tiempo, resultaban extrafios en
nuestro ordenamiento juridico, de
tradicion romano- germanica.

El cambio mas notable que
introduce la ley aludida, en su
articulo 10, radica en el derecho
del acreedor de perseguir los
denominados bienes derivados
o atribuibles. De acuerdo con el
articulo 5, inciso 4, de esta ley,
los bienes derivados son aquellos
que se puedan identificar como
fisicamente provenientes de los
bienes originalmente gravados,
incluyendo los frutos o productos

A fondo
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La nueva Ley

de Garantias
Mobiliarias:

su impacto en el
area de la propiedad
intelectual

Por Guillermo Guila

de cosecha, pero sin limitarlo a
estos.

Los bienes atribuibles los define
como aquellos provenientes de
la venta, permuta o pignoracion

de los bienes originalmente
gravados; por ejemplo, el
dinero en efectivo y depositos
en cuentas con instituciones
financieras acreditadas y cuentas
de inversion, al igual que nuevos
bienes de inventario, equipo
0 enseres que resulten de la
enajenacion, transformacion o
sustitucion de los bienes muebles
dados en garantia de la obligacion
original, independientemente del
numero y la secuencia de estas



enajenaciones, transformaciones o
sustituciones.

El concepto de bienes atribuibles
tambiénincluye los valores pagados
en indemnizacién por seguros
que protegian los bienes dados
en garantia, ademas de cualquier
otro derecho de indemnizacion
por la pérdida, y dafios y perjuicios
causados a los bienes dados en
garantia y pagos por dividendos.
Conforme se aprecia, el legisla-
dor costarricense dot6 al Sistema
de Garantias Mobiliarias de flexi-
bilidad: se ha robustecido la ga-
rantia que se otorga al acreedor;
por cuanto se disminuye el riesgo
financiero que asume. Precisa-
mente, el objetivo de reforzar la
garantia obedece a la necesidad
de facilitar el acceso al crédito
(o, al menos, mejorar sus condi-
ciones) para los deudores, entre
ellos las pequefias y las medianas
empresas.

En el sistema comentado, se apli-
ca también el ya conocido princi-
pio de origen romano: primero en
tiempo, primero en derecho. Lo6-
gicamente, para que una garantia
resulte oponible frente a terceros
(a manera de ejemplo, acreedores
posteriores), se requiere su ins-
cripcion y publicidad en el regis-
tro creado con la nueva ley. No
obstante, a diferencia de otros
registros, en materia de garantias
mobiliarias no habra calificacion
registral.

Con todo, respecto de las normas
que regulan la prelacion entre
acreedores, la ley referida esta-
blece dos importantes reglas. En
primer lugar, el articulo 52 le con-
cede prioridad a la garantia espe-
cifica de compra sobre garantias
previamente publicitadas (por
ejemplo, sobre un inventario o
una universalidad de bienes) que
afecten a bienes muebles del tipo
al cual pertenece el bien dado en
garantia.

Para hacer efectiva la garantia es-
pecifica de compra, deben cum-
plirse dos requisitos: el deudor no
debe haber renunciado a su dere-
cho de constituirla o haber pacta-
do con sus acreedores que no la

creara; se tendra que comunicar,
por escrito o de forma electrénica,
a los acreedores garantizados con
inscripciones anteriores sobre bie-
nes del mismo tipo que los bienes
dados en garantia gravados con la
garantia especifica.

De esta manera, el legislador in-
corporé un instrumento juridico
que puede ayudar al deudor a ob-
tener financiamientos adicionales
y asi poder continuar desarrollan-
do su actividad empresarial.

En segundo término, a pesar de
que un bien mueble soporte una
garantia inscrita en el registro
correspondiente, el articulo 51
dispone que un comprador o ad-
quirente, en el curso normal de
los negocios del deudor garante,
recibe los bienes muebles adqui-
ridos libres de cualquier grava-
men constituido sobre ellos. De
este modo, considerando que la
tradicion es la ley de circulacion
de los bienes muebles no inscribi-
bles, el legislador ha privilegiado
la seguridad en el trafico juridico.
Asimismo, ha tutelado al publico
consumidor. En el caso anterior,
el derecho del acreedor se cir-
cunscribe a perseguir los bienes
atribuibles, a saber, el dinero o los
valores que recibié el deudor por
la venta de los bienes gravados.

...los activos de propiedad
intelectual sobresalen entre los
bienes que pueden ser objeto

de una garantia mobiliaria.

2. Activos de propiedad intelec-
tual como bienes susceptibles
de ser dados en garantia mobi-
liaria

El sistema, cuyas principales
caracteristicas se han descrito
brevemente, se aplica a la gran
mayoria de bienes muebles. Se
exceptuan los bienes indicados en
el articulo 4 de la ley comentada,
como los vehiculos que deban ins-

A fondo

cribirse en el Registro Publico, las
aeronaves, el equipo ferroviario,
entre otros. Tampoco se aplica a
derechos de contenido meramen-
te personal, como por ejemplo los
derechos al nombre, el honor, la
privacidad, la intimidad.

Ahora bien, los activos de propie-
dad intelectual sobresalen entre
los bienes que pueden ser objeto
de una garantia mobiliaria. Cabe
destacar que someter un derecho
de exclusiva a una garantia de
esta indole puede significar una
valiosa oportunidad de financia-
miento para pequefas y medianas
empresas, incluyendo a quienes
tienen una idea novedosa y re-
quieren de capital para desarrollar
un ambicioso proyecto.

Entonces, con las salvedades que
se enumeraran mas adelante,
pueden constituirse garantias so-
bre bienes heterogéneos, como
derechos patrimoniales de autor,
marcas, nombres comerciales,
modelos industriales, patentes de
invencion, modelos de utilidad,
obtenciones vegetales, secretos
comerciales e industriales y los
esquemas de trazado de circuitos
integrados.

Cabe cuestionarse si resulta licito
crear una garantia sobre una mar-
ca colectiva o de certificacion. En
el primer caso, no existen restric-
ciones de orden legal para hacer-
lo; pero una agrupacion es la due-
fa del signo distintivo, por lo cual
sera necesario que se autorice la
formalizacion del gravamen, ya
sea por medio de una asamblea o
a través del mecanismo fijado en
los estatutos o en laley. En el se-
gundo escenario, el articulo 59 de
la Ley de Marcas y Otros Signos
Distintivos prohibe constituir car-
gas o gravamenes sobre la marca
de certificacion, la cual es de natu-
raleza inembargable.

Tampoco resulta licito crear una
garantia sobre el derecho moral
de autor, pues, segun el articulo
13 de la Ley de Derechos de Autor
y Derechos Conexos, es persona-
lisimo, inalienable, irrenunciable y
perpetuo.

En cuanto a las indicaciones geo-



graficas y denominaciones de
origen, no hay limitaciones legales
expresas para constituir una ga-
rantia (al menos, la Ley de Marcas
y Otros Signos Distintivos omite
establecerlas). No obstante, resul-
ta evidente que ambos derechos
de exclusiva son personalisimos y
sobre ellos no se puede decretar
embargo ni formalizar una garan-
tia real. Asi se desprende del arti-
culo 984, inciso 7, del Cédigo Civil
y el 532 del Cédigo de Comercio.
Unido a lo expuesto, reflexione-
se que se presentaria un severo
problema si un tercero, ajeno a la
region en la que obtienen los pro-
ductos, se adjudica en remate un
bien de esta naturaleza. El adju-
dicatario, por ende, se veria obli-
gado a utilizar la denominacién de
origen o la indicacién geografica,
de acuerdo con las exigencias fija-
das en el articulo 78 de la Ley de
Marcas y Otros Signos Distintivos,
con el agravante de que podria re-
sultarle imposible. De no hacerlo,
se generaria una causal de nuli-
dad del derecho de exclusiva.

En torno al nombre comercial, el
articulo 69 de la ley mencionada
restringe su transmisién: solo pue-
de enajenarse con la empresa a la
cual pertenece. En consecuencia,
la garantia sobre este signo dis-
tintivo debe comprender todos los
bienes que conforman la empresa
con la cual se vincula; a manera
de ejemplo, el mobiliario, las mar-
cas, las patentes de invencion,
etc.

Por ultimo, es interesante el caso
de division de la marca. Cuando
un signo distingue varios produc-
tos o servicios, el articulo 24 de la
ley sefalada permite fraccionarlo.
Esta facilidad se puede aprove-
char para crear garantias mobilia-
rias: el titular de la marca la divide
y, posteriormente, formaliza una
garantia sobre uno de los registros

y deja al otro libre de gravamenes.

3.Valoracion de los activos de
propiedad intelectual

El acceso al crédito dependera
del valor que el activo de propie-
dad intelectual represente para
el acreedor. Solo los derechos de
exclusiva que resulten atractivos
para los entes financieros o los
sujetos dedicados a prestar dine-

ro seran los bienes que, al fin y al
cabo, serviran para financiar dis-
tintos emprendimientos.

Se hace necesario, en conse-
cuencia, establecer un vinculo en-
tre la valoracion de los activos de
propiedad intelectual y la constitu-
cion de garantias sobre este tipo
de bienes.

En el presente articulo no se pre-
tende efectuar un analisis exhaus-
tivo de la valoracién de los dere-
chos de exclusiva. Sin embargo,
es preciso detenerse a puntualizar
varios criterios utiles para justipre-
ciar un bien de esta naturaleza.
Inicialmente, se deben distinguir
los activos de propiedad intelec-
tual adecuados para someterse a
un giro empresarial a lo largo de
cierto tiempo, como las patentes
de invencién y marcas, frente a
otros bienes que no poseen esta
cualidad, como por ejemplo las
pinturas, esculturas, etc.

Para valorar los activos del primer
grupo, debemos sopesar variables
como su vigencia, las utilidades
que obtenga su titular, la inflacién
y diversos factores de riesgo.
Aunque parezca obvio destacarlo,
la vigencia del derecho de exclusi-
va puede influir en su valoracion.
A manera de ejemplo, una patente
de invencion cuya vigencia es de
veinte afos, en tesis de principio
es mas valiosa que un modelo de
utilidad cuya vigencia se reduce a
diez afios. De igual modo, tendra
mayor valor una patente de inven-
cion recién solicitada que se aca-
ba de inscribir, frente a otra paten-
te de invencion a punto de expirar.
Desde luego, las utilidades aso-
ciadas a un activo de propiedad
intelectual incidiran en su valora-
cion. Si partimos de que los dere-
chos de exclusiva son bienes que
producen ingresos a su titular, el
valor de aquellos dependera prin-
cipalmente de los beneficios que
generen.

Por el contrario, las sumas inver-
tidas por el titular de la propiedad
intelectual en la creacién de este
activo son intrascendentes para el
acreedor, para quien solo impor-
taran las potenciales utilidades de
ese bien en caso de que deba ad-
judicarselo por la falta de pago de
la obligacion garantizada.

Ahora bien, el valor de un activo
de propiedad intelectual no se
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encuentra subordinado exclusiva-
mente a los posibles ingresos que
genere. También se deben tomar
en cuenta la inflacion durante su
periodo de vigencia y factores de
descuento relacionados con los
riesgos inherentes a la explota-
cion del derecho de exclusiva. A
modo de ejemplo, la eventual nuli-
dad de una patente de invencion o
el riesgo de que competidores in-
troduzcan nuevas creaciones sin
infringir sus reivindicaciones son
contingencias dignas de conside-
rar.

Cuando un signo distingue
varios productos o servicios, el
articulo 24 de la ley sefialada
permite fraccionarlo. Esta facili-
dad se puede aprovechar para
crear garantias mobiliaria...

Mientras tanto, el valor de los bie-
nes del segundo grupo dependera
de factores distintos. Aqui influi-
ran circunstancias como el renom-
bre del autor, los precios en que
se venden obras similares, las
opiniones de expertos, las condi-
ciones del mercado, etc.

4. Aspectos formales de Ila
constitucion de las garantias
mobiliarias

Salvo la hipotesis del derecho de
retencion, que opera por disposi-
cion legal, las garantias se crea-
ran a través de contrato escrito o
su equivalente electrénico, siem-
pre que se preserve su contenido
de forma reproducible por escrito.
El documento debera cumplir los
requisitos prescritos en el articulo
11 de la Ley de Garantias Mobi-
liarias.

Claro esta, para efectos de prela-
cioén con respecto a otros acreedo-
res, sera necesaria su inscripcion
en el Sistema de Garantias Mobi-
liarias. Con ese propdsito, se lle-
nara el formulario de registro elec-
tronico, el cual debera satisfacer
las exigencias contempladas en el
articulo 44 de la ley indicada.

La vigencia de lainscripcion sera
de cuatro afios prorrogables por



acuerdo de partes, sin perjuicio
de que ellas convengan plazos
distintos. Con todo, debe existir una
relacion de correspondencia entre el
plazo del contrato y la vigencia del
derecho de exclusiva que sirve de
garantia. A manera de ejemplo, no
se podra constituir una garantia por
un plazo de cuatro afios sobre una
patente de invencidon que expirara
en un ano.

Si se prolonga la garantia, no
cambiara su fecha de prelacion
original. No obstante, para hacer
efectiva la prérroga, sera necesario
inscribirla dentro de los quince dias
naturales previos al vencimiento del
plazo anterior.

5. Legitimacion para constituir
las garantias mobiliarias

5.1 Aspectos generales

Dada la ley de circulacién de los
bienes muebles no inscribibles,
para constituir una garantia sobre
estos resulta suficiente ejercer la
posesion legitima o el derecho a
esa posesion. Sin embargo, de
acuerdo con el articulo 7 de la ley
sefalada, para crear una garantia
sobre bienes incorporales, entre
otros los activos de propiedad
intelectual, se requiere poseer
el derecho para transferirlos o
transmitirlos.

En principio, el propietario
sera quien ejerza el atributo de
enajenacion de los derechos
de exclusiva, por lo cual él se
encontrara legitimado para darlos
en garantia.

No obstante, un fiduciario
debidamente autorizado o un
mandatario con facultades
suficientes también podra
formalizar garantias de esta
naturaleza. Incluso, de acuerdo
con la teoria del érgano, de la cual
participala SalaPrimeradela Corte
Suprema de Justicia, el presidente
de una sociedad anénima, aunque
se hayan limitado sus facultades
en los estatutos o en asambleas de
socios, se encontrara legitimado
para crear esas garantias.

5.2 Posesion sobre activos con
soporte Unico

En apariencia, la posesién no

es un criterio determinante de
la legitimaciéon para constituir
garantias mobiliarias sobre activos
de propiedad intelectual. En
muchas ocasiones, bastara acudir
al registro correspondiente para
informarse sobre quién tiene la
facultad de transferir los derechos
de exclusiva.

En principio, el propietario
sera quien ejerza el atributo de
enajenacion de los derechos
de exclusiva, por lo cual él se
encontrara legitimado para
darlos en garantia.

Pero no debemos olvidar que el
derecho de autor se adquiere por
el solo hecho de la creacién, y no
€s necesaria su inscripcion en el
registro respectivo. Por ello, la
consulta al registro no siempre
definira quién se encuentra
legitimado para transmitir los
derechos de propiedad intelectual.
En consecuencia, es preciso echar
mano de un criterio adicional.

En estas hipotesis, y a falta
de otros medios de prueba, la
posesion del soporte Unico sobre
el cual se expresala obra (aqui hay
un estrecho nexo entre el corpus
mysticumy el corpus mechanicum)
tiene relevancia para determinar
quién esta facultado para transferir
los derechos de exclusiva.
Verbigracia, se presumira, salvo
prueba en sentido contrario,
que quien posee una pintura, un
dibujo, un grabado o una escultura
€s su propietario.

En el contexto descrito, la posesion
del soporte Unico sobre el cual se
expresa la obra vendra a definir
la legitimacion para constituir
garantias. No existen motivos de
peso para negar la creacion de
garantias con desplazamiento en
los supuestos mencionados.

Por el contrario, si la posesion es
ilegitima y el acreedor actua con
dolo o culpa grave, la garantia
sera absolutamente nula.

Desde luego, si se producen
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soportes en masa para
comercializarlos, el sujeto que
compre uno de ellos (quien, en
realidad, obtiene una licencia de
uso) no se encontrara legitimado
para crear una garantia de esta
indole.

Obviamente, la posesién sera
importante para constituir una
garantia, siempre que el soporte
unico se halle sometido a la ley de
circulacion de los bienes muebles
no inscribibles. A modo de
ejemplo, en el caso de un mural, si
bien existe un soporte Unico, este
se encuentra adherido de manera
fija a un inmueble.

Puede ocurrir que la obra
plastica unica se haya inscrito
en el Registro de Derechos de
Autor y Derechos Conexos. En
ese supuesto, podrian convergir
dos criterios para determinar
la legitimacion de quien crea la
garantia: i- quien posea el derecho
a transferirla y ii- quien aparezca
como titular en el registro especial.
Obsérvese que ambas calidades
no necesariamente recaeran en
el mismo sujeto.

En esta hipotesis, la solucién
incluida en el articulo 8 de la
citada ley consiste en autorizar a
ambos para constituir la garantia.
No obstante, la norma debe
interpretarse en consonancia con
las exigencias de la buena fe:
quien figure en el registro como
titular de la obra podra crear la
garantia mobiliaria, siempre que
no haya transmitido sus derechos
a un tercero y se lo oculte al
acreedor. De igual modo, quien
asegure ser el nuevo duefio de
los derechos patrimoniales sobre
la obra tendra que acreditarle a
la parte acreedora, con prueba
idénea, que los adquirié del sujeto
que en el registro aparece como
titular.

5.3 Derecho a transferir los
restantes activos de propiedad
intelectual

Es preciso considerar que hay
otros derechos de exclusiva, como
las marcas, el nombre comercial,
los disefios industriales, las
patentes de invencion o los
modelos de utilidad, respecto de



los cuales estara facultado para
darlos en garantia quien cuente
con el derecho para transferirlos.
En su defecto, quien tenga esa
prerrogativa debera consentir el
gravamen.

En fin, unicamente el titular del
derecho de propiedad intelectual
se encuentra legitimado para
constituir la garantia sobre este.
A manera de ejemplo, si bien
el autor de una obra literaria o
artistica sera su creador, el titular
de los derechos patrimoniales
sera quien los adquirid en virtud
de un negocio juridico inter vivos
0 mortis causa. En esta hipoétesis,
solo el titular de los derechos
de exclusiva podra formalizar la
garantia mobiliaria.

Con todo, dependiendo de Ia
naturaleza del activo de propiedad
intelectual que se someta al
régimen de garantias mobiliarias,
se presentaran varias situaciones.
Debemos recordar que el derecho
de autor surge conla creacionde la
obra, sin necesidad de inscripcion
en el registro correspondiente.
En consecuencia, se podra
constituir una garantia sobre un
derecho patrimonial de autor que
no aparece inscrito en el registro
respectivo.

En los supuestos citados, para
determinar la legitimaciéon de
quien formaliza la garantia, resulta
valido acudir a la presuncion
contenida en el articulo 155 de
la Ley de Derechos de Autor y
Derechos Conexos. Segun esta
norma, se tendra como autor de
la obra, interpretacion o ejecucion
o fonograma protegidos, salvo
prueba en sentido contrario,
al individuo cuyo nombre o
seuddénimo se encuentra indicado
en ella.

Una circunstancia analoga sucede
en el caso del nombre comercial,
cuyo derecho se adquiere por el
primer uso en el comercio. En esta
segunda hipotesis, la inscripcion
en un registro tampoco sera
obligatoria, por lo cual se podrian
crear garantias mobiliarias sobre
nombres comerciales no inscritos
en el Registro de la Propiedad

Industrial.
De igual modo, por razones
obvias, la informacion no

divulgada, protegida en la Ley
7975, no se inscribe en un registro
de acceso publico. Alo sumo, si el
titular lo tiene a bien, los secretos
comerciales e industriales
los custodia el Registro de la
Propiedad Industrial. En cuanto
a los esquemas de trazado de
circuitos integrados, ocurre una
situacién particular: el derecho
se obtiene con la presentacion
de la solicitud al Registro de la
Propiedad Industrial. Por ende,
la garantia mobiliaria la podra
constituir unicamente quien realizé
la solicitud.

sera admisible que el titular del
derecho de propiedad intelec-
tual proporcione al acreedor
las pruebas que, de manera
razonable, posea en cuanto a la
existencia, la propiedad y el va-
lor de su derecho de exclusiva.

Tanto para el supuesto de la
informacion no divulgada como
para los eventos del nombre
comercial y el derecho de autor
cuando este no se halla inscrito
y no se pueda aplicar el articulo
155 citado, con el objeto de
formalizar una garantia mobiliaria,
sera admisible que el titular del
derecho de propiedad intelectual
proporcione al acreedor las
pruebas que, de manera
razonable, posea en cuanto a la
existencia, la propiedad y el valor
de su derecho de exclusiva. A
modo de ejemplo, podria suceder
que el poseedor de un dispositivo
de almacenamiento que contiene
el cédigo fuente de un programa
de ordenador ofrezca constituir
una garantia mobiliaria; en apego
al principio de la buena fe, quien
decida financiarlo podra exigirle
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las pruebas que
solicitud.

No obstante, si el derecho de autor
(con la excepcion contemplada en
el articulo 8 de la Ley de Garantias
Mobiliarias) o el nombre comercial
han sido inscritos en el registro
correspondiente, solo  quien
aparezca como titular podradarlos
en garantia. La misma solucion
se aplica en los casos en que el
activo de propiedad intelectual se
adquiera con la inscripcion en el
registro respectivo, verbigracia las
marcas, las patentes de invencion,
los dibujos y modelos industriales,
los modelos de utilidad y las
obtenciones vegetales.

Podria ocurrir que, después de
creada una garantia por el sujeto
que figura como titular del derecho
de exclusiva en el registro
correspondiente, untercero alegue
un mejor derecho sobre el activo
de propiedad intelectual. Pero,
aun cuando prospere el reclamo
del tercero, se debera respetar el
derecho del acreedor, a favor de
quien se constituy6 la garantia al
amparo de la fe publica registral,
salvo que hubiera actuado con
dolo o culpa grave.

legitimen su

6. Derechos y obligaciones de
las partes

Los derechos y las obligaciones
de las partes se hallan regulados
en los articulos 15 y 16 de la
ley indicada. Esas normas no
son taxativas, por lo cual no
agotan el catalogo de derechos
y obligaciones. Primordialmente,
sus alcances dependeran de
si la garantia se formaliz6 con
desplazamiento posesorio 0 sin
este. En ambos casos, el sujeto
que custodie los bienes dados
en garantia, por ejemplo la obra
plastica de soporte unico, esta
obligado a cuidarlos de manera
razonable.

Como se expuso en el apartado
inicial, si el deudor conserva los
bienes que sirven de garantia, se
encuentra autorizado incluso para
venderlos. En el escenario anterior,
valga enfatizarlo, responden los



bienes atribuibles ante una
eventual ejecucion. De igual
modo, de acuerdo con el

mencionado articulo 15, salvo
pacto o disposicion legal en
sentido contrario, el deudor
puede usarlos, transformarlos,
permutarlos, arrendarlos
y constituir otras garantias
mobiliarias. Ademas, segun se
deriva del parrafo segundo del
articulo 51 de la ley analizada,
el deudor esta facultado para
conceder licencias de uso o
explotacion sobre el activo de
propiedad intelectual dado en
garantia.

...el articulo 15 de comentario
establece una serie de obliga-
ciones para el deudor. La pri-
mera consiste en suspender el
ejercicio de sus derechos cuan-
do el acreedor le comunique su
intencion de ejecutar la garantia.

Con todo, el articulo 15 referido
es de caracter dispositivo, a
saber, deja un amplio margen
para convenios que limiten los
derechos enunciados (incluso el
otorgamiento de licencias). En
consecuencia, en el momento
de negociar la formalizacion de
una garantia, el acreedor puede
solicitar que se restrinjan las
potestades citadas. A la vez, ello
podria generar que se incorporen
condiciones generales, desde
luego sometidas a posteriores
controles de inclusion y contenido,
para reducir las facultades
sefaladas.

Ahora bien, el articulo 15 de
comentario establece una serie
de obligaciones para el deudor.
La primera consiste en suspender
el ejercicio de sus derechos
cuando el acreedor le comunique
su intencion de ejecutar la
garantia. Al recibir la noticia de
la inminente ejecucion, cesa la
buena fe del deudor, por lo cual

debe abstenerse de ejercer sus
derechos en perjuicio del acreedor.
Cabe afiadir que el articulo 67 de
la ley examinada fija la misma
regla, pero toma como punto de
partida adicional la inscripcion del
formulario de ejecucion.

En segundo término, debe realizar
todo lo que esté a su alcance para
evitar la pérdida o el deterioro
del bien dado en garantia. Dos
ejemplos, enelareadelapropiedad
industrial, ponen de relieve esa
obligacion. Si se ha creado una
garantia sobre una marca, el
titular de ese signo distintivo
debera utilizarlo. De omitirlo,
el acreedor correra el riesgo de
que se decrete la caducidad de
la marca que le sirve de garantia.
Asimismo, el uso no autorizado
de una marca de renombre puede
lesionar el prestigio de que goza
ese signo distintivo (se ocasiona
el fenbmeno de dilucién marcaria).
Si se ha constituido una garantia
sobre tal marca de renombre, el
acreedor se encuentra facultado
para exigir al titular de ese signo
distintivo el cese de su empleo
ilicito.

En ambos casos, ante el peligro
que experimenta la garantia, el
acreedor tiene el derecho de
alegar el vencimiento anticipado
de la obligacién, con base en el
articulo 777, inciso 2, del Cddigo
Civil, sin perjuicio, claro esta, de
que se incluya una clausula de
esa naturaleza en el contrato de
garantia.

El deudor, en tercer lugar,
debe permitir que el acreedor
inspeccione el bien dado en
garantia, verbigracia la obra
plastica de soporte unico. La
obligacion descrita, al igual que
las anteriores, se deriva del
principio de buena fe. Noétese que
el acreedor posee el correlativo
derecho de constatar el estado
del bien que sirve como garantia.
Sin embargo, el articulo 15 de la
Ley de Garantias Mobiliarias no
determina con qué periodicidad y
de qué modo han de efectuarse las
revisiones. Porello, se recomienda
incorporar estos aspectos en el
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contrato de garantia.

De no estipularse el procedimiento
por seguir, el acreedor debera
conducirse con apego a las
exigencias de la buena fe.
Recuérdese que, segun el articulo
1023 del Cédigo Civil, los contratos
obligan tanto a lo que se expresa
en ellos como a las consecuencias
que la equidad, el uso o la ley
hacen nacer de la obligacién, de
acuerdo con la naturaleza de esta.
En cuanto al riesgo de pérdida o
dafnodel bien que sirve de garantia,
la Ley de Garantias Mobiliarias
se lo traslada al deudor. Véase
que, incluso en el escenario del
desplazamiento  posesorio, el
acreedor no responde por el caso
fortuito o la fuerza mayor. El criterio
sefalado resulta congruente con
el principio, segun el cual las
cosas se pierden para su duefio.
Obviamente, el riesgo indicado
se hace extensible a los bienes
derivados y atribuibles. Con el
fin de cubrir el riesgo citado, las
partes se encuentran facultadas
para establecer la obligacion de
contratar un seguro adecuado
sobre el bien dado en garantia,
contra la destruccion, pérdida o
dafo, a favor del acreedor.

La ultima obligacion sefialadaen el
articulo 15 referido consiste en el
pago, a cargo del deudor, de todos
los costos, gastos e impuestos
relacionados con el bien que sirve
de garantia; a modo de ejemplo, el
pago de la tasa de renovacién de
una marca o de las tasas anuales
de una patente de invencion.

Por otra parte, las obligaciones
correspondientes al acreedor
estan contempladas en el articulo
16 de la ley examinada.

La primera de ellas se ubica en
el contexto del desplazamiento
posesorio. En efecto, cuando el
acreedor asume la custodia del
bien dado en garantia, verbigracia
la obra de soporte Unico, debe
cuidarlo de manera razonable.
Pero, como se acaba de indicar,
no responde del caso fortuito y la
fuerza mayor.

De acuerdo con el articulo 16
mencionado, salvo pacto en sentido



contrario, tiene que adoptar las
medidas indispensables para
preservar el valor de la garantia
y los derechos derivados de ella.
Desde luego, esta norma debe
interpretarse en consonancia con
las exigencias de la buena fe. No
se podria aceptar una conducta
negligente por parte del acreedor,
gue ponga en riesgo el bien que
sirve de garantia. Mas bien, el
espacio de negociacion, al cual
se refiere la norma sefalada, se
circunscribe a la forma -que ha
de ser razonable- de conservar el
bien. Precisamente, también en
el escenario del desplazamiento
posesorio se encuentran
facultadas las partes para acordar
la contratacion de un seguro
adecuado, a cargo del deudor
y a favor del acreedor, contra la
destruccion, pérdida o dafio del
bien dado en garantia.

En concordancia con la custodia
razonable que debe llevar a cabo
el acreedor, el articulo 16 citado lo
obliga a mantener identificable el
bien que sirve de garantia. Este
constituye uno de los cuidados
minimos que debe asumir
cuando se pacta la garantia con
desplazamiento posesorio.

Las partes pueden definir si se
autoriza al acreedor a utilizar el
bien dado en garantia, que esta
bajo su cuidado. No obstante,
el uso se limitara a los alcances
fijados en el contrato. Esa clausula
sera de interpretacion restrictiva.
De excederse el acreedor, debera
resarcir los danos y perjuicios
que le cause al deudor. A la
vez, ante el incumplimiento de
la parte acreedora, el deudor se
hallara facultado para reclamar
la posesién del bien que sirve de

garantia.
De igual modo, en algunas
oportunidades sera necesario

incurrirengastosde mantenimiento
del bien dado en garantia. De
acuerdo con el articulo 16 aludido,
estas erogaciones se le podran
cobrar al deudor si estan previstas
en el contrato. Sin embargo, no
se debe ignorar la probabilidad
de que surjan gastos urgentes

no contemplados por las partes.
En ese escenario, a tono con
las exigencias de la buena fe, el
acreedor tendria que notificar al
deudor de la necesidad de cubrir
el pasivo. En caso de que el
segundo no atendiera la solicitud
dentro de un plazo razonable, el
primero se veria en la necesidad
de asumir el mantenimiento, en
resguardo del bien en garantia.
A su vez, lo asistiria el derecho
a que se le reembolsen esas
erogaciones; de lo contrario, se
produciria un enriquecimiento
ilicito.

Del otro lado, el acreedor debe, a
instancia del deudor, informar por
escrito a terceros sobre el monto
pendiente de pago del crédito
garantizado y la descripcion de los
bienes cubiertos por la garantia.
Cada tres meses, el deudor se
encuentra facultado para pedir
esta informacién sin costo alguno.
Cabe senalar que la obligacion
anterior se encamina a facilitar la
creacion de nuevas garantias. A
modo de ejemplo, a un potencial
acreedor de segundo grado, antes
de otorgar el financiamiento que
le solicita el deudor, le interesaria
conocer las condiciones actuales
del crédito de primer grado. a cargo
del acreedor relacionadas con el
pago del crédito garantizado. Entre
ellas, sobresalen la devolucion de
los bienes dados en garantia y
la presentacion del formulario
registral de cancelacion de
aquella. De negarse el acreedor,
el deudor podra acudir al proceso
sumario previsto en el articulo 70
de la ley comentada.

Asimismo, salvo pacto en sentido
contrario, si el crédito se ha
satisfecho de manera parcial,
el acreedor debe presentar el
formulario registral que libere
algunos bienes de la garantia
(obviamente, si se cubrié el
monto por el cual responden) o
disminuya la suma maxima de
la deuda garantizada. De nuevo,
aqui se evidencia la tendencia de
la ley, cuya finalidad es crear un
sistema dinamico de constitucion
de garantias mobiliarias. Al
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cancelarse la garantia sobre
determinados bienes, se podran
formalizar nuevas garantias sobre
ellos, con lo cual se simplifica el
acceso al crédito.

7. Ejecuciéon de
mobiliaria

la garantia

Las partes estan facultadas para
acordar la ejecucion judicial o
extrajudicial de la garantia.

En el primer caso, el cobro
se sustanciara por medio del
proceso de ejecucion prendaria
establecido en la Ley de
Cobro Judicial. En el segundo
escenario, de conformidad con el
articulo 57 de la Ley de Garantias
Mobiliarias, la ejecucién la
realizara un notario publico,
corredor jurado o fiduciario.

Para ambos supuestos, el
formulario de ejecucioén, inscrito
en el registro correspondiente,
sera el titulo ejecutorio. Este
documento debera contener
la informacion requerida en el
articulo 56 de la ley referida. A
falta de estipulacion sobre la base
para remate, esta sera el monto
indicado como saldo adeudado
en el formulario de comentario.
En cuanto al tramite de la
ejecucion extrajudicial, al deudor
se le concedera el plazo de cinco
dias para demostrar el pago de
la obligacion. De no hacerlo a
satisfaccion de quien conoce la
ejecucion, se procedera al remate
del bien que sirve de garantia. Con
todo, podrian brotar controversias
sobre el pago del crédito. En
esa hipotesis, el deudor tendria
que acudir a la via sumaria en
la jurisdiccion ordinaria, donde
podria gestionar, como medida
cautelar atipica, la suspension de
la ejecucion extrajudicial.

El procedimiento de subasta
extrajudicial  establecido en
el mencionado articulo 57 se
asimila, en lo esencial, al remate
judicial (se sefiala hora y fecha
para la subasta, se notifica al
ejecutado y demas acreedores,
etc.). No obstante, hay leves
diferencias, como la publicacién



del edicto en wun diario de
circulacion  nacional o la
posibilidad de efectuar
transferencias electrénicas con
el objeto de participar en la
almoneda.

Llama la atencién que la norma
analizada permite a las partes
convenir las reglas de la venta
forzosa. Pero esa autorizacion no
podria dejar sin efecto las reglas
imperativas que contiene, por
ejemplo la necesidad de un plazo
de ocho dias entre las fechas
de publicacion del edicto y la
celebracién del remate. Mas bien,
la facultad de las partes de fijar
las reglas de la subasta se refiere
a aspectos complementarios,
entre ellos el uso de medios
electronicos. En su defecto, la
potestad indicada comprende
cuestiones no reguladas en la
ley aludida, como los porcentajes
en que se reducira la base para
posteriores subastas, cuando
fracasa un remate.

Una de las innovaciones de la ley
examinada consiste en los pactos
de procedimientos especiales de
reposesion. Segun su articulo
58, las partes pueden acordar
procedimientos especiales para
que el acreedor tome posesion
de los bienes dados en garantia
que se hallen en posesion del
deudor. Esta norma prohibe los
convenios que permitan el uso
de violencia o coercion punibles.
A su vez, difiere las objeciones
o0 apelaciones judiciales hasta
haber ejecutado el pacto. Incluso,
enausenciade unacuerdo de esta
naturaleza, transcurrido el plazo
de cinco dias para que el deudor
acredite el pago de la obligacion,
el acreedor podra acudir ante el
organo jurisdiccional para que
se ordene, de manera inmediata
y sin audiencia al primero, la
entrega de los bienes en garantia.
Sin perjuicio de lo expuesto, el
deudor se encuentra facultado
para pagar la obligacion en
cualquier momento antes de
celebrarse el remate del bien
dado en garantia.
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;Qué tan importantes son las
patentes para su negocio?

Por Gil Perlberg*

Usted es un emprendedor con
una gran idea. Quiere proteger
sus derechos de propiedad in-
telectual solicitando patentes lo
mas pronto posible.

Antes de correr adentro del pro-
ceso de solicitudes de patentes,
deténgase y preguntese: ¢Su
portafolio de patentes lo ayuda-
ra a avanzar a sus objetivos de
negocios? ;La patente realmente
le proveera una proteccion efecti-
va contra sus competidores? ;La
patente esta estructurada para in-
crementar el valor de la empresa
en el corto y largo plazo?

¢ Por qué patentar?

En la economia global de hoy,
los negocios deben innovar para
mantenerse competitivos. Con el
fin de tener éxito y crecer, nece-
sitan proteger sus innovaciones,
mediante la propiedad intelectual
(PI). Algunas compafias man-

Traduccién

por

Mauricio Villegas, gestor de

innovacion, Proinnova, Universidad de Costa Rica

tienen sus innovaciones como
secretos industriales o trabajan
en modo furtivo, pero, muchas
veces, solicitar patentes se reco-
noce ampliamente como la mejor
forma de proteger la PI.

Las patentes pueden ser una he-
rramienta estratégica clave para
proteger los activos del negocio
y crear valor para una empresa.
Los portafolios de patentes se
deben desarrollar con estas me-
tas en mente, para garantizar las
ventajas competitivas y proteger
efectivamente los activos de la
empresa. Un portafolio de paten-
tes fuerte, que crea un monopolio
estratégico, incluye multiples pa-
tentes y cubre varias dimensio-
nes de una tecnologia central.

Un acercamiento integrado al
desarrollo de PI

Desarrollar una estrategia com-
prensiva de Pl y un portafolio

fuerte de patentes requiere de
una cercana coordinacion con la
estrategia general de la empresa.
La investigacion de mercados, el
desarrollo de productos y diferen-
ciaciones tecnoldgicas, asi como
el presupuesto administrativo, son
todos componentes importantes
de una estrategia efectiva de PI.
Al mismo tiempo, los emprende-
dores y administradores necesitan
tomar en cuenta consideraciones
de Pl en sus procesos de toma de
decisiones. Los conceptos legales
relacionados con patentes a me-
nudo son confusos y exigen un co-
nocimiento profundo para ahorrar
tiempo y costos a largo plazo. Las
leyes de patentes, por ejemplo,
Nno son universales; varian entre
paises (territorios) y en el tiem-
po. En el 2011, se introdujo en
los Estados Unidos de América
(EUA) la ley América Inventa
(AmericalnventsAct, AlA). La
AlA modificé muchos



aspectos de la ley de patentes
estadounidense, incluidos con-
ceptos basicos, como poner en
practica un sistema de primero en
solicitar, que reemplazé al sistema
de primero en inventar.

Una comprension de varios con-
ceptos claves relacionados con
patentes lo ayudara a proteger e
incrementar el valor de sus inno-
vaciones:

» Patentes de mejoras

* ; Qué es una patente?

* Presupuestos de PI

* Calidad y valor de las patentes

Patentes incrementales. Po-
cas innovaciones son en realidad
pioneras, o0 sea, que producen
nuevas tecnologias o introducen
productos y servicios revoluciona-
rios. La mayoria de las innovacio-
nes se construyen y mejoran otras
innovaciones pioneras, haciéndo-
las mas rapidas, baratas y mejo-
res. Estas se conocen como pa-
tentes incrementales. La mayoria
de solicitudes de patentes caben
dentro de esta categoria. Aunque
resulte sorprendente, las patentes
de innovaciones pioneras son po-
cas y distanciadas

¢ Qué es una patente? En EUA,
una patente se define como un de-
recho de propiedad otorgado por
el Gobierno de EUA a un inventor
“para excluir a otros de producir,
usar, ofrecer a la venta o vender
una invencioén en los Estados Uni-
dos o importar la invencion a los
Estados Unidos” por un tiempo li-
mitado, a cambio de una divulga-
cioén publica de la invencion cuan-
do se otorgue la patente (tomado
del sitio web de la Oficina de Pa-
tentes y Marcas de EUA).

Puesto de manera simple, una pa-
tente es un derecho para excluir
a otros. No provee al inventor el
derecho a producir, usar u ofrecer
a la venta. Ademas, en retorno
del derecho de excluir a otros, el

inventor debe describir con su-
ficiente detalle como se fabrica
0 ejecuta la invencién, para que
“una persona con habilidades en
el area” pueda “hacer uso” de la
invencion.

En EUA, una patente se
define como un derecho de
propiedad otorgado por el Go-
bierno de EUA a un inventor
“para excluir a otros de produ-
cir, usar, ofrecer a la venta o
vender una invencién en los
Estados Unidos o importar la
invencion a los
Estados Unidos’...

Esto subraya uno de los principa-
les riesgos al patentar sin una es-
trategia claramente definida. Una
vez que una patente se publica y
la invencion se divulga con deta-
lle, cualquiera, incluyendo a los
competidores potenciales, puede
revisarla y solicitar patentes in-
crementales a la innovacion cen-
tral. Estas patentes incrementales
pueden bloquear, a los inventores
originales, el producir o vender
versiones mejoradas de su pro-
ducto original.

Este escenario ilustra por qué es
tan importante desarrollar una
estrategia de Pl cuidadosamen-
te vinculada con la hoja de ruta
del producto. En la mayoria de
las empresas, las actividades de
desarrollo de productos incluyen
pronésticos detallados y planifica-
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cion para productos futuros. Los
inventores involucrados en este
proceso participan en la planifica-
cion de las mejoras potenciales
del producto y aplicaciones antes
de introducirlo al mercado. Estas
companfias estan mejor posiciona-
das al preparar una patente de alta
calidad especifica para la innova-
cion central, asi como las mejoras
y aplicaciones potenciales. Tam-
bién estan bien posicionadas para
identificar métodos bajo los cuales
la idea central puede ser circunna-
vegada.

Una fuerte patente especifica
cumplira los siguientes objetivos
de patentamiento:

* Excluir a otros de producir pro-
ductos similares.

* Prevenir que otros puedan fa-
cilmente solicitar patentes incre-
mentales a la invencién central
que obstruyan la hoja de ruta del
producto.

Comprendiendo los costos de PI

Si bien el desarrollo de Pl y el
del producto comparten muchas
trayectorias, cuando se trata de
presupuestar, el desarrollo de PI
es diferente. Innovadores expe-
rimentados y administradores de
investigacion y desarrollo saben
que, por naturaleza, los planes
de desarrollo son dinamicos. Las
cargas no anticipadas deben su-
perarse y no se presupuestan lo
suficiente.

Un proyecto de desarrollo de PI
es mas facil de planificar. Después
de articular la innovaciéon basica,
es relativamente simple pronosti-
car las tareas y los costos involu-
crados en desarrollar una patente
de alta calidad o portafolio de pa-
tentes. Ademas, los presupuestos
de Pl pueden ser escalados hacia
arriba o abajo al adaptar el alcan-
ce de la proteccion de patente, por
ejemplo reduciendo el numero de
territorios donde se solicitaran las
patentes.



Un presupuesto de desarrollo de
Pl se puede planear y adminis-
trar con una alta predictibilidad. El
presupuesto esta basado en un
numero de factores claves, entre
ellos definir los territorios donde
se solicitara la patente y la urgen-
cia requerida con que se otorgue.
Los costos pueden ser diferidos al
posponer la defensa de los dere-
chos.

Por otro lado, es posible acelerar
la tramitacion de patentes, pero
eso puede implicar costos adi-
cionales. En términos generales,
el desarrollo de una patente y los
costos de la defensa de los dere-
chos se pueden anticipar con una
confiabilidad significativa, y los
costos de manutencién se pueden
determinar con exactitud.

Las compafias y los emprende-
dores que fallan al planificar sus
presupuestos de Pl terminan a
menudo abandonando buenas pa-
tentes, por no asegurar suficientes
fondos para cubrir los costos de
la defensa de los derechos y de
la manutencion. No siempre es
factible revivir una patente aban-
donada y, cuando lo es, puede ser
muy costoso.

Hacerlo bien la primera vez

La inversion mas importante del
proceso de un portafolio de pa-
tentes se da en la primera fase
del ciclo de vida de la patente: la
redaccion de la solicitud y la plani-
ficacion del portafolio. La calidad
de la patente se determina en esta
fase. Mientras las pulgas de un
producto pueden arreglarse, por
ejemplo con actualizaciones de un
software, el desarrollo de patentes
es menos flexible. Al desarrollar
patentes, se debe hacer bien la
primera vez. Una vez presentada
la solicitud, hay formas limitadas
para mejorar la calidad de la pa-
tente.

Calidad de la patente y valor

La calidad de una patente es

cuestionada cuando esta bajo
escrutinio y cuando le importa a
alguien. Cuando una oficina na-
cional concede una patente, esto
significa que es nueva: novedosa
y no obvia. No provee ninguna in-
formacion acerca de su calidad y
alcance. Las patentes de calidad
comparten las siguientes caracte-
risticas:

» La descripcion esta suficiente-
mente detallada y clara.

 La patente es valida en los terri-
torios relevantes.

* Las reivindicaciones cubren el
producto que se esta intentando
proteger.

* Es facil detectar si se ha infringi-
do la patente.

« Es dificil circunnavegar la paten-
te

Que le importe a alguien usual-
mente significa una transaccién de
negocios o monetaria. Por ejem-
plo, en un acuerdo de licencia, el
licenciante escudrifara la patente
y su historia de defensa para de-
terminar su alcance y ejecucion.
En fusiones y adquisiciones, las
partes consideraran el valor de la
Pl de la otra empresa, incluidas
sus patentes. En un escenario de
infraccion de patente, el presunto
infractor tipicamente primero in-
tentara probar que la patente es
invalida y luego tratara de circun-
navegarla.

En todos estos escenarios, la ca-
lidad de la patente no se puede
cambiar en detalle para el mo-
mento en que se esta escrudifan-
do. Su calidad fue sellada cuando
se redacté y defendio. En este ti-
pos de escenario, el valor mone-
tario significativo suele vincularse
con la calidad de la patente, una
suma por lo general menor que la
inversion en el desarrollo de PI.

Se retribuye el invertir en Pl
Si usted tiene una buena idea o in-

novacion, es importante proteger-
la. Para ser efectivo, el proceso
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de patentar debe tener en cuenta
las metas y los presupuestos de la
empresa. Repasar los conceptos
legales basicos y las aplicaciones
en varios escenarios de negocios
es el primer paso para desarro-
llar un portafolio de patentes que
maximice el valor de su empresa.
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PROTECCION JURIDICA DE
LAS CREACIONES DE FORMA

R
X

Las creaciones de forma son par-
te cada vez mas relevante de las
creaciones protegidas por los de-
rechos de propiedad intelectual, a
través del derecho de autor o de la
propiedad industrial.

Estos aportes creativos confor-
man muchas veces el valor mas
importante que poseen distintas
industrias y empresas y son fun-
damentales para marcar la dife-
rencia entre un empresario crea-
dor/innovador y sus competidores.
Constituyen la mejor manera de
llegar al consumidor y hacer que
este prefiera un determinado pro-
ducto frente a otro. En este con-
texto, influyen para lograr la pre-
ferencia de la clientela por una
determinada categoria de produc-

to o de servicio.

Sin importar el ambito en que se
desarrollen, estas creaciones re-
presentan una conjuncién de ele-
mentos: por una parte, reflejan los
sentimientos y la personalidad de
sus autores; y, por otra, pueden
responder a los gustos y sensa-
ciones de los destinatarios y ad-
quirentes de los productos que
incorporan eso aportes creativos.
Por lo tanto, estas creaciones tie-
nen componentes personales y
también comerciales.

En este sentido, en el presente
trabajo intentaremos definir, con la
mayor aproximacion posible, cual
area de la propiedad intelectual es
la mas conveniente para proteger
estos aportes creativos cada dia

Por Alfredo Corral

mas valiosos en el quehacer em-
presarial: si es el derecho de autor
a través de la obra de arte apli-
cado o es la propiedad industrial
por medio del disefio industrial,
el modelo de utilidad o los signos
distintivos; o si, en determinadas
circunstancias, se podrian aplicar
simultdnea y concurrentemente a
un mismo bien juridico distintos
regimenes de tutela y proteccion.

1) DISENO INDUSTRIAL Y OBRA
DE ARTE APLICADO

“Son obras de arte aplicadas las
creaciones artisticas con funcio-
nes utilitarias o incorporadas a
objetos de uso practico, ya sean
artesanales o bien producidas a
escala industrial™.



Estas creaciones son por un lado
una obra artistica y, a la vez, cum-
plen una finalidad utilitaria. Dicho
de otra manera, ‘tiene por su for-
ma de expresion una naturaleza
artistica, pero su destino es de
utilizacion industrial’?. Es decir,
poseen caracteristicas y elemen-
tos protegibles por el derecho de
autor, y caracteristicas y elemen-
tos susceptibles de ser admitidos
también en la propiedad industrial.
Pensamos que por esta razon el
Convenio de Berna, en su articulo
2.7, deja reservadas a las legisla-
ciones nacionales de los paises
miembros la facultad de regular la
proteccién de las obras de artes
aplicadas y los dibujos y modelos
industriales; es decir, los deja en
libertad para utilizar la via juridica
que consideren mas adecuada,
sea la tutela del derecho de autor
0 sea la proteccion de la propie-
dad industrial. Sin embargo, esta
facultad de los paises miembros
esta sujeta a algunas condiciones.
A la proteccion concedida en el
Convenio de Berna nos referire-
mos mas adelante.

La legislacion de la mayor parte
de los paises de América Latina
sobre derecho de autor incluye
expresamente, en el catalogo de
obras protegidas, a las “obras de
arte aplicado, aunque su valor ar-
tistico no pueda ser disociado del
caracter industrial de los objetos
a los cuales estén incorporadas”
(art. 1 ley de Costa Rica, art. 13 ley
de México, art. 1 ley de Argentina).
La mayor parte de las legislacio-
nes latinoamericanas las definen
(art. 7 ley ecuatoriana, art. 3 de la
Decisiéon 351) como una “creacion
artistica con funciones utilitarias o
incorporada en un articulo util, ya
sea una obra de artesania o pro-
ducida a escala industrial”.
Vemos que, por propia definicion,
la obra de arte aplicado es una
creacion en el ambito del arte, y
suponemos que original, por lo
tanto tutelada por el derecho de
autor. Pero esa obra esta destina-
da a la industria; o, dicho de otra
manera, su finalidad esta relacio-
nada con la utilidad de esa crea-

cion y no solo con la contempla-
cion y la belleza.

Adicionalmente, del analisis de
este concepto se desprende que
la expresion obras de arte aplica-
das incluye tanto las formas bidi-
mensionales (dibujos, grabados,
litografias, logotipos) como las
creaciones de forma tridimensio-
nales (modelos, esculturas, relie-
ves, recipientes, envases).

Al referirse el Convenio de Berna
a la proteccion de las obras de
arte aplicadas mediante las leyes
de propiedad industrial, nos en-
contramos necesariamente ante
la figura del disefio industrial (di-
bujo o modelo). ElI Convenio de
Paris, en su art. 5 quinquies, deja
en libertad a los paises miembros
de la Unién para determinar la na-
turaleza, objeto y condiciones de
la proteccion de los dibujos y mo-
delos industriales.

Las leyes de propiedad industrial
de América Latina, utilizando la
terminologia del art. 25 del Acuer-
do ADPIC, consideran como di-
sefo industrial “cualquier reunion
de lineas o combinacion de colo-
res o cualquier forma externa bi-
dimensional o tridimensional, que
se incorpore a un producto indus-
trial o de artesania para darle una
apariencia especial, sin que cam-
bie el destino o finalidad de dicho
producto” (definicion de disefo
industrial del art. 54 de la Ley de
Propiedad Industrial de Republica
Dominicana).

En igual sentido, la Decision 486
sobre Propiedad Industrial, de la
Comision del Acuerdo de Cartage-
na (aplicable en Colombia, Ecua-
dor, Peru y Bolivia), conceptua el
disefo industrial como “la aparien-
cia particular de un producto que
resulte de cualquier reunion de
lineas o combinacién de colores,
o de cualquier forma externa bidi-
mensional o tridimensional, linea,
contorno, configuracion, textura o
material, sin que cambie el destino
o finalidad de dicho producto”.

En el art. 165 de a ley ecuatoriana,
el dibujo industrial es “foda com-
binacién de lineas, formas o colo-
res y como modelo industrial toda
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forma plastica, asociada o no a
lineas o colores, que sirva de tipo
para la fabricacion de un produc-
to industrial o de artesania y que
se diferencie de los similares por
su configuracién propia”.En igual
sentido, e incluso con una redac-
cion similar, la Ley de Patentes
de Invencién, Dibujos y Modelos
Industriales y Modelos de Utilidad
de Costa Rica, en su art. 25, de-
termina que “para efectos de esta
ley, se considera dibujo industrial
toda reunion de lineas o de colo-
res, modelo industrial toda forma
plastica, asociada o no a lineas o
colores, siempre que esa reunion
0 esa forma dé una apariencia es-
pecial a un producto industrial o
de artesania y pueda servir de tipo
para su fabricacion”.

ROUBIER?® define los dibujos in-
dustriales como “creaciones de
forma de caracter industrial cons-
tituidas por dos modalidades: los
dibujos industriales y los modelos
industriales”. Son creaciones hi-
bridas, mixtas, de creaciones inte-
lectuales e industriales. En efecto,
tienen una funcion estética, de
adorno o decoracién de un pro-
ducto o de parte de él, con el fin de
hacerlo mas apetecible al consu-
midor, mediante la inscripcion de
trazos, figuras, graficos, grabados
o colores, que afecta a las super-
ficies, lados, caras del producto,
proyectado en una forma bidimen-
sional; por ejemplo, los decorados
de alfombras, ceramicas, empa-
ques de productos de consumo
masivo, textiles, etc.

Por su parte, el modelo industrial
persigue la misma finalidad esté-
tica para hacer mas atractivo el
producto. Es una concepcion total
respecto a su forma, constituida
por una configuracién tridimen-
sional que, ademas, podria ser
original; por ejemplo, lala confi-
guracion de la carroceria de un
automovil, de un mueble, de una
botella, etc.

Sin embargo, dibujo o modelo
conforman parte de la figura di-
sefio industrial, terminologia mas
uniforme mundialmente (Union
Europea, Acuerdo ADPIC) y que



incluye a estas dos, los primeros
como una expresion bidimensio-
nal (dos dimensiones: ancho y
largo); y los segundos, una expre-
sion tridimensional (tres dimensio-
nes: largo, ancho y profundidad).
En resumen, estamos frente a una
creacion formal 0 a unainnovacion
de forma creativa que se refleja
en la apariencia de un producto o
parte de él o su ornamentacion. La
exposicion de motivos de la vigen-
te Ley espafiola 20/2003 determi-
na que el bien juridicamente pro-
tegido no es la creacion de forma
en si misma, sino el valor afladido
por esa creacion desde la pers-
pectiva comercial.

Desde el punto de vista de la crea-
tividad, las definiciones legales re-
feridas dejan la suficiente amplitud
para abarcar tanto las creaciones
de forma estéticas, que simple-
mente mejoran un producto para
hacerlo mas atractivo o atrayente
para los consumidores, como las
creaciones formales con un alto
nivel de creatividad e incluso ori-
ginalidad.

Con respecto a la finalidad, que-
dan amparadas por esta figura
las creaciones de forma solo es-
téticas, las creaciones formales
funcionales, asi como aquellas
que contengan estas dos carac-
teristicas; se excluyen, eso si, las
creaciones de forma que vengan
exclusivamente impuestas por
consideraciones de orden técnico.
En el primer caso, habra que de-
limitar los disefos protegidos por
la propiedad industrial de los dise-
fos protegidos por el derecho de
autor; y, en el segundo caso, de-
limitar las innovaciones formales
protegibles como disefno industrial
de las innovaciones protegibles
como modelo de utilidad.

En efecto, la figura del disefo in-
dustrial podria comprender tres
innovaciones de forma diferen-
tes: i) creaciones de forma esté-
ticas, que memoran la apariencia
de un producto o parte de él -de-
nominadas disefios ordinarios o
comunes-, que no llegan a tener
la suficiente originalidad o el ca-

racter artistico para considerarlas
obras artisticas; ii) creaciones de
forma revestidas de originalidad y
caracter artistico, que nos ponen
frente a la figura de la obra de arte
aplicado -o disefio artistico, como
lo ha denominado un sector im-
portante de la doctrina europea-
que conformarian el ambito del
derecho de autor; y, por ultimo, iii)
creaciones de forma que respon-
den a consideraciones de orden
técnico -formas técnicamente ne-
cesarias-, lo cual nos ubica frente
a la figura del modelo de utilidad,
del ambito de las invenciones.
Como hemos senalado, la deli-
mitacion de estas figuras juridi-
cas no ha sido simple y pacifica.
Con frecuencia se han presentado
enfrentamientos en la doctrina, e
incluso en la jurisprudencia, al de-
marcar la linea divisoria entre las
creaciones de forma estéticas co-
munes o diseno ordinario, frente a
las creaciones de forma estéticas
originales o diserio artistico, asi
como al deslindar el disefio indus-
trial -estético- del modelo de utili-
dad -funcional-. Estos aspectos
los trataremos mas adelante.

Sin perjuicio de determinados re-
querimientos que necesariamente
debe establecer cada disciplina
juridica (caracter artistico -origi-
nalidad- y caracter singular -dife-
renciacion-), al analizar las defini-
ciones de obra de arte aplicado y
diserio industrial observamos que
podrian coincidir plenamente. Si-
guiendo la doctrina y jurispruden-
cia francesa*, tanto en el concepto
de obra de arte aplicado como en
el disefio industrial, encontramos
las siguientes caracteristicas par-
ticulares: “el efecto exterior” -apa-
riencia o aspecto-(proteccion de
la creacion formal bidimensional
o tridimensional, no del conte-
nido5), “caracter aparente” -que
pueda dar una apariencia espe-
cial o diferente de otras formas-,
“caracter material” -que pueda ser
perceptible por la vista-, “repetibi-
lidad” y “caracter funcional” -utili-
dad- (incorporacion en un articulo
util, ya sea una obra de artesania
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o producida a escala industrial, a
fin de dotarla de una apariencia
especial).

Sin entrar a profundizar en estas
caracteristicas propias del dise-
o y de la obra de arte aplicado,
el profesor ANTEQUERA conclu-
ye: De alli se revela la posibilidad
de que una obra de arte aplicado
pueda considerarse, a su vez, un
disefio industrial, y que sea sus-
ceptible de protegerse en el am-
bito de ambas disciplinas™. Y a la
inversa, agregamos nosotros, los
disefios industriales podrian tam-
bién considerarse obras de arte
aplicado a la industria y, en conse-
cuencia, podrian ser tutelados por
el derecho de autor si cumplen el
requisito de originalidad y su apor-
te creativo es evidente.

Como veremos mas adelante, al-
gunas legislaciones (p. €j. Espafia,
Ecuador, Republica Dominicana)
admiten aplicar la proteccién del
derecho de autor a ciertos disefios
industriales; incluso, determinan
expresamente que los derechos
de autor son compatibles y acu-
mulables con otros derechos de
propiedad industrial que puedan
existir sobre esa creacién formal.
De lo explicado podriamos con-
cluir que todas las obras de arte
aplicado podrian ser disefios in-
dustriales -entendiendo que cum-
plen los requisitos-. Sin embargo,
no todos los disefios industriales
se podrian considerar obras de
arte aplicado.

Es importante conocer la diferen-
ciacion entre aquellas creaciones
de forma, pues esa demarcacion
permite identificar el sistema de
proteccién que se puede aplicar a
cada una de ellas, o si se podria
aplicar dos regimenes de protec-
cion simultanea y concurrente a la
misma creacion.

Pero scomo determinamos cuan-
do estamos frente a un disefio
comun o frente a un disefo artis-
tico u obra de arte aplicado? ;0O
cuando estamos frente a un dise-
Ao industrial y cuando frente a un
modelo de utilidad?



1.1. ALCANCE DE LOS REQUI-
SITOS DE PROTECCION

A) LA ORIGINALIDAD: REQUISI-
TO QUE DEBEN CUMPLIR LAS
OBRAS

Muchos tratadistas aseguran que
la originalidad es la extensién de
la personalidad del autor plas-
mada en la obra. Esta postura y
determinacion del alcance del
requisito de originalidad ha sido
practicamente aceptada, sin ma-
yores cuestionamientos, por au-
toridades administrativas y judi-
ciales y por la mayor parte de la
doctrina que estudia al derecho de
autor. Sin embargo, no podemos
aceptar este analisis superficial y
simple, maxime cuando intenta-
mos determinar, con certeza, o al
menos con la mayor aproximacion
posible, cuales creaciones forma-
les protegeria el derecho de autor
y cuales la propiedad industrial.
La doctrina en general concibe
la originalidad, desde una vision
eminentemente subjetiva, como
el resultado del esfuerzo del autor
plasmado en la obra, es decir, el
reflejo de la personalidad del au-
tor trasladado a la obra. No obs-
tante, bajo una concepcién asi
de simple, todas las obras -salvo
excepciones de plagio- reflejan el
aporte personal de su creador (su
impronta personal y su individua-
lidad). Por tal motivo, se podria
asegurar que dificilmente existira
obra que carezca de originalidad.
En este sentido, en su articulo “El
grado de creatividad y de origina-
lidad requerido al disefio artistico”,
el profesor Otero Lastres expone
con precision lo siguiente: “Por
eso, si todas las obras, en cuan-
to procedentes de una persona,
reflejan el trabajo, el esfuerzo y
la personalidad de su autor, todas
seria “originales” y ello conduciria
inevitablemente a reconocer la
proteccion de la propiedad intelec-
tual a cualquier obra del intelecto
humano. Lo cual supondria con-
vertir la “originalidad” en un requi-
sito irrelevante, ya que en todas
las obras debidas al ser humano

concurriria la “originalidad”. Como
aclaracion, aunque sea conocido
por todos, en Espafa, cuando se
refieren a la “propiedad intelec-
tual”’, estan aludiendo al “derecho
de autor”.

Tampoco la originalidad es un re-
quisito de orden objetivo similar a
la novedad en patentes. Evidente-
mente, el derecho de autor no es
“excluyente”y permite crear obras
sobre las mismas ideas o concep-
tos, y la primera obra no puede im-
pedir la creacién de las siguientes.
En estricto sentido juridico, la ori-
ginalidad es un requisito con doble
contenido o con dos componentes
bien diferenciados: los objetivos y
los subjetivos. Si bien la origina-
lidad caracteriza a la obra como
objeto del derecho de autor (ob-
jetiva), este derecho también tie-
ne un sujeto, responsable de la
existencia de tal originalidad en la
obra. Por lo tanto, también existira
en ese requisito un componente
subjetivo personal.

Entonces, advierte el mismo autor,
la originalidad “es una nocién am-
bivalente: objetiva y subjetiva a la
vez. La originalidad es objetiva en
la medida en que es una caracte-
ristica de la obra protegible y es
subjetiva en la medida en que en
si misma es una consecuencia de
la capacidad creadora del autor”,
Entendido el doble caracter de
este requisito, determinemos aho-
ra qué deberia entenderse por
originalidad desde la optica de
requisito necesario o condicién
sine qua non para que una obra
pueda gozar de la proteccion del
derecho de autor. Sabemos que
es una condicion o atributo de la
obra (objeto del derecho) pero ge-
nerada por la capacidad creativa
del autor (sujeto del derecho). Por
consiguiente, originalidad y capa-
cidad creativa son conceptos indi-
solubles. Segun el profesor Otero,
“se puede afirmar que existe una
interrelacién inseparable entre
“creatividad” y “originalidad”, de
tal suerte que un autor sin capa-
cidad creadora en el ambito de las
artes plasticas sera practicamente
imposible que produzca una obra
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con originalidad’.

Finalmente, concluye el citado
experto, “una obra es original si
revela la existencia de una “capa-
cidad de creacioén” o, lo que es lo
mismo, refleja que ha sido fruto de
una capacidad personal del autor
integrada por una cualidad espe-
cial dispuesta para el buen ejer-
cicio de la concepcion intelectual
y de la ejecucion material de la
obra”.

Esto ha llevado a la doctrina a
analizar si se requiere el mismo
nivel de originalidad (buen ejerci-
cio de la concepcion intelectual)
para todas las obras, sean estas
literarias, artisticas (creaciones de
forma) o cientificas. La respuesta
es evidentemente negativa.
Resulta logico entender que las
obras cientificas definitivamente
requeriran de menor nivel de crea-
tividad/originalidad para cumplir
este requisito y ser protegidas por
el derecho de autor. En las obras
literarias la exigencia sera mayor,
por cuanto el autor tendra mas de
libertad para entregar su aporte
creativo y su creatividad en cuanto
al uso de las ideas y del lenguaje,
dejando un margen mayor a la in-
ventiva y al talento. Por ultimo, las
obras obras artisticas, entre las
cuales estarian las creaciones de
forma, demandan un mayor grado
de creatividad y aporte, ya que
no solo se deben concebir en
la mente del autor, organizar y
luego plasmar o desarrollar en
un soporte material, sino que
también su fijacion y ejecucion
-buena o mala- respondera pre-
cisamente al talento y a la ha-
bilidad de sus autores, al gra-
do de habilidad distinto entre
autores y creadores del mismo
género de obras, y habilidad y
talento, que podrian faltar -nor-
malmente asi es- en el comun
denominador de la gente.
Coincidimos con el profesor Otero
en que esta explicacion nos lle-
va a concluir que en este tipo de
obras la originalidad esta necesa-
riamente condicionada a la buena
ejecucion (habilidad y talento)
de la obra, al “buen gjercicio de la



concepcion intelectual”. Pero esta
exigencia podria refiir con el prin-
cipio fundamental de que al dere-
cho de autor le es irrelevante el
mérito de la obra. Por lo tanto, lo
que se debe buscar, segun pala-
bras de Otero, es que el grado de
creatividad y de originalidad supe-
re un “umbral”; una vez superado
este umbral, la creaciéon o la obra
podrian gozar de la proteccion del
derecho de autor; y si no lo su-
peran, deberian estar protegidas
unicamente por la propiedad in-
dustrial.

¢, Cual seria esa puerta o um-
bral que deberia pasar la crea-
tividad/originalidad para que la
obra pueda protegerse a tra-
vés del derecho de autor? La
doctrina que ha analizado este
asunto coincide en que el um-
bral de la creatividad responde
al “buen ejercicio de la concep-
cion intelectual”, a la “buena
ejecucion” de las ideas plasma-
das en la obra. Si un autor no
puede plasmar las ideas en for-
ma correcta y “hacerlo bien”, no
podria abrir la puerta o cruzar el
umbral que requiere el derecho
de autor para ofrecer su pro-
teccion a las obras plasticas y
artisticas. En opinion de Otero,
“en cuanto a la “originalidad”, el
“umbral” esta situado en que la
obra haga visible que es el re-
sultado de una buena concep-
cion intelectual y de una buena
ejecucion material por parte de
su autor. La clave esta, como
puede observarse, en las pala-
bras “buen” o “buena”, la cual,
en su cuarta acepciéon y como
sinénimo de “grande”, significa
“que supera a lo comun”.
Entonces, afadimos nosotros,
cuando en las obras artisticas,
entre las cuales estan las creacio-
nes de forma, podamos advertir
que son el resultado de un aporte
creativo mas alla de lo comun, po-
dra entonces prevalerse de la pro-
teccién del derecho de autor. En
estos casos, en estas creaciones
no tan comunes sera irrelevante el
mérito de la obra. Por ello, que la
obra carezca de mérito no quiere

decir desprovista de cualquier gra-
do de creatividad/originalidad, en-
tendida esta como la buena ejecu-
cion de la creacion intelectual, una
ejecucion superior a lo comun.
Una vez entendido el requisito de
originalidad -caracter artistico-,
comprendemos por qué la exposi-
cion de motivos de la ley espanola
de disefio industrial, con notable
acierto, en la disposicién adicio-
nal décima determina: “La protec-
cion que se reconoce en esta ley
al disefio industrial sera indepen-
diente, acumulable y compatible
con la que pueda derivarse de la
propiedad intelectual cuando el di-
sefio de que se trate presente en
si mismo el grado de creatividad
y de originalidad necesario para
ser protegido como obra artistica
segun las normas que regulan la
propiedad intelectual (énfasis afia-
dido).

B) CARACTER SINGULAR:
REQUISITO QUE DEBE CUM-
PLIR EL DISENO

El articulo 115 de la Decision
486 de la Comunidad Andi-
na establece cuales requisitos
debe cumplir un disefio indus-
trial para merecer proteccion a
través Andina establece cua-
les requisitos debe cumplir un
disefo industrial para merecer
proteccion a través “Seran re-
gistrables los disefios indus-
triales que sean nuevos...”. La
mayor parte de las legislacio-
nes coinciden con tal exigencia,
incluso utilizando terminologia
similar, entre otras Costa Rica
(art. 26.1), Estados Unidos (35
U.S.C. 171), México (art. 26) y
Panama (art. 70).

Entonces, un diseno industrial
se registrara siempre que cum-
pla el requisito de novedad.
Solo las creaciones de forma
nuevas son susceptibles de
proteccion bajo esta figura.

En términos generales, el alcance
de este requisito se ha interpreta-
do de dos maneras. Por un lado,
como lo hace la tradicién juridica
alemana, nuevo es lo no conoci-
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do, lo que no se encuentra en el
estado de la técnica; es un requisi-
to de orden objetivo similar al exi-
gido por el derecho de patentes.
Por otra parte, como lo entiende
la tradicion francesa, nuevo es lo
que difiere de lo ya existente, lo
distinto del repertorio de formas
creadas; entonces, es un requisito
de orden subjetivo similar al exigi-
do por el derecho de autor. Esta
manera de interpretar el reque-
rimiento ha sido considerada por
la doctrina europea como caracter
singular.

Muchas legislaciones de América
Latina parecen encuadrar la figura
del disefo industrial en el sistema
de patentes mas que en el siste-
ma del derecho de autor (sin llegar
a considerar al disefio como una
invencion). Exigen que una crea-
cion de forma supere la condicion
de novedad para poder ser objeto
de derechos exclusivos. En otras
palabras, requiere un fundamento
de tipo objetivo; es decir, se debe
aportar algo nuevo frente al esta-
do de la técnica (sistema aleman)
y no es suficiente la sola creacién
(diferente y original) para que ope-
re la proteccion y tutela legal (sis-
tema franceés).

El profesor Otero, en el documen-
to OMPI/PI/EC/02/1.A, al referirse
al fundamento de la proteccion del
disefio explica que “los partidarios
de su inclusién en el Derecho de
Autor hablan de un fundamento
de tipo subjetivo: basta el acto de
creacion para que surja la protec-
cioén juridica. En cambio, los de-
fensores de su aproximacion al
Derecho de Patentes exigen un
fundamento de tipo objetivo: hay
que aportar algo nuevo, por lo que
no basta la sola creaciéon”. Y con-
cluye: “En un sistema que opte por
el fundamento objetivo, la protec-
cion corresponde al creador que
primero solicite el registro”. Esto
tiene una logica simple: el primero
en solicitar podria cumplir el requi-
sito de novedad, mientras quienes
soliciten después de aquel no po-
drian cumplir ese requisito, dada
la preexistencia de solicitudes an-
teriores. Al contrario, el sistema que



prefiera el fundamento de tipo sub-
Jetivo podria permitir la proteccion
para dos obras muy parecidas
siempre que no se haya copiado
la una de la otra.

Inclinarse por el sistema aleman
y exigir requisitos objetivos no
parece ser coherente y aplicable
a la figura del disefio. Esta crea-
cion de forma es una figura hibri-
da, con caracteristicas tanto de
las patentes como del derecho de
autor. Es una creacidon mixta, con
caracteristicas propias (novedad y
originalidad), motivo por el cual no
parece correcto, desde el punto
de vista técnico, exigir unicamente
requisitos objetivos como condi-
cion de proteccion y tutela.

Si analizamos los fundamentos de
proteccién del derecho de paten-
tes (promover el avance tecnolo-
gico) y los fundamentos de pro-
teccion del disefio (agregar valor a
los productos), advertiremos que
son diametralmente diferentes,
evidentemente distintos. Por tales
motivos, no cabria entonces exigir
los mismos requisitos de protec-
cion a figuras cuya naturaleza juri-
dica es tan divergente.

Por otra parte, tampoco seria
técnicamente correcto exigir solo
requisitos de proteccion subjeti-
vos propios del derecho de autor
-utilizados en el sistema francés-,
pues esto permitiria encontrar
en el mercado, con permanente
frecuencia, creaciones similares
-0 muy préximas- protegidas al
mismo tiempo, y creadas inde-
pendientemente por autores/dise-
fAadores distintos. Esto no es pro-
blema en el mundo del arte, pero
si podria generar inconvenientes
serios en el mercado.

Por consiguiente, es necesario
agregar el fundamento de tipo ob-
jetivo -de la novedad-, entendido
como el aporte o enriquecimiento
al catalogo de las formas estéticas
aplicadas a la industrial, y no como
lo concibe el derecho de patentes,
es decir, como todo lo que no se
encuentre en el estado de la téc-
nica. En consecuencia, ante las
caracteristicas propias del disefio,
y teniendo en cuenta su naturale-

za hibrida, lo correcto pareceria
ser requerir como condiciones de
proteccién, por una parte, requisi-
tos de orden subjetivo, y por otra,
requisitos de orden obijetivo, en-
tendidos estos segundos como el
enriquecimiento del patrimonio de
las formas estéticas en el merca-
do.

Veamos lo que sucede con algu-
nas legislaciones. La Comunitaria
Andina parece haber optado por el
fundamento de tipo objetivo -no-
vedad-, al determinar en el articu-
lo 115 que “un disefio industrial no
es nuevo si antes de la fecha de la
solicitud o de la fecha de la prio-
ridad validamente invocada, se
hubiera hecho accesible al publi-
co, en cualquier lugar o momento,
mediante su descripcion, utiliza-
cion, comercializacion o por cual-
quier otro medio”. Entonces, si
varias personas hicieran el mismo
disefio industrial o un disefio solo
con diferencias secundarias, inde-
pendientemente unas de las otras,
el registro se concedera a aquella
que primero presente la solicitud
correspondiente o invoque la prio-
ridad de fecha mas antigua.

Al respecto, el profesor Otero in-
dica que “el articulo 115 de la De-
cision ha optado por un concepto
de novedad basado en el principio
del derecho de patentes de que
‘nuevo es lo no conocido”. Agre-
ga que, “en cuanto al concepto de
novedad acogido por la Decision
486, cabe sefalar que es cierta-
mente riguroso, toda vez que se
basa en el criterio de la ‘accesibi-
lidad’ y exige novedad universal.
En efecto, de acuerdo con lo esta-
blecido en el parrafo segundo del
articulo 115, basta que un disefio
se haya hecho accesible antes de
la presentacion de la solicitud o
de la fecha de prioridad, para que
dicho diserio carezca del requisi-
to de novedad. Adviértase, pues,
que la mera posibilidad de tomar
conocimiento del disefio, y no el
hecho mismo de que ya sea cono-
cido o se haya divulgado, rompe
la novedad. Por otra parte, al no
establecer limites en cuanto al lu-
gar o momento, un solo acto por el
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que se haya hecho accesible el di-
sefio al publico, no importa en qué
pais, o en qué fecha —puede ser
en la antigliedad— haria desapare-
cer la novedad del disefio”.”

Estos comentarios del profesor
Otero se pueden aplicar a algu-
nas legislaciones de paises de
Ameérica Latina, que parecen exi-
gir un requisito objetivo de nove-
dad absoluta similar al derecho
de patentes: “Un disefio industrial
se protege si es nuevo” (art. 58.1
Republica Dominicana); “Un mo-
delo o dibujo industrial gozara de
proteccion si es nuevo. Se con-
sidera nuevo el modelo o dibujo
industrial, si no ha sido divulgado
al publico, o si no se ha hecho ac-
cesible a éste, en parte alguna del
mundo, ya sea mediante publica-
cion tangible o mediante venta,
comercializacion, uso o cualquier
otro medio, antes de alguna de las
siguientes fechas” (art. 70 Pana-
ma).

Desde un punto de vista eminente-
mente técnico, la aplicacion exclu-
siva de estos requisitos objetivos
al disefio industrial podria resultar
equivocada y poco precisa. Los
disefios no pueden tratarse como
patentes de invenciéon. Son crea-
ciones estéticas u ornamentales,
en algunos casos revestidas de
caracteristicas de originalidad -en
razon del aporte personal del au-
tor/disefnador-, destinadas a un fin
utilitario, porque asi fueron conce-
bidas o porque esa aplicacion se
decidié después de crearlas. Por
lo tanto, son figuras hibridas que
‘tienen por su forma de expresion
una naturaleza artistica, pero su
destino es de utilizacion indus-
trial”.¢ Dicho de otra manera, po-
seen caracteristicas y elementos
relacionados con el derecho de
autor, y caracteristicas y elemen-
tos tipicos de la propiedad indus-
trial.

En este punto nos preguntamos:
,qué pasa en las legislaciones
mencionadas con los requisitos
de orden subjetivo del derecho
francés? ¢ Los requisitos subijeti-
vos (originalidad, diferenciacion
-caracter singular-) estan comple-



tamente ausentes de estas legis-
laciones?

No necesariamente. Estas nor-
mativas, al determinar el alcance
del requisito objetivo de novedad,
consideran que ‘un disefio in-
dustrial no es nuevo por el mero
hecho que presente diferencias
secundarias con respecto a rea-
lizaciones anteriores” (art. 115
de Decision 486 de la CAN). “Un
disefio industrial no se considera
nuevo por el solo hecho de que
presenta diferencias menores con
otros anteriores” (art. 58.4. de la
ley de Republica Dominicana).
“Un modelo o dibujo industrial no
se considera nuevo por el solo he-
cho de que presente diferencias
menores o secundarias respecto
a otros anteriores” (art. 71 ley de
Panama). “Se consideran nuevos
los disefios que sean de creacion
independiente y difieran en grado
significativo, de disefios conoci-
dos o de combinaciones de carac-
teristicas conocidas de disefios”
(art. 31 de la ley de México).

Esta diferenciacion, no menor,
sino mas bien significativa, princi-
pal o importante frente a creacio-
nes de forma anteriores ha sido
denominada por la doctrina euro-
pea como caracter singular. Ese
caracter singular parece ser el
requisito subjetivo necesario que
deben advertir las legislaciones al
verificar los requisitos de protec-
cion de un diseno industrial. Asi,
a pesar de que muchas legislacio-
nes parecen exigir unicamente el
requisito objetivo de novedad, al
determinar su alcance entra en
juego el componente subjetivo,
necesario en materia de disefios.

En esta perspectiva, es intere-
sante el enfoque adoptado por
algunas legislaciones, al exigir en
forma expresa el requisito objetivo
de la novedad vy, a la vez, el re-
quisito subjetivo de la originalidad.
Es decir, para que una creacion de
forma sea registrada como dise-
Ao industrial, debera ser, por una
parte, una creacion original y, por
otra, una forma que aporte algo
nuevo al imaginario de las formas
estéticas aplicadas a la industria y

al mercado.

Como referencia, miremos la ley
de Costa Rica. En su art. 26.1, de-
termina que “los dibujos y modelos
industriales nuevos y originales
obtenidos  independientemente,
seran protegidos por esta ley”. En
igual sentido, la legislacion de Es-
tados Unidos, en el art. 35 U.S.C.
171 Patents for designs, sefala
que ‘“whoever invents any new,
original, and ornamental design
for an article of manufacture may
obtain a patent therefor, subject to
the conditions and requirements of
this title”.

A modo de referencia, la ley mexi-
cana, en su articulo 31, indica que
“se consideran nuevos los disefios
que sean de creacion indepen-
diente y difieran en grado signifi-
cativo, de disefios conocidos o de
combinaciones de caracteristicas
conocidas de disefios”. La ley de
Republica Dominicana requiere
que la forma en cuestion “produz-
ca una impresion general que i)
difiera claramente de aquella de
la generalidad de formas anterior-
mente divulgadas”. En el mismo
sentido, segun el articulo 165 la
ley ecuatoriana, son protegibles
los disefios industriales que “se
diferencien de los similares por su
configuracion propia’.
Evidentemente, estas normas
coinciden con otras antes mencio-
nadas: la forma que se pretende
proteger como disefio debe pre-
sentar diferencias principales con
respecto a formas o disefios ante-
riores (Comunidad Andina), o pre-
sentar unicamente diferencias se-
cundarias (Uruguay) o diferencias
menores (Panama) respecto de
creaciones formales registradas o
que se estén comercializando.

La mayor parte de la legislaciones
de los paises de América Latina
requieren que la impresion gene-
ral se diferencie en aspectos prin-
cipales, no menores de las formas
estéticas existentes; que las crea-
ciones de forma que se pretenden
proteger difieran claramente o en
forma significativa de la generali-
dad de creaciones presentes en el
repertorio de las formas estéticas
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aplicadas a la industria.

El adverbio claramente (utili-
zado por la ley de Republica
Dominicana) significa también
‘patentemente, notoriamente, Itci-
damente, luminosamente, expre-
samente, explicitamente, a todas
luces, a ojos vistas, sin rodeos,
abiertamente, francamente, pu-
blicamente, manifiestamente, pa
ladinamente, rotundamente, ca-
tegoricamente, terminantemente”
(Diccionario Larousse, Manual de
sinbnimos y anténimos de la len-
gua espanola. Es decir, las dife-
rencias entre las formas en anali-
sis deberan ser notorias, patentes,
expresas, a todas luces, eviden-
tes, abiertas, francas, manifiestas,
rotundas, categoricas. Ademas,
el adjetivo secundario (empleado
por la Comunidad Andina), denota
“‘que es menos importante, que es
accesorio. Que es el segundo en
orden o importancia”; sus sinoni-
mos son trivial e insignificante, y
anténimos son principal y esen-
cial.

En este sentido, y para tener-
lo como referencia, el Tribunal
de Justicia Andino ha expresado
que las diferencias entre las for-
mas, para que se puedan prote-
ger, deben ser sustanciales. En el
proceso122-1P-2012, el Tribunal
asegura: “Asimismo, el disefio con
diferencias sustanciales debera
conferir un valor agregado al pro-
ducto, expresado en su apariencia
estética”. “Asimismo, el disefio con
diferencias sustanciales debera
conferir un valor agregado al pro-
ducto, expresado en su apariencia
estética”.En la indicada interpreta-
cion prejudicial, sugiere que, para
comparar dos disefios, se de-
beran tener en cuenta las reglas
de comparacion entre una marca
tridimensional y un disefo. lgual-
mente, enfatiza que “no se deben
tener en cuenta los elementos ac-
cesorios”. Consideramos que, en
forma implicita, el Tribunal exige
advertir las diferencias esenciales,
principales, sustanciales, y no las
menores o accesorias.

Mas alla de que las reglas de com-
paracion marcaria son discutibles



y que aplicarlas a los disefios po-
dria no ser técnicamente preciso,
lo importante en este momento, a
efectos de este analisis, es dirigir
nuestra atencion a la exigencia de
diferenciaciéon determinada por el
Tribunal Andino.

Como habiamos senalado, si-
guiendo la doctrina y jurispruden-
cia mas calificada, muchas legisla-
ciones, al establecer la definicion
de disefio industrial, utilizan la
expresion apariencia, en algunos
casos se refieren a la apariencia
particular y en otros a la aparien-
cia especial. Segun el art. 25 del
Acuerdo ADPIC, disefio industrial
es “cualquier reunion de lineas o
combinacion de colores o cual-
quier forma externa bidimensional
o tridimensional, que se incorpore
a un producto industrial o de arte-
sania para darle una apariencia
especial.

En igual sentido, el articulo 25 de
la Ley de Patentes de Invencion,
Dibujos y Modelos Industriales
y Modelos de Utilidad, de Costa
Rica, establece que la creacion
de forma, bidimensional o tridi-
mensional, debe necesariamente
comportar la apariencia especial
del producto. Idénticos términos,
apariencia especial, utiliza el ar-
ticulo 86 de la Ley n.° 17.164 de
Uruguay y el articulo 66 de la ley
de Panama. También, el articu-
lo 113 de la Decision Andina 486
expresamente determina que ‘“se
considerara como disefio indus-
trial la apariencia particular de un
producto”.

Como se puede advertir de las
normas citadas, a efectos de que
una creacion de forma pueda ser
susceptible de registrarse como
diseno industrial, debe dotar de
una apariencia particular o espe-
cial a un producto o a una parte de
él. En este punto, debemos enten-
der claramente cual es el significa-
do, desde el punto de vista juridi-
co, de esas expresiones. ;Cémo
definimos su alcance? ;Qué debe
entenderse por apariencia? ;Qué
significa apariencia particular?
¢, Qué debemos entender por apa-
riencia especial?

A manera de referencia y para co-
nocer cual es el alcance juridico
que ciertas autoridades compe-
tentes estan dando a estos térmi-
nos, veamos lo senfalado a estos
efectos por la Sala de Propiedad
Intelectual del Instituto Nacional
de la Competencia y la Propiedad
Intelectual de Peru (Indecopi) en
la Resolucion n.° 2524-2007/TPI-
INDECOPI:

“Se entiende como particular
aquello que es singular o indivi-
dual, como contrapuesto a univer-
sal o general. Por tanto, el disefio
tendra caracter particular cuando
la impresion general que produz-
ca en los circulos interesados del
publico difiera de la producida por
cualquier otro disefio que haya
sido puesto a su disposicion con
anterioridad. Ademas debera
conferir un valor agregado al pro-
ducto que se aplique. (...) Asi, la
incorporacion de un diserio indus-
trial a un producto debe ayudar a
una diferenciacion suficiente del
mismo, originando un aumento de
la atracciéon de los compradores
hacia tales productos, lo que jus-
tificara su compra e incrementaria
la venta de estos productos. A di-
ferencia del requisito de novedad,
no se cumple con el requisito de
apariencia particular con la sola
comparacion con los disefios pre-
existentes, sino que se requiere
un determinado criterio o juicio de
valor. Para que un disefio tenga
apariencia particular, no basta que
no sea copia de otro disefio pre-
existente, sino que debe superar
un minimo nivel de originalidad y
creatividad, de modo que la im-
presion general sea claramente
diferente”.

En coincidencia con el criterio
asumido por el Tribunal del In-
decopi, se pronuncia también el
profesor Otero Lastres: “Asi como
en materia de novedad, lo que se
exige al disefio que se pretende
proteger es que no sea idéntico o
cuasi idéntico a otro anterior, en el
requisito del caracter singular se
exige que el disefio produzca una
impresion general que difiera de
la impresion general que produz-
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ca cualquier otro disefio divulgado
con anterioridad”.®

En resumen, el caracter singular
es requisito sine qua non, objeti-
vo/subjetivo, que debe contener
una creacion de forma para po-
der ser protegida como disefio
industrial;es decir, esta creacion
debe ser en esencia una aparien-
cia especial (bidimensional o tri-
dimensional) novedosa y original,
que difiera en aspectos sustancia-
les de las creaciones formales que
conforman el repertorio de las for-
mas utilizadas en el mercado.

2. DISENO INDUSTRIAL:
¢ DERECHO DE AUTOR O PRO-
PIEDAD INDUSTRIAL?

Entonces, ¢, cuando se puede utili-
zar una u otra disciplina? ¢ Cuan-
do un disefio industrial es obra de
arte aplicado y cuando esta obra
es disefio industrial?

Al cefiirnos a la ubicacion del dise-
Ao industrial en uno u otro sector,
necesariamente se tomaran en
cuenta algunas de las conside-
raciones estudiadas en trabajos
anteriores10 sobre las diferencias
entre el derecho de autor y la pro-
piedad industrial y, por supuesto,
la explicacion de los requisitos
plasmada antes.™ sobre las dife-
rencias entre el derecho de autor
y la propiedad industrial y, por su-
puesto, la explicacion de los requi-
sitos plasmada antes.

Como se desprende del estudio
anterior y de lo antes anotado, la
figura del disefio industrial posee
caracteristicas y aportes que per-
miten ubicarlo tanto en el campo
de la propiedad industrial como en
el del derecho de autor (protegido
como obra de arte aplicado), “por-
que aparentan poseer en cierto
modo notas de ambos sectores,
por el tipo de medios expresivos
o cuya combinacion responden”."
Debido a la importancia econé-
mica adquirida por el disefio in-
dustrial (dibujo o modelo) -en su
funcién de tornar mas atractivos
los productos- o0, en el caso de la
obra artistica, impregnada de be-
lleza estética, claramente protegida



por el derecho de autor, a la cual
se ha dado una finalidad industrial
(obra de arte aplicado) -debido a
su elevado valor econdémico-, es
indispensable ofrecer un sistema
de proteccion seguro, que otor-
gue a sus creadores un derecho
exclusivo erga omnes para que
ningun tercero utilice, reproduzca
o explote el disefio o la obra sin
su autorizacion. Esta es, en si, la
razon practica de la distincion que
analizaremos seguidamente.
Entonces, ¢qué sistema es el mas
adecuado para proteger esta fi-
gura que representa un interés
economico considerable y del cual
dependen hoy innumerables in-
dustrias y empresas: el derecho
de autor o la propiedad industrial?
¢, Cual es mas conveniente? 4 Cual
prevalece sobre el otro?

2.1. CRITERIOS Y TEORIAS JU-
RIDICAS PARA SU UBICACION

A fin de poder determinar, al me-
nos con mediana claridad, la perti-
nencia de aplicar a las creaciones
de forma uno u otro sistema de
proteccién, es siempre necesario
recurrir al analisis filosdéfico-técni-
co que ha venido desarrollando la
doctrina desde hace algunos afos
atras.

(i) Criterios cualitativos y cuan-
titativos

Atendiendo a la naturaleza de los
disenos industriales, un sector de
la doctrina asegura que son crea-
ciones pertenecientes al campo
de las artes plasticas (obra de arte
aplicado), a los cuales se les ha
dado un fin atil y se los ha desti-
nado a la industria, porque el au-
tor asi los ha concebido o porque,
una vez creados, se los ha apro-
vechado industrialmente.

La posicion mas adecuada desde
el punto de vista practico, para la
ubicacion del disefio, es distinguir
en estas creaciones dos grupos
distintos: las que por su belleza,
caracter artistico y valor -cuan-
do este sea indudable- pudieran

pertenecer al derecho de autor;
y aquellas otras que, por su fi-
nalidad, su utilidad y su caracter
industrial estan excluidas del de-
recho autoral y pertenecen a la
propiedad industrial, por lo cual
necesitan de registro y, por lo tan-
to, de novedad y caracter singular.
Los dibujos y modelos artisticos
creados sin ninguna finalidad in-
dustrial pertenecerian al derecho
de autor, segun OTERO LAS-
TRES." EI Estatuto de la Propie-
dad Industrial espanol denomina-
ba a estas creaciones formales
“‘modelos artisticos”.” No obstan-
te, el criterio subjetivo sobre lo que
es artistico -al que nos hemos re-
ferido en trabajos anteriores- siem-
pre esta en discusion. BAYLOS
refuerza lo indicado anteriormente
estableciendo que, de aceptarse
el planteamiento de OTERO LAS-
TRES, surgiria un problema aun
mas dificil: definir en qué consis-
te el caracter artistico de una de-
terminada produccion humana y
cuando esa calidad de obra artisti-
ca concurre en ella, ante lo cual el
juicio puede ser tan variable como
las personas que lo enuncien™, e
ilustra con un ejemplo: “sin olvidar
que en todos los museos o cata-
logos de obras artisticas figuran
realizaciones, de cuyo valor esté-
tico no se puede dudar por el lugar
que ocupan y hasta por su cotiza-
cién, y que, sin embargo consis-
ten en simples esquemas lineales,
manchas coloreadas indefinidas
y combinaciones semejantes ca-
rentes de tal valor representativo,
que para el criterio de unos no son
verdaderas pinturas, en tanto que
otros las admiran como excelen-
tes”.”®

La idea de caracter artistico pue-
de no ser tan clara; sera personal
y puede llevar al derecho a rea-
lizar interpretaciones subijetivas
ajenas a su naturaleza. Sin em-
bargo, volvemos al inicio, cuando
OTERO LASTRES senala que “el
fundamento de tipo subjetivo es
esencial, por no decir tnico”. Esta
postura es indudable y entendible,
pues cualquier valoracién que se
haga de las creaciones de forma
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u otras creaciones necesariamen-
te revestira el caracter personal
matizado de subijetividad, del cual
el ser humano no puede despren-
derse.

El caracter artistico o la origina-
lidad pueden provenir de una
valoracion subijetiva, pero es in-
dispensable poder entenderlas y
definirlas, por cuanto, ademas del
contenido subjetivo indispensable
que requiere su calificacion y la
determinacion de su alcance, tam-
bién hay un contenido objetivo de-
terminable y medible, por lo cual
la originalidad no es tan subjetiva
como parece. Existen, definitiva-
mente, distintos niveles de origi-
nalidad y de aporte creativo. Por
ello, puede ser evidente la dife-
rencia entre el aporte de talento y
creatividad reflejados en la buena
ejecuciéon de una obra y la que no
lo tiene. Incluso quienes no somos
criticos ni entendidos podemos
advertirlo.

(ii) Teoria de los medios expre-
sivos utilizados

Siguiendo a BREUER MORE-
NO', entendemos que el inven-
tor es ante todo un descubridor,
quien, utilizando cosas materiales,
descubre en su utilizacion relacio-
nes de causa a efecto -obtiene re-
sultados-, y a los objetos materia
les empleados para producir esos
efectos se los denomina medios.
En este sentido, como destaca
KOHLER', la invencion se carac-
teriza por el problema resuelto y la
descripcion de los medios. Enton-
ces, el derecho del inventor recae
sobre los medios utilizados . Los
‘medios expresivos utilizados” son
un dato seguro a fin de determinar
la naturaleza de esta figura.'®

Es decir, los dibujos y modelos re-
legados a la propiedad industrial,
ademas de no poseer ningun ca-
racter estético, son “figuras degra-
dadas” constituidas por variantes
de una “forma necesaria” intima-
mente unida con la utilidad del
producto y subordinada al cumpli-
miento de esta finalidad, frente a
la cual no cabe una creacion ver-



dadera. Sin embargo, y asi lo dis-
ponia la Comision de las Comuni-
dades Europeas en 1991 en el Li-
vre Vert sur la protection juridique
des dessins et modeles industrie-
les, no es siempre sequro aplicar
en todos los casos el mismo régi-
men juridico a los productos que
tienen una funcién practica.”

Por otro lado, los dibujos y mo-
delos, al proporcionar un mejor y
diferente aspecto a los productos
y hacerlos mas atractivos para
el publico, no siempre seran una
variante de una forma necesaria
(medios utilizados) y siempre ten-
dran una finalidad, la cual es defi-
nitivamente comun a todos ellos.
Por lo tanto, tampoco este es un
criterio para ubicar con claridad a
esta figura en uno u otro sector.

(iii) Teoria de la prevalencia es-
tética

Para realizar la distincion de esta
figura, la doctrina alemana ha su-
gerido la teoria de la prevalencia
estética, segun la cual se debe
atender al elemento predominan-
te: el industrial o el estético. Si
bien volvemos a tratar de determi-
nar el caracter estético, en donde
el juicio de cada sujeto podria en-
trar en juego, parece ser la mejor
salida conocida.

(iv) Doctrina de la accesoriedad

Hermenegildo BAYLOS mencio-
na, ademas, la doctrina italiana
de la accesoriedad."® Esta sugiere
que todas aquellas realizaciones
en que la creacién no es suscep-
tible de reproduccién o multiplica-
cion, sin llevar a cabo a la vez la
del producto al cual adorna o de-
cora, estan excluidas de la pro-
teccion del derecho de autor, por
no ser creaciones autbnomas que
puedan separarse del producto
industrial. Sin embargo, con este
criterio se excluirian de la protec-
cion autoral a muchas verdaderas
obras de arte, las cuales necesa-
riamente deben incorporarse en
un soporte material para ser pro-
tegidas y divulgadas.

PACHON'® critica con fundamen-
to cuando senala que la “separa-
bilidad deberia entenderse como
una disociabilidad del producto
en sentido ideal o conceptual de
la obra de arte, es decir, como
la posibilidad de concebir la obra
independiente de los elementos
materiales a los que ella se une,
y cualquier producto, por mas in-
dustrial que sea, tiene una forma
separable idealmente y concebi-
ble fuera de su aplicacion indus-
trial”.?°

El profesor ANTEQUERA agrega
que el criterio de la disociabilidad
o accesoriedad confunde la obra
con el soporte material, pues en
todas las obras plasticas comun-
mente la creacion esta incorpo-
rada a un objeto fisico, a pesar
de que la separacion, aun ideal
o imaginaria, entre ambos bienes
(obra y soporte), es perfectamen-
te factible, sin importar que la obra
sea de arte puro o aplicado a la
industria.?!

(v) Criterios sobre la finalidad y
el destino

En nuestro entender, las teorias
sobre la finalidad y el destino que
se le dara a la creacién no son un
criterio util para realizar la distin-
cion que buscamos. Menos aun
servira, para proporcionar el crite-
rio buscado, esta consideracion,
que ha llevado al autor a crear la
obra, no de modo independiente y
sin pensar en su aplicacion, sino
para la conformacion o configura-
cion de un producto industrial. La
primera clase de obras la protege-
ra el derecho de autor, y las otras
destinadas a la industria las prote-
gera la propiedad industrial.??

El profesor ANTEQUERA senala
que “conforme a esta teoria, una
pintura, aunque fuera de muy mo-
desto valor, por haber sido crea-
da como obra artistica, estaria
protegida por el derecho de autor
aunque después se utilizara pa-
radarle a la presentaciéon de un
producto una apariencia espe-
cial; y en cambio, un disefio para
cubiertos de plata, por muy bello
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que fuera, se habria ingeniado
especialmente para su aplicacion
en un producto de la industria y,
por tanto, tutelado como disefio
industrial”.®

Adicionalmente se argumenta
que, para conceder proteccion por
derecho de autor, no se toma en
cuenta el mérito ni el destino que
se otorgue a las obras, sino sim-
plemente que su forma de expre-
sion sea original. Es decir, el de-
recho autoral no puede dejar sin
proteccién una obra en razon de
que la finalidad o destino de esa
creacion sea industrial o que su
destino no fuera la contemplacién
y la belleza.

vi) Criterios sobre el numero de
ejemplares

Otras teorias sugieren para rea-
lizar la distincion el numero de
ejemplares fabricados, como la
doctrina inglesa, o la reproduccion
manual versus la reproduccion
mecanica. Sin embargo, estos y
otros criterios similares, que no
caben mencionar, no logran una
ubicacién clara del disefio indus-
trial en uno u otro sector; sobre
todo, en algunos casos injusta-
mente dejan sin proteccion por
(derecho de autor a creaciones
estéticamente bellas incorpora-
das a productos y objetos utiles,
que es precisamente el caso de la
obra de arte aplicado.

Atendiendo a los aspectos ana-
lizados y como ya se ha mencio-
nado, de alguna manera pode-
mos advertir que para un sector
de la doctrina parecen no existir
razones doctrinales, juridicas o
jurisprudenciales seguras y co-
herentes para diferenciar estas
creaciones formales a fin de otor-
garles una debida proteccion juri-
dica. En esta linea esta el profe-
sor BAYLOS, quien con autoridad
expresa que ‘tal solucion seria
irrealizable, aunque solo sea por
un motivo practico, que es que
no existe posibilidad de disponer
de un criterio seguro para llevar a
cabo esa separacion”.?*

Esa sentencia estaria en contra-



posicion, al menos en parte, a lo
defendido por otro sector de ex-
pertos. Uno de ellos es el profesor
OTERO LASTRES, quien en tér-
minos generales encuentra funda-
mentos coherentes para realizar
la mencionada distincion, y su
sustento estd en entender clara-
mente el alcance del requisito de
originalidad y caracter artistico, no
solo como un requerimiento de or-
den subjetivo, sino también como
un requisito de doble contenido,
tanto el subjetivo como el objetivo,
este segundo, medible y cuantifi-
cable.

3) PROTECCION ACUMULADA.
PRINCIPIO DE LA UNIDAD DEL
ARTE

3.1. ACUMULACION ABSOLUTA

Ante estas posturas doctrinarias, y
preocupados por la debida protec-
cion al diseno industrial, los paises
europeos inician un movimiento
diferente, el cual sugiere una do-
ble proteccién o una proteccion
acumulada de estas creaciones
formales.

Dentro de esta nueva postura se
destaca el caso de Francia, don-
de se “admite que todas las obras
plasticas aplicadas podran disfru-
tar a la vez de la proteccion de la
propiedad intelectual (derecho de
autor), sin necesidad de cumplir
ningun requisito ni formalidad y
del sistema de protector que con-
cede la propiedad industrial a los
dibujos y modelos industriales, si
cumplen el requisito del deposito
en un registro especial y la condi-
cién de novedad”. Esta postura se
desprende del discutido principio
de la “unidad del arte”.?®

Los partidarios de esta tesis, per-
tenecientes a un sector de la doc-
trina francesa y de la espanola,
afirman que a partir de la ley de
1902 (sobre el derecho de autor),
“toda creacion de forma que fue-
se nueva estaba protegida por la
ley de 1793-1902"26 (énfasis afa-
dido). Es decir, todos los dibujos
y modelos estaban protegidos por
la ley de derecho de autor -asi sea

muy modesto el esfuerzo intelec-
tual de quien ha realizado esta
creacion-, por ser creaciones de
forma nuevas.

POULIET, citado por OTERO
LASTRES, manifiesta que los tri-
bunales que no han vacilado en
proteger escritos sin ningun valor
literario deben aplicar la ley de
derecho de autor a los dibujos vy
esculturas desprovistos de carac-
ter estético. Ademas, este sector
de la doctrina sostenia que, al no
haberse derogado la ley de 1806
(de propiedad industrial), estas
creaciones formales podian invo-
car la protecciéon dispensada por
las dos leyes acumulativamente.
La doctrina formula, entonces, la
teoria de la “acumulacion”.?”

La proteccién acumulada, carac-
teristica del sistema francés, en
principio no admite excepcion
alguna en razén de la naturale-
za, finalidad, caracter artistico y
estético o cualquier otra circuns-
tancia que concurra en un disefio
industrial.28 Todos los modelos,
sin excepcién, gozaran de esta
protecciéon acumulada, tanto por
las leyes de propiedad industrial,
mientras se cumplan las formali-
dades previstas, como por el de-
recho de autor, incluso cuando
esté operando la proteccion de la
propiedad industrial o esta haya
caducado.

Para OTERO LASTRES?®, esta
interpretacion extensiva de la ley
no es exacta. En su criterio, lo que
el legislador hizo fue equiparar, en
punto a la aplicacion de la ley de
derecho de autor, las obras de arte
aplicado a la industria a las obras
de arte puro. Es decir, toda obra
de arte, aunque sea aplicada a
la ndustria, debe recibir la misma
proteccion. Afiade que esto no sig-
nifica, en modo alguno, que toda
creacion de forma deba serprote-
gida por la ley autoral. Para que
esta ley sea aplicable es necesa-
rio, como ya se menciond, que la
obra esté revestida de caracter ar-
tistico. Citando a GREFFE-CASA-
LONGA, agrega que la expresion
“cualesquiera que sean el valor y
el destino de la obra” no significa,
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para estos autores, ‘“incluso des-
provista de caracter artistico™®.
Dentro de esta corriente encon-
tramos a CHABAUD, para quien
el espiritu de la ley de derecho de
autor es la proteccién de creacio-
nes del intelecto o del ingenio que
pertenezcan a las bellas-artes.
Entonces, para que un dibujo o
modelo industrial pueda ser prote-
gido por la ley de 1793-1902, ne-
cesariamente debera poseer ca-
racter artistico y no solo constituir
un dibujo o escultura, en el sentido
puramente técnico de estas pala-
bras. Al referirse a la frase del arti-
culo 2 de la ley de 1902, en la cual
se centra la atencién de los par-
tidarios de la tesis de la “unidad
del arte”. “cualesquiera que sean
el valor y el destino de la obra”,
sefiala que la determinacion de
las condiciones necesarias para
aplicar la referida ley son eviden-
temente mas importantes que los
elementos que le son indiferen-
tes (valor y destino). No se debe,
pues, atender al valor de una obra
sin antes tener la seguridad sobre
si esta obra es o0 no protegida por
la ley de 1902.3

“Sdlo si se entiende en este sen-
tido la expresion ‘unidad del arte’,
puede afirmarse que el legislador
consagréo el mencionado princi-
pio... De cuanto antecede se des-
prende que no es admisible la teo-
ria de la acumulacion, tal y como
es propuesta por los partidarios de
la tesis de la unidad del arte”.?
Consecuentemente, “solo las
obras de arte aplicado a la in-
dustria podrian beneficiarse de
la doble proteccion... Estas obras
podrian ser protegidas por la ley
de 1793-1902 (por ser obras de
arte) y por la de 1806 (en lo que
a su aplicacion industrial se re-
fiere)... por que poseen en cierto
modo, una naturaleza hibrida: de
una parte, son obras con caracter
artistico; y de otra, son empleadas
para la ornamentacion de produc-
tos industriales con el fin de hacer-
los mas atractivos para el consu-
midor”.®

La jurisprudencia en un primer mo-
mento no adoptd un criterio unico.



En efecto, segun algunas sen-
tencias, para poder beneficiarse
de la ley de 1793-1902, el dibu-
jo 0 modelo debia ser un dibujo
o escultura en el sentido técnico
de estas palabras, mientras en
otras se exigia el caracter artis-
tico. Asi, la Sentencia del Tribu-
nal Correccional del Sena de 23
de mayo de 1912 establecio que,
para “beneficiarse de la ley 1793-
1902 es preciso que el objeto en
cuestion constituya un dibujo o
escultura en el sentido puramen-
te técnico de estas palabras”®*
Contrariamente, la Sentencia del
Tribunal de Comercio del Sena
de 26 de mayo de 1926 adopta
el criterio de que el dibujo o mo-
delo debia poseer caracter artis-
tico. En este caso, el titular de
un modelo de lampara llamado
“‘Lampara PIGEON” demanda por
la copia de su modelo. El Tribu-
nal afirmé que la lampara era una
forma muy simple, que carecia
de caracter artistico y, por lo tan-
to, no se podia aplicar la ley de
1793-1902.3°

El mismo criterio adopto el Tribu-
nal de Comercio del Sena el 27 de
octubre de 1926. El demandante
habia acusado al demandado de
usurpar un album de modelos de
coches del que era titular el de-
mandante. El Tribunal sefialé que
“el conjunto de los elementos que
constituyen el album del deman-
dante no pueden ser protegidos
por la ley de 1793-1902, la cual
se aplica a obras artisticas o lite-
rarias, pero no al editor o agente
de publicidad que reune diversos
elementos de un catalogo para
formar un todo que no posee ori-
ginalidad artistica; el album del
demandante no puede, pues,
constituir una obra de arte prote-
gida por la ley de 1793-1902" .36
Los Tribunales franceses fueron
inclinandose hacia la aplicacion
de la ley de 1793-1902 a creacio-
nes que no eran dibujos o escul-
turas en el sentido técnico de las
palabras o que no poseian carac-
ter artistico. Asi, en una senten-
cia del Tribunal de Comercio del
Sena, se dice que una tela tejida

de una manera especial que pro-
duce un efecto nuevo en el mo-
mento de su creacion (una tela
de terciopelo que parecia antigua
y reproducia un dibujo ya cono-
cido) constituye una propiedad
artistica y comercial protegida
por la ley de 1902. ¥ La senten-
cia del Tribunal de Gueret de 23
de mayo de 1911 resolvié que un
modelo de pupitre que habia sido
copiado estaba bajo la proteccién
de la ley de 1902, pues, ‘la ley de
11 de marzo de 1902 extendio la
proteccion de la ley de 1793 a to-
das las creaciones de forma, sea
cual fuese su valor y su destino.
Por consiguiente, el modelo del
demandante era protegido por la
ley de 1793-1902".%8

Los tribunales han ido paulatina-
mente prescindiendo del requisito
de caracter artistico. Ya no exigen
ningun requisito especial para
aplicar la ley de 1902, y comienza
a abrirse paso en la jurisprudencia
francesa la tesis de la “unidad del
arte” y el “principio de acumula-
cion”. En este sentido, en la reso-
lucién de 2 de mayo de 1961, refe-
rente a un modelo de ensaladera,
del cual la proteccion otorgada por
la propiedad industrial habia con-
cluido ya, el Tribunal francés lo
considera susceptible de aplicarle
proteccién por derecho de autor,
por ser una creaciéon original, sin
importar el mérito estético, valor
artistico o su destino.*

Pese a las consecuencias deriva-
das del sistema de acumulacion*°,
en algunos casos negativas para
el titular de un dibujo o modelo in-
dustrial, las tesis de la “unidad del
arte” y el “principio de acumula-
cion” fueron adoptadas por Fran-
cia en las reformas legislativas
posteriores. Incluso, hubo casos
de triple acumulacién para la pro-
teccién de una determinada clase
de dibujos y modelos: los pertene-
cientes a las industrias de tempo-
rada del vestido y del adorno.

Al parecer, el entendido en Fran-
cia es que ni la doctrina ni la ju-
risprudencia logran ubicar clara-
mente los disefios industriales en
uno u otro sector. La tesis de la
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‘unidad del arte”, lejos de lograr
respuestas claras al problema,
confunde conceptos. OTERO
LASTRES, haciendo referencia
a la opinién de PEROT MORELL,
sefiala que, ante la imposibilidad
de establecer la frontera entre el
arte puro y el arte aplicado, se ha
impuesto un sistema de acumula-
cion de proteccion, pero este sis-
tema, que renuncia a seleccionar
el encuadramiento del disefo in-
dustrial en cualquiera de los sec-
tores referidos, no se justifica.

Entonces, mas alla del interés in-
dudable para el titular del dibujo o
modelo, de disponer de dos legis-
laciones para proteger su crea-
cion, el verdadero motivo por el
cual opera el criticado sistema de
la unidad del arte41 es la imposi-
bilidad de encontrar un argumen-
to claro y coherente para ubicar
al disefio industrial en el derecho
de autor (como obra de arte apli-
cado) o en la propiedad industrial.

3.2. ACUMULACION RESTRIC-
TIVA

Contrariamente a lo adoptado por
el sistema francés de la acumula-
cion absoluta -en la que todos los
disefios, sin excepciéon, podrian
ser tutelados, ademas de la pro-
piedad industrial, por el derecho
de autor-, esta el sistema de la
acumulacion restrictiva, segun el
cual solo ciertos disefios pueden
beneficiarse de la proteccioén adi-
cional conferida por el derecho
de autor. Estos disefios deberan
necesariamente poseer caracte-
risticas de originalidad o conte-
ner aportes creativos evidentes
que los hagan merecedores de
tal proteccion, la cual podria ser
concurrente y simultanea a la
tutela que confiere, a esas crea-
ciones de forma, la propiedad in-
dustrial.

No todos los disefios industriales
pueden gozar de la proteccion
adicional, concurrente y simulta-
nea del derecho de autor. Los di-
sefos comunes u ordinarios, sin
caracteristicas de originalidad,
seran protegidos Unicamente por la



propiedad industrial -si cumplen
los requisitos- y no podran ser
protegidos adicionalmente por
el derecho de autor, pues esas
creaciones carecen de creativi-
dad y caracter artistico; dicho de
otra manera, no tienen la origi-
nalidad suficiente para hacerse
merecedores de la proteccion
del derecho de autor.

La proteccion que otorga el de-
recho de autor es sumamente
amplia. Por ese motivo, no se-
ria justo ni conveniente, desde
el punto de vista comercial, que
ciertos disefnos ordinarios, sin
ningun aporte creativo, puedan
ser protegidos ademas por este
régimen juridico, cuya tutela se
extiende a la vida del autor y se-
tenta afos después de su muer-
te. La proteccion del derecho de
autor responde a reconocer al
autor un cierto grado de crea-
tividad o aporte artistico en su
obra. Precisamente, este dere-
cho exige como unico requisito la
originalidad en una obra literaria
o artistica, originalidad entendi-
da como la buena ejecuciéon de
la obra, y esta buena ejecucion
responde al talento y habilidad
de ese autor, talento del cual mu-
chos seres comunes y ordinarios
carecemos.

Si bien uno de los principios ba-
sicos del derecho de autor es la
irrelevancia del mérito de la obra,
esto no quiere decir que puede
considerar como obra cualquier
tipo de creacién, incluso la ca-
rente del todo de algun tipo de
aporte creativo o la desprovista
completamente de todo tipo de
caracter artistico. No puede en-
tenderse, dentro de supuestos
razonables, que algunas obras
artisticas no contengan aporte
artistico o, dicho de otra manera,
obras de arte sin arte.

Por eso algunos paises, entre
ellos Espafia, han adoptado el
principio de la acumulacion res-
tringida; es decir, protegeran los
disefios industriales por las nor-
mas de la propiedad industrial,
pero solo algunos de ellos, los
gue contengan aportes creativos

originales, podran también bene-
ficiarse de la proteccion del dere-
cho de autor. Este pais denomi-
na a estos disefios como disefios
artisticos; solo estos se pueden
asimilar a las obras de arte apli-
cado y, en consecuencia, solo
estos se podran proteger, ade-
mas, en forma concurrente y si-
multanea, por las normas del de-
recho de autor.

Desde hace muchas décadas
atras, el profesor OTERO LAS-
TRES explicaba que en Espa-
na estaba vigente el sistema
de acumulacién restrictiva, no
el sistema francés de acumula-
cion absoluta. Es decir, diferen-
cia a las creaciones de forma
en tres categorias: los modelos
“puramente artisticos”, protegi-
dos solamente por la legislacion
autoral; los modelos industriales,
protegidos unicamente por la le-
gislacién sobre propiedad indus-
trial; y los “modelos artisticos co-
merciales”, protegidos tanto por
la legislacién sobre el derecho
de autor como por la legislacion
sobre propiedad industrial. “La
acumulacion restrictiva resulta
evidente del articulo 190, el cual,
tras definir los modelos artisticos
como “los modelos y dibujos que,
constituyendo una reproduccion
de una obra de arte, se explo-
ten con un fin industrial... inde-
pendientemente de los derechos
que pudieran corresponderles
en el concepto de propiedad in-
telectual”.#

Afos después, en su nueva
obra, el profesor Otero deter-
mina que “la Ley espafiola, con
indudable acierto, se inclina por
el criterio cuantitativo del “nivel
artistico” al senalar en la citada
disposicion adicional décima que
“la proteccion que se reconoce
en esta Ley al disefio industrial
sera independiente, acumulable
y compatible con la que pueda
corresponder en virtud de la pro-
piedad intelectual cuando el di-
sefio de que se trate presente en
si mismo el grado de creatividad
y de originalidad necesario para
ser protegido como obra artistica
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segun las normas que regulan la
propiedad intelectual. En efecto,
de esta disposicion adicional dé-
cima se desprende que para que
una creacion protegible como
disefio industrial pueda acceder,
ademas, a la proteccion de la
propiedad intelectual ha de pre-
sentar el grado de creatividad y
de originalidad necesario para
ser protegido como obra artistica
segun las normas que regulan la
propiedad intelectual”.*

3.3. MARCO JURIDICO MUL-
TILATERAL REFERENTE A LA
ACUMULACION

Sin duda, las obras de arte apli-
cado y los dibujos y modelos in-
dustriales tienen una naturaleza
doble. Estan incorporados o ex-
presados en articulos utilitarios,
en donde se incluyen elementos
de creacion artistica. Representan
la categoria mas tradicional en la
zona fronteriza entre la propiedad
industrial y el derecho de autor, 0 0
como sefiala ANTEQUERA, “son
bienes intelectuales que se des-
plazan en terreno movedizo”.**
Pero 4cual es la posicién de
los convenios internacionales
multilaterales con respecto a
este asunto?

(i) Convenio de Berna

Los paises miembros del Convenio
de Berna estan en la libertad de
elegir la proteccion del derecho de
autor o de la propiedad industrial
para esta categoria de creaciones.
Asi, en su articulo 1, incluye las
obras de artes aplicadas* entre
las “obras literarias y artisticas”, y
el articulo 2.7 prescribe: “Queda
reservada a las legislaciones de
los paises de la Unidn, la facultad
de regular lo concerniente a las
obras de artes aplicadas y a los
dibujos y modelos industriales, asi
como lo relativo a los requisitos de
proteccion de estas obras, dibujos
y modelos, teniendo en cuenta las
disposiciones del articulo 7.4 del
presente Convenio. Para las obras
protegidas tinicamente como dibu-



Jjos y modelos en el pais de origen
no se puede reclamar en otro pais
de la Unibn mas que la proteccion
especial concedida en este pais a
los dibujos y modelos; sin embar-
go, si tal proteccion especial no
se concede en ese pais, las obras
seran protegidas como obras ar-
tisticas”.

El articulo 7.4 establece el plazo
de proteccion y deja a las legis-
laciones de los paises miembros
la facultad de fijarlo: “.. y para las
artes aplicadas, protegidas como
obras artisticas; sin embargo, este
plazo no podra ser inferior a un pe-
riodo de 25 arios contado desde la
realizacion de tales obras... Este
plazo es resultado de un compro-
miso que se aplica por las diver-
gencias de criterio existentes en
el seno de la Unién acerca de si
las obras de arte aplicadas deben
estar protegidas por el derecho de
autor o por la legislacion especifi-
ca sobre disefios y modelos habi-
tualmente mediante registro”.#°
De acuerdo con la Guia del Con-
venio de Berna, de la Organiza-
cion Mundial de Propiedad Inte-
lectual47, la libertad de los paises
miembros para determinar los re-
gimenes de proteccién y regular lo
concerniente a las obras de artes
aplicadas y a los dibujos y mode-
los industriales tiene dos condi-
cionamientos: primero, respetar
el periodo minimo de proteccion
establecido en el Convenio (veinti-
cinco anos); y segundo, acogerse
a la reciprocidad cuando se trate
de obras que, en el pais de origen,
se protejan como dibujos o mode-
lo: deberan protegerse en donde
se reclama la proteccion, bajo el
mismo sistema, es decir, la protec-
cion otorgada por este ultimo a los
dibujos y modelos industriales. Sin
embargo, un pais que no concede
proteccion a los dibujos y modelos
debera proteger las obras de artes
aplicadas como obras artisticas.*®

(ii) Ley-tipo sobre Propiedad In-
dustrial

La Ley-tipo sobre Propiedad In-
dustrial, de la Organizaciéon Mun-
dial de la Propiedad Intelectual

(OMPI), en su articulo 1, parrafo
2, establece el mencionado princi-
pio de la acumulacion de la pro-
teccion; es decir, si el disefio esta
protegido por esta ley, podria tam-
bién protegerse por otro régimen
juridico diferente, en este caso el
derecho de autor.

Como se sefald antes, este princi-
pio, de gran importancia practica,
entiende que los disefios constitu-
yen creaciones de caracter esté-
tico, por lo cual los dibujos y mo-
delos protegidos por la propiedad
industrial, en general, o por una
ley especial sobre estas produc-
ciones, pueden ser igualmente
objeto de proteccion por el dere-
cho autoral. Entonces, el destino
particular del objeto, que es servir
de molde o modelo para la fabrica-
cion industrial o artesanal, no ex-
cluye la aplicacion de la ley sobre
el derecho de autor.

(iii) ElI Convenio de la Union de
Paris

El Convenio de Paris, sin definir-
las, abre sus puertas para las pro-
ducciones motivo de este andlisis.
En su articulo 5 quinquies, deter-
mina que los dibujos y modelos
industriales deberan estar protegi-
dos en todos los paises miembros
de la Union, y deja en libertad a
cada uno para determinar la na-
turaleza, objeto y condiciones de
la proteccion. Estos preceptos de
ninguna manera impedirian que
los paises miembros fijaran el
sistema de la acumulacion -sea
absoluta o restrictiva- mediante
la proteccion otorgada por este
Convenio y la proteccion concedi-
da por el Convenio de Berna y las
leyes autorales.

(iv) Arreglo de La Haya

El Arreglo de La Haya, relativo al
depdsito internacional de dibujos
y modelos industriales, no obliga
a los miembros a establecer las
condiciones, objeto y extension de
la proteccién de estas produccio-
nes, por ser un instrumento Unica-
mente procedimental.
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El caracter artistico del disefio in-
dustrial lo hace, en definitiva, me-
recedor de la proteccion conce-
dida por el derecho de autor. Sin
embargo, a causa de su destino
particular, muchos paises lo han
catalogado como una materia es-
pecial de la propiedad industrial,
e incluso lo han sometido a una
legislacion especial que lo coloca
dentro de este sector, y debido a
su sistema de registro toman en
cuenta las necesidades derivadas
de su utilizacion en la industria,
comercio o la artesania.
Interesante es el planteamiento de
la legislacion de Estados Unidos
de Norteamérica. En la primera
reunion del Comité de Expertos
sobre el Arreglo de La Haya, efec-
tuada en Ginebra, la delegacién
de este pais propuso una muy in-
teresante solucién legislativa, al
sefalar que los disefos de arti-
culos, bajo ciertas condiciones,
podian estar protegidos tanto
por la copyright law como por la
trademark law. Cada uno de los ti-
pos de proteccion existentes tenia
sus dificultades y limitaciones, por
cuanto el precio de las patentes
de disefio era relativamente alto y
su demora en el otorgamiento no
permitia combatir la pirateria de
disefios populares y de corta du-
racion; ademas, el requisito de “no
obvio” -nivel inventivo- presentaba
problemas que se desprendian de
la aplicacion de la ley. Similares
dificultades, limitaciones y ambi-
guedades se encontraban al apli-
car la “separabilidad” requerida
por la copyright law a los disefios
de articulos de utilidad49, y el en-
tendido del requisito de originali-
dad (esfuerzo del autor plasmado
en la obra) en ese derecho anglo-
sajon también difiere de cémo lo
entiende el derecho de autor con-
tinental europeo.

Debido alaimportancia econémica
de los disenos, el Gobierno de
los Estados Unidos ha propuesto
aprobar una legislacion sobre
estas producciones que supere de
alguna manera los problemas de
la legislacion sobre patentes, asi
como sobre derecho de autor. La



legislacion sui generis propuesta
por este pais otorgaba un perio-
do de proteccion mas corto que
el proporcionado por el derecho
autoral, y es mas rapido y menos
costoso que el previsto por pat-
ente de disefo. Finalmente, por
motivos de orden politico y algu-
nos de orden técnico, esta pro-
puesta no fue acogida en el seno
del citado Comité.

3.4. INTERES PRACTICO DE LA
ACUMULACION

Como habiamos establecido, para
un sector importante de la doctrina
el sistema de proteccion acumula-
da no se justifica, sino mas bien
se impone y es la uUnica actitud
practica ante la imposibilidad de
trazar, objetivamente y en funcién
de criterios validos, la frontera en-
tre el arte puro y el arte aplicado
a la industria.®® Es evidente en-
tonces, ante esta imposicion, que
se presenten problemas al aplicar
este sistema®. Sin embargo, la
misma doctrina advierte que son
mayores los beneficios y ventajas.
Por ello, una enorme cantidad de
paises han adoptado tal sistema
de la acumulacién en sus leyes
nacionales.*

Cabe en este momento sefalar
que la posibilidad de “acumula-
cion” no es igual a “acumulacion
automatica”; es decir, en algunos
casos una obra de arte aplicada no
se podra registrar como disefo in-
dustrial y en otros casos un deter-
minado disefio no estara protegi-
do por el derecho de autor. Como
sefiala ANTEQUERA, la acumula-
cion no opera de forma automati-
ca; siempre habra que atenerse
a los requisitos exigidos por cada
disciplina®®: la originalidad en el
caso de la obra de arte aplicada,
y la novedad y el caracter singular
en el disefo industrial. Entonces,
una vez cumplidos estos requisi-
tos, podra operar la acumulacion.
“La acumulacién de la proteccion
no tiene consecuencia alguna so-
bre las condiciones de existencia
de los derechos en cuestion. Esto

significa que estos derechos na-
cen y se desarrollan de manera
independiente™*. llustremos con
un ejemplo: si el creador de un
disefio publica previamente su
creacion antes de la solicitud de
registro o de la fecha de priori-
dad validamente reivindicada, no
podra obtener proteccién por la
propiedad industrial o por una ley
especial sobre disenos, por falta
de novedad -criterio absoluto-,
pero si podra proteger su creacion
por la via del derecho de autor. Lo
mismo sucederia en el caso de
un disefo que posea Unicamente
diferencias secundarias con re-
specto a realizaciones formales
anteriores o0 que se refiera a otra
clase de productos distintos a
esas realizaciones -criterio rela-
tivo- (art. 59 Dec. 344 y art. 115
Dec. 486).

Por otra parte, tomando en cuenta
el principio de legalidad, encon-
tramos que no podran ser regis-
trables los disefios industriales55
contrarios a la moral, a las buenas
costumbres y al orden publico, ni
los comprendidos dentro de los
motivos de denegacion absolutos
y relativos para el registro mar-
cario y el disefio con “meros fines
contemplativos y no esté dirigido
a darle a un producto industrial o
de artesania una apariencia espe-
cial”.*®

ANTEQUERA sefiala como ex-
cepcién dos casos en que un dis-
efio industrial no podria estar pro-
tegido por el derecho autoral:

(i) Que el disefio cumpla una fun-
cion pura y exclusivamente técni-
ca, ayuna de toda expresion pro-
tegible por el derecho de autor, es
decir, que el arte puro o aplicado,
por minimo que sea, no se en-
cuentre por ninguna parte. Aclara
con un ejemplo: pretender el reg-
istro como disefio de la secuencia
o combinacion de secuencias que
permitan disefiar una molécula
hibrida. EI mismo autor reconoce
la subjetividad de este criterio de
valor, ajeno al derecho autoral, ya
que la expresion creativa original
se reconoce cualquiera sea el mé-
rito de la obra.

A fondo

(i) Consecuencia del supuesto
anterior seria que el disefio carez-
ca completamente de originali-
dad, siempre entendiendo que la
originalidad se presume y quien la
niegue debera probarlo.®”

En nuestro criterio, los casos se-
Ralados son bastante forzados y
se fundamentan definitivamente
en criterios subjetivos, los cuales
pueden variar dependiendo de
quién califique el caracter estético
o la originalidad. La valoracién
subjetiva podria entenderse como
contraria a los principios funda-
mentales del derecho, pero no
existe otra forma de valorar la
originalidad y el caracter estéti-
co: se debe hacer, y siempre la
debe efectuar alguien.

El registro en derecho de autor,
si bien declarativo de derechos,
no puede ser denegado por fal-
ta de novedad. Bastara el aporte
personal del creador, traducido
en la buena ejecucioén de la obra
-originalidad- para que esté pro-
tegido desde su creacion y se
otorgue un certificado de regis-
tro (en caso de que el autor asi
lo quisiera), sin importar que la
obra se conozca publicamente
con anterioridad a la solicitud de
registro. Ademas, la calificacion
de la originalidad no es siempre
facil de determinar, mas aun si
para el autor su obra es original
porque lleva su aporte personal
y, por lo tanto, deberia estar pro-
tegida y ser registrada. Como ya
se determind, quien niegue la
originalidad debe probarlo.
Caso contrario, el disefio indus-
trial debe ser nuevo, es decir,
no conocido publicamente en
cualquier lugar o en cualquier
momento, mediante una des-
cripcion, una utilizacion o por
cualquier otro medio. Para la
consideracion de novedad, debe
poseer diferencias importantes
con respecto a disefios anterio-
res, es decir, que su apariencia
general difiera de realizaciones
anteriores.

Debemos tomar en cuenta tam-
bién la extension de los dere-
chos, tanto morales como patri-



moniales. En el caso de la obra de
arte aplicado, los derechos mora-
les no se limitan, como en la pro-
piedad industrial, generalmente al
derecho de paternidad. En el caso
del diseno industrial, este derecho
no es absoluto absoluto -oponible
erga omnes-, perpetuo, inaliena-
ble, imprescriptible e irrenuncia-
ble. Al obtener proteccion por de-
recho de autor, el derecho moral
comprenderia no solo al derecho
de paternidad, sino también, entre
otros, el derecho de integridad de
la obra.

En cuanto a los derechos patrimo-
niales o econémicos, por lo gene-
ral el derecho sobre un disefio in-
dustrial es mas limitado, pues con
el registro de un dibujo o modelo
industrial el titular puede excluir
a terceros del uso y la explota-
cion del correspondiente disefio
o de disefios que presenten uni-
camente diferencias secundarias
con respecto del registrado. Podra
impedir que, sin su consentimien-
to, fabriquen, importen, ofrezcan
en venta, introduzcan en el co-
mercio o utilicen comercialmen-
te productos que reproduzcan el
dibujo o modelo industrial. En el
derecho autoral, el autor goza del
derecho exclusivo de explotacion
de la obra, el cual abarca la facul-
tad de realizar, autorizar o prohibir
todo uso de la obra por cualquier
medio o procedimiento, conocido
o por conocer; a titulo ejemplifi-
cativo, las leyes mencionan, ade-
mas del derecho de reproduccion,
el de comunicacion publica y el
de distribucién. Es decir, la pro-
teccién concedida por el derecho
de autor no se restringe al uso de
la obra en el producto, sino que
también contempla cualquier for-
ma de utilizacion, “aunque sea con
independencia de dicho articulo,
pues la tutela a la obra se reco-
noce cualquiera fuera su destino
o finalidad”.%® Por ejemplo, el uso
no autorizado de la obra a través
de redes de comunicacién digital
0 su empleo para otro género de
obra, como al incluirla en una obra
literaria, fotografica o audiovisual.
En el caso del diseno industrial, se

protege al producto, por lo cual el
derecho exclusivo esta limitado al
uso y explotacion del articulo que
reproduzca el disefio.
Adicionalmente, recordemos que
un titulo de diseno industrial dura
en la mayoria de legislaciones al-
rededor de veinte anos (diez anos
en el Acuerdo ADPIC). En el caso
del derecho de autor, la duracion
del derecho exclusivo es mucho
mayor; conforme al Convenio de
Berna, es de veinticinco anos,
contados desde su realizacion, y
algunas legislaciones han amplia-
do este plazo de proteccion equi-
parandolo al de las demas obras
literarias y artisticas, es decir, toda
la vida del autor y cincuenta, se-
senta, setenta afios post morten,
dependiendo de cada pais (seten-
ta afnos en la ley de Costa Rica).
Esto quiere decir que, si el perio-
do de protecciéon de un dibujo o
modelo industrial ha fenecido, el
autor de la obra de arte aplicado
utilizada para el dibujo o modelo
puede impedir el uso o la explota-
cion de ese disefio, por cuanto su
obra se encuentra aun protegida.
Pareceria innecesario que el titular
de un derecho de autor se preo-
cupe de obtener simultaneamente
un titulo mucho mas dificil de con-
seguir, mas costoso y, desde cier-
ta optica, mas limitado en térmi-
nos de los derechos que concede;
incluso, mucho mas corto sobre
su misma creacion. Sin embargo,
el interés practico de obtener un ti-
tulo de disefio industrial se reduce
a los siguientes puntos:

(i) En nuestros paises, un titulo
de propiedad industrial es mucho
mas seguro que un certificado de
derecho de autor. Las oficinas de
patentes, en términos generales,
funcionan mejor que las oficinas
de registro de la produccién inte-
lectual en la mayoria de los pai-
ses. Los procedimientos de regis-
tro de un disefo industrial son mas
sofisticados que los de una obra, y
el titulo de propiedad industrial es
aceptado en bancos, de determi-
nados paises, como garantia hi-
potecaria. El registro de un nuevo
disefio industrial se publica en el
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boletin o gaceta o en medios de
comunicacion impresos o digita-
les, y se presume que este mono-
polio es conocido por todos.*®
Deciamos que el titulo de propie-
dad industrial es mas seguro. En-
tonces, es mas facil ejercer una
accion judicial o administrativa
respaldado en ese titulo que ejer-
cer la misma accion amparado en
un certificado de la oficina de re-
gistro de derecho de autor o, peor
aun, sin tal certificado, confiando
en la proteccion a la obra desde el
hecho de su creacion.
Comunmente, los jueces ordi-
narios solicitan el “titulo” como
respaldo para ejercer una deter-
minada medida cautelar (cese
inmediato de la actividad ilicita,
clausura, comiso, retiro definiti-
vo de los canales de circulacion,
destruccién, comiso de aparatos y
medios para almacenar las copias
ilicitas, secuestro, retencion, etc.).
Por circunstancias ajenas a los
sistemas de proteccion de estos
derechos, sin un “titulo” de propie-
dad industrial o con un certificado
de deposito de derecho de autor
es mas dificil ejercer los derechos
correspondientes al autor.

Podria decirse, en términos gene-
rales, que las oficinas de patentes
estan mejor estructuradas que las
oficinas de registro de derecho de
autor. Los procedimientos de re-
gistro de un nuevo disefo si son
mas sofisticados y seguros, pero
también demoran mucho mas
tiempo y su costo es muy elevado.
Por eso, en determinados casos,
un derecho de autor podria ser
mas conveniente, por cuanto en
este sistema la obra de arte apli-
cado no requiere de formalidades
para su proteccion, pues esa obra
estara protegida desde su crea-
cion. Por otro lado, nada impide
utilizar el titulo de un derecho de
autor como garantia bancaria.

Se podria pensar que una ventaja
del disefio industrial es el conoci-
miento general del derecho exclu-
sivo mediante la publicacién en 6r-
gano de difusion correspondiente.
Sin embargo, una amplia divulga-
cion de la obra de arte aplicado



podria suplir esa publicidad.

En casos de pirateria, con un titulo
de diseno industrial resultaria mas
facil detectarla, ya que estos titu-
los estan muy bien determinados
en su contenido literal. Muchas
veces es complicado establecer
el plagio en una obra, sobre todo
cuando dependera del criterio,
ciertamente subjetivo, del juzga-
dor.

(i) Como se desprende de la pri-
mera razon sefalada, un titulo
de diseno industrial funciona en
un sistema internacional si existe
cooperacion continua y estrecha
entre las oficinas de patentes de
todo el mundo, basandose en
cédigos de clasificaciéon homogé-
neos. La informacién circula con
mucha rapidez, por lo cual el uso
del derecho de prioridad interna-
cional solo es posible con base en
un titulo de propiedad industrial.
En caso de reproduccion no auto-
rizada de una obra en pais distinto
al del domicilio del autor, es muy
dificil para ese titular perseguir
el ilicito. En cambio, con un titu-
lo anterior de propiedad industrial
reconocido internacionalmente, la
tutela de esos derechos es menos
dificultosa.

(iii) El registro exigible para el di-
sefno facilita la prueba de la nove-
dad vy, adicionalmente, crea una
presuncion legal de la calidad del
creador, con lo cual responde a
las necesidades practicas de la in-
dustria y artesania.

(iv) Mas alla de lo indicado, es im-
portante destacar que el disefio
industrial, al poseer elementos de
patentes, puede impedir -a tra-
vés del registro- que se registren
0 usen disefios similares o sin di-
ferencias principales frente a las
realizaciones anteriores, mientras
en el derecho de autor no se pue-
de impedir a otros autores utilizar
obras muy parecidas si se han
creado independientemente.

Por las razones practicas expues-
tas, los titulares de este tipo de
creaciones tratan de usar el me-
canismo de doble proteccion. Por
ejemplo: las series televisivas de
ficcion infantil Los SIMPSONS o

X-MEN promocionan la venta de
juguetes, ropa y todo tipo de arti-
culos con estos seres y robots.
Las series -como una obra audio-
visual- y los dibujos o fotografias
estan protegidos por el derecho
de autor, mientras los moldes para
la fabricacién industrial de los mu-
fAecos son objeto de un titulo de
disefio industrial. Incluso, algunos
contratos de character merchadi-
sing se basan en este titulo.

No olvidemos que la denomina-
cion SIMPSONS o X-MEN que-
daran protegidas como marca con
una duracioén indefinida si se re-
nueva sucesivamente; y, en caso
de que esta forma se convierta
en una caracteristica distintiva
del producto, la triple proteccién
podria realizarse a través de dos
titulos de propiedad industrial: el
disefo (diez afos) y la marca (du-
racion indefinida).

4. LA TRIPLE ACUMULACION:

DISENO INDUSTRIAL, OBRA
DE ARTE APLICADO Y SIGNOS
DISTINTIVOS

Como establecimos, debido al sis-
tema de acumulacién, una crea-
cion formal (obra de arte aplica-
do-disefio industrial) podria ser
susceptible tanto de proteccién
por derecho de autor como por la
propiedad industrial. Ahora ana-
lizaremos la posibilidad de prote-
ger simultaneamente esta crea-
cion como disefio u obra de arte
aplicado y como marca. Primero,
debemos analizar la posibilidad
de registro marcario de las crea-
ciones de forma y, de operar esta
posibilidad, qué tipo de creaciones
formales podrian gozar de la pro-

teccion acumulada.

La mayor parte de las legisla-
ciones de América Latina incor-
poran entre las prohibiciones

absolutas (inadmisibles por ra-
zones intrinsecas) para el registro
marcario los signos que consistan
en formas usuales o corrientes de
los productos (formas necesarias
impuestas por la naturaleza de un
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producto o envase) y en formas
que dan una ventaja funcional o
técnica.®®

La Ley de marcas de Costa Rica,
en su articulo 7, determina la in-
admisibilidad a registro en los
siguientes casos: ‘a) La forma
usual o corriente del producto
oenvase al cual se aplica o una
forma necesaria o impuesta por
la naturaleza del producto o servi-
cio de que se trate. b) Una forma
que otorgue una ventaja funcional
o técnica al producto o servicio al
cual se aplica”.

En igual sentido, la legislacion
andina, en el articulo 135 de la
Decision 486, determina que no
seran registrables las formas que:
a) Consistan en formas usuales de
los productos o de sus envases,
o en formas o caracteristicas
impuestas por la naturaleza de la
funcién de dicho producto o del
servicio de que se trate”; y en el
literal c) establecia la prohibicion
para los signos que “consistan
en formas que den una ventaja
funcional o técnica al producto o
al servicio al cual se aplican”.

El articulo 4 del Reglamento sobre
la Marca Comunitaria y el articulo
2 de la Primera Directiva del Con-
sejo mencionan los signos que po-
dran constituir marca comunitaria,
y hacen expresa referencia a la
forma del producto o su presenta-
cion. Esta norma es aclarada en
el articulo 7 del Reglamento del
Consejo sobre la marca comuni-
taria, el cual enumera entre los
‘motivos de denegacién absolu-
tos” para el registro de la marca
comunitaria a los signos exclu-
sivamente constituidos por (i) la
forma impuesta por la naturaleza
del propio producto, o (ii) la forma
del producto necesaria para obte-
ner un resultado técnico, o (iii) la
forma que afecte al valor intrinse-
co del producto”.

El Convenio de Paris no contem-
pla expresamente lo relativo al re-
gistro de signos consistentes en
la forma del producto o de su pre-
sentacion, o de formas que den
una ventaja funcional. El Acuerdo
sobre los ADPIC, al igual que el



Convenio de Paris, no hace refe-
rencia a la prohibicién de registro
marcario de signos consistentes
en creaciones de forma.

Del analisis de la normativa comu-
nitaria y de los tratados y acuerdos
internacionales antes indicados se
deduce la imposibilidad absoluta
de registro marcario de los signos
que consistan en (i) formas usua-
les de los productos o los enva-
ses usuales de los productos, (ii)
‘las formas que se deriven de las
caracteristicas de los productos
o del uso o empleo al que estan
destinados™’, (iij) las formas que
den una ventaja funcional o técni-
ca.

Sin embargo, del concepto de
marca® se desprende la posibili-
dad de registrar como marca un
signo que consiste en una forma
especifica, pues, sin duda, esta
forma pudiera ser perceptible y
podria ademas distinguir en el
mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por
una persona de los productos o
servicios idénticos o similares de
otra persona. Asimismo, es posi-
ble su representacion grafica.
Para asegurar la registrabilidad
de estos signos, ademas de su
perceptibilidad y distinguibilidad
deberian no estar inmersos en las
prohibiciones sefialadas en la nor-
mativa antes anotada. Es decir,
los signos tridimensionales no de-
ben ser usuales, no deben derivar
de las caracteristicas o naturale-
za de los productos o del uso al
que estan destinados y no dar una
ventaja funcional o técnica.
Entonces, como principio gene-
ral, los signos que constituyan
formas relativas a los productos
0 servicios a los que se aplican,
en estricto sentido juridico, po-
drian ser registrados como mar-
cas, y las prohibiciones anotadas
se tomaran unicamente como ex-
cepciones al principio general de
registrabilidad de estos signos for-
males. Este ha sido el espiritu de
la ley de Costa Rica (art. 3: Signos
que pueden constituir marca), que
con gran acierto incluye, en el lis-
tado ejemplificativo de signos que

podrian consistir en marcas a la
forma, la presentacion, los enva-
ses o envolturas de los productos
0 servicios correspondientes. De
igual manera, la Decision 486, en
el articulo 134, literal f), determina
de forma expresa que las formas
de los productos, los envases y
envolturas pueden constituir mar-
cas, y las prohibiciones de regis-
trabilidad de los literales c) y d) del
articulo 135 seran unicamente ex-
cepciones al principio absoluto de
registro de signos que consistan
en formas.

A partir del principio general enun-
ciado, se analizard cada una de
las excepciones anotadas, a fin
de comprender por qué no todas
las formas son susceptibles de re-
gistro y, por ende, susceptibles de
proteccion acumulada.

Las marcas que consistan en la
forma del producto estan incluidas
dentro las marcas tridimensiona-
les, al igual que las envolturas,
envases y los relieves® consisten
en signos que, ademas de la vista,
pueden ser percibidos por el tac-
to.%

En este sentido, Victor BENTA-
TA establece que “en los produc-
tos de consumo masivo, en que
la presentacion comercial puede
tener un efecto determinante e
incluso superior al de la marca
nominativa, la presentacion co-
mercial funciona como marca... la
situacion puede equivalerse a la
de una marca dependiendo de la
velocidad con la cual el consumi-
dor adquiera el producto. A mayor
velocidad, mayor énfasis habra en
el efecto de la presentacion exte-
rior”.5®

En nuestro criterio, para que una
presentacion comercial o una
creacion formal funcionen como
marca, mas que velocidad con la
que se adquiere el producto con-
sideramos la velocidad en distin-
guirlo, en saber de qué producto
se trata. Muchas veces el consu-
midor no adquiere el producto,
pero, al dar tan solo un vistazo a
esa presentacion comercial for-
mal, conoce de cual marca se tra-
ta. Pensemos por ejemplo en un
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peaton que, en una determinada
avenida, puede distinguir, sin ne-
cesidad de ver la marca denomi-
nativa, entre un automovil HYUN-
DAl y un BMW; o un consumidor
que, en un supermercado, puede
distinguir entre un determinado li-
cor y otro: distinguira rapidamente
entre una botella de wiskey DIM-
PLE y una de BUCHANAN’S.

Envases y relieves

La Legislacion Espanfola, en el ar-
ticulo 119 del Estatuto sobre Pro-
piedad Industrial, incluia dentro de
los signos susceptibles de registro
marcario a los envases, pero “a la
hora de formular las correspon-
dientes prohibiciones, el articulo
124 del Estatuto establecia unica-
mente la relativa a la denominada
‘marca-envase’... la norma... era
criticada severamente por la doc-
trina que denunciaba el caracter
desordenado y contradictorio de
la regulacion. La forma usual de
un envase, légicamente no posee
una adecuada capacidad distinti-
va, puede en efecto, al igual que
cualquier otro signo, “haber pasa-
do al uso general, y por ello ser
insusceptible de registro marca-
rio”.%6

En este sentido, el 7 de abril de
1961, la Corte Suprema de Ar-
gentina, en el fallo de TREBOL c.
EADA, decidié que tenia “interés
legitimo para solicitar la nulidad
de la marca por importar el regis-
tro de la misma exclusividad en el
uso de un envase, quien también
la utiliza y entiende que ha pasado
al uso general”.®”

La novedad en el caso de los en-
vases debe ser relativa, segun
CABANELLAS y BERTONE, pero,
dentro de este margen de relativi-
dad es posible que estas formas
posean ciertas caracteristicas que
las logren distinguir en el merca-
do, es decir, que sean distintivas.®®
Mas alla de la errobnea exigencia
de los requisitos de novedad o de
originalidad a los signos distin-
tivos, lo importante es entender
cual ha sido la tendencia sobre la
permisividad del registro como



marcas de ciertas creaciones de
forma, en este caso envases.
Dentro del contexto de marca tri-
dimensional, se debe mencionar
el relieve. Como lo exponen BER-
TONE y CABANELLAS, el relieve
podria ser susceptible de registro
marcario siempre que posea ca-
pacidad distintiva. Ha sido fre-
cuente el registro marcario de las
suelas de calzado y las cubiertas
de neumaticos. La jurisprudencia
argentina ha aceptado y recono-
cido, reiterada y pacificamente,
la validez de marcas referidas a
formas de fantasia en suelas de
zapatos.®® Ademas, esas formas
podrian ser obras de arte aplicado
y disefios industriales.

Estos autores concuerdan con el
registro de relieves siempre que
posean capacidad distintiva. No
obstante, corresponde denegar
la solicitud de un relieve “‘que se
limita al ornamento o decoracion
y por su vulgaridad o generalidad
es incapaz por si mismo de distin-
guir o diferenciar productos”. Asi
lo establecié la Camara Nacional
de Apelaciones en lo Federal y
Contencioso, Sala Il de lo Civil y
Comercial en el fallo de ALPAR-
GATAS S.A. c. la Direccién Nacio-
nal de Propiedad Industrial.”

Forma del producto como marca

Algunas legislaciones, asimismo,
aceptan la posibilidad de que una
marca consista en una forma tri-
dimensional (producto, envase, e
incluso las envolturas), al disponer
que un color abstractamente con-
siderado o “aisladamente conside-
rado” sera susceptible de registro
siempre que “se encuentre delimi-
tado por una forma especifica”.
Esta claro que no hay contradic-
cion con las normas que contem-
plan las prohibiciones, pues esta
forma especifica no debera deri-
var de las caracteristicas de los
productos o del uso al cual estan
destinados o consistir en una for-
ma usual de los productos o de
sus envases o una forma que dé
una ventaja funcional o técnica.

Estas disposiciones sobre el color
son aclaradas con normas como
las mencionadas de la legislacion
de Costa Rica o la legislacién an-
dina, las cuales determinan expre-
samente que “la forma de los pro-
ductos, sus envases o envolturas”
pueden constituir marcas.

En Espafa, la doctrina senala-
ba la conveniencia de remplazar
la cadtica y fragmentaria norma
del inciso final del numeral 9 del
articulo 124 por una disposicién
que, de manera general, fijara los
requisitos negativos de la mar-
ca tridimensional”.”" El profesor
FERNANDEZ NOVOA expresa
que esta prohibicion presupone,
I6gicamente, el principio gene-
ral de que cabe registrar como
marca una forma tridimensional y
que este principio general deja de
aplicarse justamente en los tres
supuestos excepcionales indica-
dos en el articulo 11.1 literal d) del
Estatuto: (i) cuando la forma vie-
ne impuesta por razones de orden
técnico, (ii) cuando la forma viene
impuesta por la naturaleza de los
propios productos y (iii) cuando la
forma afecte al valor intrinseco de
los propios productos. Hoy esta
norma corresponde al literal e) del
articulo 5.1 de la ley espafiola de
marcas.

En principio, nuestra legislacion
andina difiere ligeramente de lo
dispuesto en el subapartado d) del
articulo 11.1 de la ley espafiola de
marcas (hoy literal e) del art. 5.1).
Las diferencias giran sobre todo
en torno al ultimo supuesto. Los
supuestos anotados son “diferen-
ciados... y se bifurcan en dos di-
recciones: la relativa a las formas
técnicamente necesarias (primera
parte de la prohibicion) y la con-
cerniente a las formas necesarias
por razones distintas de las técni-
cas (segunda parte de la prohibi-
cién)”."

Para el andlisis detallado de cada
una de estas excepciones, toma-
remos la diferenciacion propuesta
por MARTINEZ y FERNANDEZ
NOVOA.”
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PROHIBICIONES DE REGISTRO
DE LAS FORMAS

(i) Las formas que vengan im-
puestas por razones de orden
técnico

Establecimos anteriormente que
son susceptibles de registro mar-
cario no solo la forma inusual del
producto y los envases sino tam-
bién los envases y las envolturas.
No obstante, la forma de estos
productos, envases o envolturas
puede venir impuesta por razones
de orden técnico, lo cual podria,
en algunos casos, dar una venta-
ja técnica o funcional sobre cual-
quier competidor en el mercado.
Las ventajas funcionales o técni-
cas de los productos son de libre
utilizacion, por lo cual no cabria la
posibilidad de registro. Sin embar-
go, BENTATA aclara que no debe
concluirse que la funcionalidad es
causal de esta exclusion, sino tan
solo susceptible de impedir a los
competidores lograr un nivel téc-
nico comparable. Concluye que,
mientras el registro de un modelo
como marca no impida la compe-
tencia de terceros, es permitido.
Cuando la forma que se pretende
registrar como marca contribuye a
que el envase sea mas duradero,
mas fuerte y resistente, o cuando
la forma del producto, envoltura o
envase por registrar influya deci-
sivamente en el costo de produc-
ciéon o fabricacion, entramos al
campo del modelo de utilidad y de
lo que podria denominarse formas
técnicamente necesarias o formas
necesarias para obtener un resul-
tado técnico.

Si estas formas proporcionan so-
luciones nuevas y poseen adicio-
nalmente la altura inventiva nece-
saria, pueden ser susceptibles de
proteccion como modelo de utili-
dad o, incluso, en algunos casos
como patentes de invencion.

A través de la prohibicion que se
analiza, “se deslindan las formas
susceptibles de ser protegidas
como marcas frente a las formas
susceptibles de ser protegidas
como modelos de utilidad. Un ade-



cuado deslinde entre unas y otras
formas es sumamente importan-
te por una razén fundamental™,
a saber: la proteccion mediante
patente de invencion o modelo de
utilidad (pettypatent) posee una
duracion limitada -veinte y diez
afios-; cuando estos plazos de
proteccidén transcurren, el inven-
to pasa al dominio publico, con lo
cual no se trunca o impide la nece-
saria evolucion tecnologica, la que
no seria posible si las soluciones
técnicas permanecen indefinida-
mente en el dominio privado. En
cambio, la proteccién otorgada
por la legislacién a la marca con-
fiere un derecho de exclusividad
a las formas que distingan en el
mercado productos o servicios
de los productos o servicios si-
milares, que -de cumplir la carga
de usarlas y las correspondientes
renovaciones- podria perpetuarse
en el tiempo.’®

En consecuencia, y como vere-
mos mas adelante, se considera
que la prohibicion analizada es
necesaria y que, por lo tanto, no
cabe la posibilidad de registro v,
en consecuencia, de proteccion
acumulada, tratandose unica o
exclusivamente de formas que
solucionen un problema técnico
o den una ventaja técnica o fun-
cional que impidan la competen-
cia en el mercado. Sin embargo,
¢, qué sucederia si la forma no es
exclusivamente funcional o si esa
funcionalidad no es susceptible de
impedir a los competidores lograr
un nivel técnico comparable?
MARQUEZ concluye que “no es
posible acumular o superponer re-
gimenes de proteccion” en este
primer supuesto. Pensamos que
esta autora no hace diferencia
entre formas exclusivamente fun-
cionales y formas funcionales ni
entre “funcionalidad” y “funciona-
lidad susceptible de impedir a los
competidores lograr un nivel técni-
co comparable’.

La jurisprudencia en el caso Phi-
llips y en el caso Lego han preci-
sado, con notable talento, cuando
una forma funcional no puede ser
susceptible de registro y cuando

esta forma si podria acceder a la
proteccion marcaria.

En el caso Phillips, la doctrina se-
falada por el Tribunal de Justicia
de la Unién Europea (18 de junio
2002) determina que, a pesar de
existir otras formas mediante las
cuales se pueda llegar al mismo
resultado técnico, eso no permite
el registro de una de ellas como
marca, pues existe el peligro de
que cada una de estas sea re-
gistrada; ademas, se pondria a la
autoridad competente en materia
marcaria a realizar una funcion
técnica para la que no esta pre-
parada. En el considerando 8.1, la
sentencia sefiala: “En cuanto a la
cuestion de si la prueba de la exis-
tencia de otras formas que per-
mitan obtener el mismo resultado
técnico puede evitar la aplicacion
de la causa de denegacion o de
nulidad del registro contemplada
en el mencionado art. 3, apartado
1, letra e), segundo guidn, proce-
de sefialar que nada en el tenor de
dicha disposicion permite llegar a
dicha conclusion”. Y agrega que
esta norma “excluye el registro de
un signo constituido por dicha for-
ma, aunque el resultado técnico
de que se trata pueda obtenerse
con otras formas”.

El caso Lego hace referencia a
que las formas funcionales no ne-
cesariamente son irregistrables,
como la habia afirmado afios atras
el profesor BENTATA. Seran irre-
gistrables aquellas formas funcio-
nales que impidan el uso de esas
formas a la competencia. El Tri-
bunal de Justicia de la Unién Eu-
ropea (14 de setiembre de 2010)
determindé que “al limitar el motivo
de denegacion establecido en el
art. 7, apartado 1, letra e), inci-
S0 ii) ... a los signos constituidos
“exclusivamente” por la forma del
producto “necesaria” para obtener
un resultado técnico, el legislador
considerd debidamente que toda
forma de producto es, en cierta
medida, funcional y que, por con-
consiguiente, resulta, en principio,
inapropiado denegar el registro
como marca de una forma de pro-
ducto por el mero hecho de que
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presente caracteristicas de uso.
Mediante los términos “exclusiva-
mente” y “necesaria”, dicha dis-
posicion garantiza que unicamen-
te se deniegue el registro de las
formas de producto que no hacen
sino incorporar una solucién téc-
nica y cuyo registro como marca
obstaculiza realmente, por ello, la
utilizacion de esa solucion técnica
a otras empresas’.

(ii) Formas que vengan impues-
tas por la naturaleza de los pro-
pios productos

La legislacion de Costa Rica, la
andina, asi como la ley espafiola,
mencionan adecuadamente tam-
bién la forma que venga impuesta
por la naturaleza de los productos,
los envases, y deberia compren-
der ademas a las envolturas, relie-
ves, etc. Estas normas deberian
referirse a las formas en general.
“Esta prohibicion entra en juego
cuando la forma tridimensional
solicitada como marca sea preci-
samente aquella forma caracte-
ristica que suelen revestir los pro-
ductos pertenecientes al género o
subgénero de productos en el que
se encuadran los productos para
los que se solicita la correspon-
diente marca”.”®

Es decir, esta prohibido el registro
de la forma usual, corriente o ha-
bitual que en el comercio revisten
todos los productos del género o
subgénero correspondiente.
Esclarecedora es la jurisprudencia
argentina en este punto. El fallo
SAEZ MERINO, JOAQUIN de la
Camara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial, Sala lll, del
19 de abril de 1985, asevera: “No
puede considerarse registrable el
relieve que sea la forma necesaria
de un producto... Asi, el relieve de
un volante de automovil, necesa-
rio para asegurar que éste, me-
diante una adecuada adherencia
a las manos del conductor, cum-
pla sus funciones especificas, no
podria ser apropiado por registro
marcario”.” Esta jurisprudencia ha
entendido por forma necesaria “la
forma usual y corriente de aquel o



bien la impuesta por la propia na-
turaleza del producto o servicio o
por su funcién industrial’.
MARTINEZ, en su obra La mar-
ca tridimensional, opina que la
‘prohibicion estudiada afecta a
las formas cuya utilizacion resulta
imprescindible para que un deter-
minado producto posea la natura-
leza y cualidades que le son pro-
pias, sirva para la obtencion de
resultados que con él se preten-
den, o permita la satisfacciéon de
las necesidades que con el mismo
se persiguen”.® Esta postura, en
algunos casos, conduce al su-
puesto anterior sobre las formas
impuestas por razones de orden
técnico, especialmente si las for-
mas permiten satisfacer las nece-
sidades que con ella se persiguen.
En el caso de pretender el registro
de envases, considera FERNAN-
DEZ NOVOA?" que lo prohibido es
solicitar la proteccion de la forma
de aquellos que en las costum-
bres leales y constantes del co-
mercio sean habituales o usuales.
Esta prohibicion esta relacionada
con la estipulada en los literales c)
del art. 7 de la ley costarricense y
f) del articulo 135 de la Decision
486, relativas a los signos genéri-
cos. Esa prohibicion pretende evi-
tar a un titular imponer una barre-
ra comercial que no permita a sus
competidores ingresar al mercado
usando formas usuales, comunes
0 genéricas. En caso de que un
empresario lograra monopolizar
la forma usual de un producto, a
través de un derecho exclusivo, se
bloquearia el mercado al impedir
a la competencia la fabricacion,
produccién y distribucion de sus
productos dotados con esta forma
habitual o usual.

Entonces, si no cabe el registro
marcario de este tipo de formas,
obviamente no podria producirse
una proteccion acumulada. Sin
embargo, nada impediria que esta
forma sea susceptible de prote-
gerse por el derecho autoral como
obra de arte aplicado y como dise-
Ao industrial, en tanto cumpla los
requisitos exigidos por cada disci-
plina.

(iii) Las formas que afecten al
valor intrinseco de los produc-
tos

Es una norma no muy comprensi-
ble. Al parecer se refiere a la forma
que otorgue un valor sustancial y
adicional al producto, como lo in-
dica la Directiva Comunitaria en el
subapartado €) del articulo 3.1.
Partiendo de la interpretacién de la
Directiva Comunitaria, el supuesto
estudiado se aplica en especial
a los productos en los cuales la
forma o apariencia estética incide
sobre el valor de estos en el mer-
cado. Aquello sin duda pertenece
al campo de disefio industrial. Es
decir, un producto es adquirido por
los consumidores con base en su
apariencia estética u ornamental y
su forma influye fundamentalmen-
te en el valor comercial.

La razon de esta prohibicion, se-
gun FERNANDEZ NOVOA, se
reduce a que “se restringiria inde-
bidamente la libre competencia si
por la via del derecho de marca
se otorgase un monopolio (que en
el orden temporal seria potencial-
mente ilimitado) sobre una forma
que contribuyese basicamente a
hacer que un producto sea vendi-
ble”.52

Sin embargo, no seria justo de-
jar sin proteccién marcaria a las
formas y disefios que otorguen
un valor sustancial, con el cual el
producto se torna mas atractivo
y estético, y en los que, en mu-
chos casos, su distintividad las
hacer funcionar como marcas. Por
ejemplo, la linea aerodinamica del
automovil FERRARI Testarrossa,
la botella del whiskey DIMPLE,
el disefo de la afeitadora de tres
cabezas de PHILIPS, la botella de
COCA COLA CLASSIC, una en-
envoltura de caramelos, etc. “En
todos estos casos el disefio no es
funcional y por lo tanto es prote-
gible”.3 Mas adelante trataremos
sobre la funcionalidad de algunos
de estos disefios y su posible pro-
teccion.

El hecho de que una forma esté-
ticamente atractiva pueda ser ob-
jeto de proteccion por vias distin-
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tas al derecho marcario -disefio
industrial y derecho de autor-, no
significa que por ello deba quedar
excluida de la proteccion marca-
ria, “pues la proteccién en uno y
otro caso responde a criterios y
fines diferentes y no excluyen-
tes”.%

La funcion de estas figuras es
distinta: el diserio protege unica-
mente el aspecto visible -forma-,
por lo cual es inseparable del
producto. Los disefios industria-
les tienen como funcién dar a los
productos que los incorporan una
apariencia especial, un aspecto
original, estéticamente atractivo
para el publico consumidor, sin
modificar sus cualidades propias
desde el punto de vista de su uti-
lidad, y su procedencia u origen
empresarial es irrelevante. El di-
sefio industrial protege el valor
agregado que la innovacién for-
mal otorga al producto.

El derecho de autor protege la
forma de expresion de las ideas
literarias o artisticas contra la re-
produccién, comunicaciéon, dis-
tribucion no autorizada, con in-
dependencia de su aplicacion o
utilizacion, mérito o destino, y no
interesa la indicacion de la fuen-
te u origen empresarial. (Sin em-
bargo, una obra podria en algu-
nos casos ser distintiva e indicar
la procedencia empresarial). En
cambio, la marca tridimensional
cumple la funcion de identificar y
distinguir el producto de otros si-
milares y, ademas, indicar la fuen-
te o la procedencia empresarial, y
esta solo vinculada al producto o
servicio, es decir, puede ser fisi-
camente separable de él y lograr
una autonomia. Mientras el bien
en si puede ser de copia libre.
Siempre que no haya otro derecho
de propiedad intelectual inmerso,
la marca representa un elemento
privativo.®

En conclusidon, nada deberia im-
pedir que se pueda reconocer la
proteccién marcaria de una crea-
cion formal protegida por via de
disefio industrial o como obra de
arte aplicado. “Pero en este caso
ya no se estaria protegiendo al di-



sefio mismo, sino a su funcién
sobre los bienes y servicios que
lo utilizan como elementos dis-
tintivos... y su proteccion estaria
circunscrita a su uso como signo
distintivo de un producto o servi-
cio, no como Disefio Industrial” 8
Se ilustra con un ejemplo irreal. El
autor de una obra de artes plas-
ticas, la escultura griega “La VIC-
TORIA DE SAMOTRACIA” o “LA
VENUS DEL MILO”, decide fabri-
car envases para diversos usos.
Obviamente, como autor puede
invocar proteccioén por el solo he-
cho de la creacién e impedir su
reproduccion, comunicacion, dis-
tribucion en cualquier forma o por
cualquier procedimiento conocido
o por conocer. Como fabricante de
los envases para cualquier conte-
nido (perfumes, cosméticos, lico-
res, refrescos, etc.), podria invo-
car proteccién por via del disefio
industrial. En caso de que su ne-
gocio fueran los perfumes, podria
registrar por via marcaria el signo
consistente del envase con la for-
ma de la escultura.

Entonces, si podria ocurrir una
interesante superposicion de re-
gimenes de proteccion entre la
marca, el modelo industrial y la
obra de arte aplicado en el caso
de creaciones de forma. Un en-
vase protegido a titulo de modelo
industrial y de obra de arte aplica-
do podria, a lo largo de los anos,
haberse constituido en el autén-
tico signo distintivo de este, aun
mas que la marca denominativa.
Exhibido en un supermercado, el
envase se percibe a mas distancia
que la marca, como por ejemplo
las botellas de COCA COLA. %
Segun expresan BERTONE vy
CABANELLAS, el desarrollo de
la aptitud marcaria de la creacion
de forma puede considerarse una
vez concluida la proteccion del
modelo. Es decir, es posible el re-
gistro marcario del envase siem-
pre que el otro titulo de propiedad
industrial (disefio) haya caduca-
do, vy, claro esta, siempre que se
solicite el registro marcario, pues
la proteccion marcaria no opera
‘ipso jure por la pérdida de los

derechos exclusivos inherentes al
modelo”.®8

Entonces, el titular del disefio in-
dustrial vencido puede solicitar su
registro como marca, siempre que
los competidores no hayan utili-
zado el envase aprovechandose
de la caducidad del modelo, con
lo cual se perderia la capacidad
distintiva y, por ende, la aptitud
marcaria. Por el contrario, si se
pretende obtener el titulo de dise-
Ao industrial para un signo distin-
tivo consistente en una creacién
de forma, este necesariamente
debe reunir todos los requisitos
para ser protegible como disefio
(novedad y caracter singular). No
obstante, en muchos casos po-
drian carecer de novedad.

No coincidimos con lo sefalado
por estos autores. En nuestro cri-
terio, nada impide que una crea-
cion de forma protegida como
disefio industrial pueda ser pro-
tegida como marca simultanea y
concurrentemente. Mas alla de la
prohibicion que incluyen la ley es-
pafola y la Directiva, la cual nos
parece equivocada, debe que-
dar claro que el disefio industrial
protegeria el valor agregado que
da la forma al producto y lo hace
mas atractivo para el consumidor,
mientras en el caso de la marca
se protegeria la capacidad de dis-
tinguir ese producto y de indicar
la fuente u origen empresarial.
Por lo tanto, los dos regimenes
estdn enfocados en diferentes
aspectos relacionados con la pro-
pia naturaleza de cada disciplina.
En la Comunidad Andina, como
vimos anteriormente, se recono-
ce la proteccion marcaria de las
formas tridimensionales -siempre
que cumplan los requisitos ano-
tados-, a pesar de existir protec-
cion particular para estas como
disefio industrial o como obra de
arte aplicado. En algunas legis-
laciones marcarias nacionales,
como es el caso de Peru (Decre-
to Ley 2617) o de costa Rica, en-
contramos este principio de doble
proteccion cuando determinan
que pueden consistir marcas, en-
tre otros los signos o medios, las
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formas tridimensionales entre las
cuales se incluyen los envoltorios,
los envases, la forma no usual del
producto o sus presentaciones y
cualquier combinacion de signos
o medios. Evidentemente, esta
doble proteccion en el marco de la
propiedad industrial podra operar
en la medida en que no haya una
prohibicion expresa para el regis-
tro de marcas, como la tienen la
ley espanola y la Directiva.

La citadas normas se conside-
ran ejemplares para otras legis-
laciones internas de los paises
de América Latina, pues no hay,
en estricto sentido juridico, fun-
damento técnico para impedir la
doble o triple proteccion, es decir,
el registro marcario de formas tri-
dimensionales protegidas bajo un
titulo de disefo industrial o como
obra de arte aplicada, siempre y
cuando tengan suficiente capaci-
dad distintiva, o sea, que no pro-
voquen riesgo de confusién con
otros signos tridimensionales, de-
nominativos, graficos o mixtos.8°
Como habiamos sefalado, la De-
cision Andina 486, asi como la
ley peruana o la costarricense,
determina en forma expresa que
las formas de los productos, sus
envases 0 las envolturas pueden
constituir marcas. Entonces, ob-
viamente, permite la superposi-
cion de regimenes de proteccion:
la proteccién marcaria de formas
tuteladas como obras de arte apli-
cado y como disenos industriales.

5. BREVES CONSIDERACIO-
NES SOBRE DERECHO MAR-
CARIO Y DERECHO DE AUTOR

Es importante anotar que una mar-
ca, entendida como un signo dis-
tintivo, susceptible de representar
graficamente, que sirve enel mer-
cado para distinguir los productos
0 servicios producidos o comer-
cializados por una persona de los
productos o servicios idénticos o
similares de otra persona, puede
en determinados casos ser obje-
to de un derecho de autor. Dicho
de otra manera, un signo distintivo
puede ser tutelado por el derecho



autoral, sea una marca denomi-
nativa, grafica o mixta, sea esta
registrada o no.

Partamos de que una marca de-
nominativa con suficiente origi-
nalidad-criterio en principio rela-
tivo-,puede ser protegida por la
legislacion de derec ho de autor.
Si en determinados casos, de-
pendiendo del aporte personal
-originalidad e individualizacién-,
el titulo de una obra es también
protegible por el derecho auto-
ral, no encontrariamos entonces
impedimentos para la protecciéon
por derecho de autor de un signo
distintivo denominativo con carac-
teristicas creativas.

La Corte Suprema de los Estados
Unidos de Norteamérica conside-
raba que si una marca denomina-
tiva era lo suficientemente origi-
nal deberia, sin condicion, estar
protegida también como obra del
ingenio. Esa corte tomaba como
ejemplo palabras -SUPERCALI-
FRAGILISTICO ESPIALIDOSO-
utilizadas en una famosa obra
audiovisual (cinematografica) y
determinaba que, de ser esa ex-
presién una marca, no existiria
impedimento juridico para la pro-
teccion por via del derecho de au-
tor.®®

En el caso de un signo figurati-
vo, el dibujo, diserio, logotipo o
el modelo, en muchos casos po-
dran obtener proteccién, no solo
bajo la figura del disefio industrial
(siempre que cumpla determina-
dos requisitos), sino también bajo
la proteccion que se dispensa a
las obras del ingenio de caracter
creador, considerando que esas
obras se encuentran protegidas
cualquiera que sea su mérito o
destino (obviamente siempre que
cumplan determinados requisi-
tos). Es decir, poco importa al
derecho autoral, para otorgar su
tutela, que la expresién figurativa
original se utilice como signo dis-
tintivo. Como habiamos anotado,
nos encontramos ante un caso de
triple acumulacion.

Mencionamos, ademas, que los
criterios enunciados también fun-
cionan a la inversa. Es decir, una

obra artistica puede considerarse
como marca e invocar su protec-
cion, siempre que sea distintiva,
susceptible de representacion
grafica y no incurra en las prohi-
biciones absolutas -en cuanto al
signo per se- y relativas -en cuan-
to a derechos de terceros- para el
registro marcario.®

Igual caso sucede con el titulo de
la obra. Si el autor de una obra li-
teraria cuyo titulo es “Travesuras
de la nifia mala™?, obtiene la pro-
teccion autoral de ese titulo por
considerarse original y por indi-
vidualizar la obra, podra también
solicitar el registro marcario de
ese titulo.

Obviamente, el autor podra impe-
dir que el titulo de su obra sea re-
gistrado o usado por un tercero no
autorizado que pretende registrar-
lo 0 explotarlo como signo distinti-
v0.% “El uso como marca del titulo
de la obra ajena pretende aprove-
charse del prestigio de la creacion
primigenia, o crear confusion en
el publico entre dicha creacion y
el producto o servicio que aspira
identificar con el mismo signo”.%
El titulo o parte de él, agregamos
nosotros, pues muchas veces exis-
ten obras muy conocidas y sus ti-
tulos o partes de esos titulos son
del conocimiento publico -titulos
notorios-, motivo por el cual de su
uso O su registro podrian resultar
actos de aprovechamiento indebi-
do y, por supuesto, el autor o sus
herederos deberian tener la facul-
tad de prohibirlos.

Debemos sefalar que un titulo
original tutelado por el derecho
autoral (siempre que no esté ex-
presamente prohibido su registro)
funcionara como signo distintivo.
Sin embargo, un titulo no prote-
gido por el derecho de autor, por
carecer del esencial requisito de
originalidad, también podria fun-
cionar perfectamente como mar-
ca, incluso podria llegar a ser una
marca notoria o reputada o de alto
renombre, y se le concederia una
proteccion especial que supera
en gran medida la tutela de las
marcas comunes.

Por ejemplo, y siguiendo ahora
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con obras musicales, encontra-
mos titulos muy comunes, gené-
ricos o banales, como “te amo”,
‘la noche”, “el amor”, “t4”95, que
carecen de cualquier rasgo de
creatividad y no individualizan la
obra, por lo cual carecen de pro-
teccion por el derecho de autor.
Lo mismo ocurre en los titulos de
asignaturas o materias, ciencias
o temas especificos, como “Dere-
cho societario”, “Estadistica”, “Pa-
tente biotecnoldgica”. No obstan-
te, estos y aquellos mencionados
podrian funcionar perfectamente
como signos distintivos. De forma
ejemplificativa, pensemos que la
expresion “tU” podria registrarse
para proteger cualquier produc-
to, claro esta, siempre que no se
encuentre un registro o solicitud
anterior perteneciente a un ter-
cero con esta denominacion para
proteger productos idénticos o si-
milares.

Como es légico, si se puede im-
pedir el registro marcario del titulo
de la obra, también se podra im-
pedir el registro marcario de una
obra como tal o de partes o seg-
mentos de esta. Por lo general,
este es el caso de obras de arte
plastico96, entre otras la pintura,
el dibujo, el grabado, la escultura,
la fotografia, la arquitectura, y ob-
viamente el caso de las obras de
arte aplicado. Las acciones que
pueda ejercer el autor para impe-
dir el registro de un signo distin-
tivo no afectan de modo alguno
las acciones que pueda interpo-
ner en el ambito del derecho de
autor. En el caso de estas obras,
podria pretenderse el registro de
un signo grafico o de un logotipo
o disefio que acompainie a la parte
denominativa del signo. También,
un tercero no autorizado podria
pretender el registro de una mar-
ca tridimensional usando como
base una determinada escultura
o realizando una adaptacion tridi-
mensional de alguna de las obras
indicadas.

Podria existir una interesante su-
perposicion de regimenes en el
caso de la obra arquitectonica,
protegida por el derecho de autor



y, a la vez, mediante la protec-
cion que concede la propie-
dad industrial a las “apariencias
distintivas™’ (tradedress).
Asimismo, podria ocasionar se-
rios problemas el pretender el re-
gistro marcario de fragmentos de
una obra, por ejemplo una litera-
ria, fragmentos que identifiquen
claramente de qué obra se trata.
Por ejemplo, pretender el registro
de una marca de servicios o de
un nombre comercial denomina-
do “En un lugar de la Mancha”. En
este caso, tomando en cuenta el
derecho marcario, esa expresion
podria funcionar como signo dis-
tintivo, pero el autor o sus herede-
ros (en el hipotético caso de que
los hubiera) podrian oponerse a
cualquier supresion, adiciones o
modificaciones que se realicen de
la obra (derecho moral de integri-
dad).

Un caso similar podria suceder con
las obras musicales. Por ejemplo,
se intenta utilizar sin autorizacion
un fragmento de una determinada
obra musical para obtener su re-
gistro como marca auditiva. Inclu-
S0, se podria pretender el registro
de una marca olfativa, usando sin
autorizaciéon una féormula quimica
protegida por el derecho inventi-
vo, tema que escapa al alcance
de estos comentarios.

Cabe recalcar que, si el autor o
autores de las obras mencionadas
a manera de ejemplo solicitaran el
registro marcario de sus creacio-
nes, no existiria obstaculo alguno
para otorgarlo, siempre que cum-
pla los requisitos exigidos por el
derecho sobre los signos distinti-
vos. Entonces, obtiene acumula-
tivamente la proteccion marcaria
de una determinada obra tutelada
también por el derecho de autor.
En el caso especifico de una crea-
cion formal, podria proteger su
creacion mediante la legislacion
autoral como obra de arte apli-
cado y mediante la legislaciéon de
propiedad industrial como disefio
industrial y signo distintivo, como
lo habiamos mencionado.

En conclusion, la frontera entre lo
marcario, industrial y lo artistico ha

sido de alguna manera delimitada
por las legislaciones. No obstante,
como ya analizamos, la doctrina
y la jurisprudencia han tratado de
esclarecer estos margenes fron-
terizos o esta interrelacion, sin lo-
grar llegar a un punto coherente y
claro, razon por la cual aquellas,
las legislaciones, han adoptado
sistemas de proteccion diferentes.
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