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CAPITULO PRIMERO. 

Intcoduceión at Estudio de los Derechos Intetectuates. 

A . .ohJeto de los derechos Jntelectuoles . 
Cuando hab 1 emos de pro pi eded i nte 1 ectue 1 o prop1 eded i ndustr1 a 1 pera sel'le 1 er 

los derechos que ex1sten sobre b1enes 1nmater1ales, de lo que en def1n1t1va se da 

cuenta, es de la ex1stenc1a de un derecho subjet1vo que t1ene como t1tular al autor 

o creador y que recae sobre objetos fruto del intelecto; por ejemplo, las obras 

artísticas, literarias, las creac1ones del ingenio, los procedimientos industriales, 

marcas comerciales, etc. 

De acuerdo a lo se~alado precedentemente, comenzaremos nuestro estud1o 

tratando de determ1 nar que entendemos por derecho sub jet 1 vo. 

El Derecho Objetivo, es el conjunto de normas jurf d1cas que regulan la 

conducta de los hombres con el objeto de esteblecer un ordenamiento justo para la 

conv1 venc1 e humen e. Le noc í on de derecho sub jet 1 vo se encuentre conten1 de, 

1mplic1tamente, en la noc16n de derecho objet1vo. El concepto de derecho es único; 

si se habla de derecho objetivo y derecho subjet1vo es tan sólo porque se mira bajo 

d1versos aspectos: El derecho considerado en sí, como norma, se llama objet1vo; 

v1sto en relación con el hombre que ectúa la norma, se llt:1ma derecho subjetivo. 

Así concebido, y en opinión de Nicolas Cov1ello, derecho subjetivo se define como, 

"el poder de obrar para la setisfacción de los propios intereses". 1 En otras 

palabras .. el derecho subjetivo constituye la facultad que tiene el sujeto para 

1Nicolás Coviello.Doclrina General del derecho Civil.Paa 3 y4. 
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ejecutar determ1nada conducta o abstenerse de ella, o para ex1g1r de otro sujeto el 

cump 1 i miento de su deber. 

Dentro de 1 a estructura de todo derecho subjetivo se pueden di st i ngui r 

diversos elementos: a) los sujetos; b) el contenido; c) el objeto. 

a) Los derecho subjet1vos se establecen entre dos o más personas, f ís1cas o 

juríd1cas, sean estas últ1mas púb11cas o pr1vadas. 

b) El contenido del derecho subjetivo son las facultades que el derecho implica en 

relación a su objeto, o sea, las ventajas o utilidades que el derecho permite 

recabar de 1 objeto. 

c) El objeto es la entidad sobre la cual recae el interés imp11cado en le relación: 

bienes materiales, inmateriales; actos singulares de otras personas; los servicios; 

los vínculos fam111ares. 

Como es de advertir, el presente estudio no se propone profundi zer conceptos 

en relación a la teoría · sobre los derechos subjetivos, sino sólo pretende el 

aná 1 i sis de esta c 1 ase de re 1 ación j urí di ca en e 1 ámbito de 1 os derechos 

i nte 1 ectua 1 es. Es de e)(traordi nari a importancia poder determinar qué 

características particulares presentan los derechos, que el ordenamiento jurídico 

perm1 te estebl ecer sobre esta cetegorí e de b1 enes, y que escapan con mucho a 1 os 

conceptos tradicioneles establecidos en el derecho común. 

Con respecto a la titularidad y contenido de los derechos subjetivos en el 

campo de la llamede propiedad intelectual se tratará al estudiar la naturaleza 

jurídica de los derechos intelectuales. Por de pronto, comenzaremos el análisis del 

objeto sobre el cual recaen 1 os derechos mencionados. 

El estudio de esta parte de la estructura del derecho subjet1vo se considera 

de e)(traord1nar1a 1mportanc1a ya que es este elemento y no otro, el que otorga a 

esta matería individualidad suficiente para constituir objeto de una normativa 

específica y particular. 
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En general, objeto del derecho subjetivo son los b1enes, con esta expresión 

se trata de des1 gnar 1 as cosas del mundo mater1 al, 1 nmater1 al y derechos que 

representan una ut111dad al hombre al mismo t1empo de ser suscept1bles de 

aprop1 ac1 ón, y por tanto, f armar parte de nuestro patr1 mon1 o. No se debe confund1 r, 

por consigu1ente, los bienes con las coses, ni tt:impoco con los derechos. Con le 

palabrB cosa, en op1n1ón de Luis Claro Soler, se designa "todo lo que existe y puede 

ser de utilidad, o ayuda para los hombres, o seo, puedo ser poseído por ellos como 

un campo, un an1ma1, el cigua corr1ente, seei que por su naturalezo escape a la 

aprop1ac1ón, como el a1re, el sol y la elta mer".1 A s1m11ares conclusiones llega 

Arturo A,lessondr1, qu1en a propósito de estoblecer d1ferenc1os entre los conceptos 

de cosas y bienes, señola: "Cosa no es solamente lo que forma parte del mundo 

exter1or y sensible, es dec1r, uno ent1dad mater1al o corporal, s1no todo aquello que 

t1ene vida en el mundo del espír1tu y que se percibe no con los sent1dos s1no con la 

1nte11genc10, o seo, lo ent1dad mater1al o 1ncorporal, como los 1nventos, o las 1deas 

que se trasuntan en las obras artíst1cas o técn1cas"2 

La palabra bien, tiene una s1gnificación más rest1ng1da; con ella se des1gna 

solamente las cosas que forman parte de nuestro patrimonio. Todas los bienes son 

cosas, aunque todos 1 as cosas no son bienes. Existe por tanto, entre ambos 

conceptos una relación de género a especie; donde las cosas constituyen el género y 

los bienes la espec1e. 

Del m1smo modo, los derechos no son s1nón1mos de b1enes, en el sent1do 

técn1 co que se 1 a debe emplear. Entre 1 os derechos hay algunos que se confunden 

con la ex1stenc1a misma de la persona, como son los que t1enen por objeto el honor, 

la libertad, la patria potestad y los que dicen relación con el cuerpo m1smo de la 

personei. 

1Luts Claro Solar .Explicaciones de derecho civtlChileno y comparado.Chile .1979 
2Arluro Alessandri R.CCurw de derecho Civil.Chile.! 974. 
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S1n lugar a dudas todos estos derechos reportan al hombre ut111dad, mas no 

basta que un derecho preste ut 111 dad cue 1 qu1 ere para ser contado entre 1 os b1 enes 

que forman el patrimonio, es necesario que sea susceptible de ser aYaluado 

pecuniariamente, es decir, ser suscept i b 1 e de apropiación pri Yada. 

Los tratadistas observan que la palabra "bien" ha debido en su origen 

des1gnar sólo las cosas del mundo f f s1co, es dec1r, todos los objetos corporales 

muebles e inmuebles. La doctrina moderna se ha desligado de este concepto 

restringido y le ha dedo un significado més amplio, en que se comprende todo lo que 

es elemento de fortune o de riquezas susceptibles de apropiación o en provecho de 

la colectividad o del individuo. En este sentido amplio los bienes comprenden las 

cosas más diversas; tierras, edificios, especies muebles, descubrimientos del 

sabio, obres del poeta o del artista, el nombre comercial o industrial, la marca de 

fábrica o los derechos personales o de crédito y los derechos reales, que 

constituyen los bienes incorponiles. 

Es necesario adYertir que las conclusiones anteriormente enunciadas 

corresponden, a las que la teoría clásica ha estimado como verdaderas en relación 

a la conceptualización y naturaleza de los bienes. Dicha corriente tiene sus 

mayores defensores en la doctrina francesa destacándose los nombres de autores 

de la importancia y trascendencia de Plan101, Ripert y Picard. 

Frente a esta corriente, se alza con fuerza la escuela 1taliana; la cual con 

concepciones notab 1 e mente más modernas presenta conc 1 usi ones bastante 

diferentes a las planteadas por los autores fremceses. Dentro de sus más grandes 

exponentes se debe mencionar al catedrát1co de la Un1versidad de Milán, EHondo 

Biond1. Conviene dejar en claro, sin embargo, que pese el interés que presenta la 

expos1 c1 ón de estas concl usi enes, sus resultados son total mente i napl i cables con 

re 1 ac1 ón a nuestro ordenam1 ento j urí di co. 
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En opinión de este eutor, en rezón de lo equívoco que resulte el término, no 

es pos1ble lograr une determ1nec16n juríd1ce del concepto "cosef. e trevés de le 

búsquede de une noc1 ón f11 osóf1 co o abstracta de 1 e m1 sme. Por tanto, 1 o que en 

ree 11 ded nos debe preocuper es 1 ogrer esteb 1 ecer une conceptue 11 zeci ón desde e 1 

punto de v1ste de le c1enc1a Juríd1ca con presc1ndenc1e de consideraciones tanto 

técn1 ces como part 1 cul eres otorgodes por o tres et enc1 os. 

Así, en rezón de lo prevtemente se~eledo, podemos dec1r Que desde el punto 

de vista jurídico, "cose" es cuelqu1er entidad, mater1el o 1nmeter1e1, jurídicemente 

relevante, esto es, que seei tomede en constderactón por lei ley, en cuanto 

const1tuye o puede const1tu1r objeto de relac1ones juríd1cas. 

Como es de advertir, en este teoría, en contraposición con la teoría clásica, 

no existe una di f erenci ación entre bienes y cosas. Le noción de cosa es 

esencia 1 mente un concepto vari ab 1 e, 1 a ca 1 i dad de cosa no es a tri bu í da por 1 a 

ne tura 1 eza, st no por e 1 ordenom1 ento j urí d1 co. Este pensam1 ento queda e 1 aremente 

expresedo por B1ond1, el dectr, "hoy algunas enttdades, prec1samente porque no son 

suscept1 bles de procurar ut11ided, son completamente indiferentes pera el 

derecho; por consiguiente no son jurídicamente cosas. Pero no podemos excluir a 

priori que ta 1 es entidades méis ade 1 ente puedan ser atraídas a 1 a órbita de derecho 

y, por tanto, devenir en cosas juríd1camente relevantes, puesto que, como hemos ya 

observedo, la esfera de la jur1d1c1dad no es f1ja n1 predeterm1nada". 

Une vez que hemos logrado der un concepto de lo que en doctrtne se ent1ende 

por cosas y 01enes, y haber dejado en clero Que desde el punto de v1sta juríd1co 

moderno nada 1mpide 1nclu1r dentro de los b1enes a las cosas 1nmater1ales o 

1ntang1bles, es preciso tratar de s1tuer d1ch6s entidBdes dentro de las d1versBs 

categoríBs o clesificeciones de bienes que establece el legislador. 

El derecho se ocupe de la c1Bs1ficeición de los bienes por rezones de utilidad 

práctica: no a todas 1 es categorías de ellas 1 e son apl 1 cobl e 1 nd1 st 1 ntemente, 1 es 
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m1smas reglas; los reQu1s1tos para adQutr1r y enejenar no son comunes a todos los 

b1enes; no son comunes los ectos que se pueden ejecuter sobre ellos cuando se los 

posee. 

Los b1 enes adm1ten múlt 1 ples c l as1f 1 cac1 ones, atend1 endo a d1 versos puntos 

de v1sta, pero sin luger a dudas, una de les más importantes es aquella que 

dtsttngue entre btenes corporales y bienes Incorporales. Esta clasiftcación ofrece 

un interés práctico relevante en diversas materias y, particularmente, en relación 

a los modos de adquirir el dominio. Algunos de estos se epHcan a los bienes 

corporales; ejemplo de lo emtertor son la accesión y le ocupación. Por otre parte, 

ciertos modos de adquirir estén regulados de manera distinta según se trate de 

bienes corpora 1 es o 1 ncorpora 1 es: 1 a tradición y 1 a prescr1 pci ón. 

Esta d1v1s1ón ha sido recogida por nuestro código civ11 al tratar de los 

bienes, en el título primero del libro segundo. 

Los bienes, dice el artículo 565,"consisten en cosas corporales o 

1 ncorpora les. 

Corporal es son 1 as que t 1 e nen un ser real y pueden ser perc1 b1 dos por 1 os sent 1 dos, 

como una casa o un 11 bro. 

Incorporales, las que consisten en meros derechos, como los créditos y las 

servidumbres activas ... 

Los bienes corporales son, por tanto, aquellos que tienen una existencia 

meterial, visible, palpable. Los bienes incorporales, por el contrario, no tienen 

existencia exterior, no caen bajo el imperio de los sentidos y sólo pueden ser 

percibidos por la inteltgencta. 

Esta clastficac1ón se remonta al Derecho Romano, formulada por Gato y 

recogida por Just i n1 ano en sus I nst i tuci ones. Para 1 a conf 1 guract ón de esta 

clasificación se atiende a la naturaleza de las cosas. Por cosas Corportú.s se quizo 

signif;car aquellas coses que involucreben une realided concreta, "Quee sui natura 
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tangi possunt", aquellas que son suscept1bles de ser vistas o perc1b1das por los 

sent1dos. 51n embargo, · en relac1ón a este punto se debe ser extremadamente 

cauteloso, pues prec1sando más el concepto de qué se debe entender por cosas 

apreciables por los sentidos se debe advert1r que los romanos seguían la f11osofía 

Estoico. Esto corriente filosófico de origen griego, postulabe la preeminencia del 

tacto en relación a los demés sentidos, por tanto, pani los romanos las cosas 

corporales, en definitiva, se reducían a aquellas sobre 16s cuBles se podíB 

establecer un contacto di recto a tnivés del tacto. Por otro 1 ado, 1 as cosas 

íncorponú.es, al contrar1o, no ex1sten mater1almente, corresponden a abstrac1ones, 

que la inteligencia concibe y es capaz de identificar, pero que no son 

necesariamente apreciables por los sentidos, "Quae tangi non possunt", no son 

posibles de tocar. 

Los romemos llegaron a una conclusión tan extraria porque confundieron el 

derecho de propiedad con la cosa sobre la cual recae. Por ser el derecho de 

prop1edad el derecho más completo que una persona puede tener sobre una cosa, se 

1 dent 1 f 1 có con 1 a cosa m1 sma. La d1 st i nci ón romana, en definitiva, se reduce a 

contraponer el derecho de propiedad con los otros derechos, lo que es criticable 

desde todo punto de vista, puesto que aunque la propiedad es el més amplio derecho 

que se puede tener en relación e un objeto, no deje de ser, el igual que los demás, 

sólo un derecho. 

En op1n16n de Plen1o1 este clas1f1cec16n no t1ene sent1do, "pues consiste en 

poner de un ledo las cosas y de otro los derechos; es dec1r, dos categorías que 

ningún carácter en común tienen, s1endo de naturoleze profundamente diferente. 

Una cles1ficac16n no puede serv1r más que pare d1stingu1r las partes de un m1smo 

todo. Le opos1 c1 ón que se hoce entre 1 os derechos y 1 es cosas no es una 

clas1f1cac16n; es una comparación 1ncoherente". 
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Nuestro cód1go, fuertemente 1nfluído por la tred1c16n romtma, no pudo 

mantenerse al margen de esta cles1ficac1ón, s1n embargo, no ha incurrido en el 

error de cons1 derer a 1 derecho de prop1 edad dentro de 1 as coses corpore 1 es. Se 

rat1fica esta asevereción en el hecho Que en el ertículo 577 el código hece una 

enumerac1 ón de 1 os derechos real es se~el endo, Noerecho reel es el Que tenemos 

sobre una cosa determ1 nede s1 n respecto e determ1 nede persone . 

Son derechos reales el dominio, el de herencie, los de usufructo, uso o hab1tación, 

los de servidumbres actives, el de prenda y el de hipoteca." 

Establecida de esta manera la existencia de la división de los bienes en 

Corporales e Incorporales, y esteblecido esimismo el car6cter cerntdo de este 

clasificación en cuya virtud si un objeto por su naturaleza no puede ser 

considerado dentro de los bienes corporales necesar1amente debe ser s1tuado 

dentro de los incorporales, es preciso determiner en cuel de diches categorías 

deben ser incluídos los bienes a los Que se ha llamado intangibles o inmateriales. 

Se comprende dentro de los bienes inmaterieles todos aQuelles entidades 

ebstrectas, integnmtes del mundo de los 1dees, Que configuran una entidad única e 

independiente del objeto corporol en le Que se encuentren contenidas o se 

materializan. La individuelizeción de esta importantísima clase de bienes sólo 

puede hacerse por vío negotive o res1duo1 pues, mtentres les cosas corporales 

están delimitadas por la realidad Que cee bajo nuestros sentidos y los derechos 

sólo son aquellos establecidos por la ley, los bienes inmateriales se presentan 

como una categoría del todo heterógenea e 111mitada. 

En opinión de distintos autores no resute f6c11 ni jurídicemente útil dar uno 

definición positiva de esta clase de bienes. En relación e este punto el notable 

jurísta 1ta11ano Francisco Ceirnelutti observa: N treiténdose de le órb1ta no f ísicti n1 

jurídice, sino metef ísice, si bien con carécter económico, el jurista no puede 

pretender overiguer Que cose es el quid Que se suele llomor bien inmeteriel; es un 

L_ 
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bf en en cuento produce ut1lided jurídicamente eprecieble y esto besta pare el 

derecho. Preciser, en efecto, qué cose see le energfe o le obre de ingen1o no sólo es 

superfluo sino temb1én peligroso, ye que le ley edm1te como bienes e les entidedes 

que socielmente seen consideredas como tales, pero no aquellas que sólo 

cf entífi camente 1 o sean". 

Dentro de estos bienes, le doctrine moderne comprende las energíes 

naturales, en cuanto estas son explotedas por el hombre y gozan de conten1do 

económf co, como también, les obres del 1ngenio. Frente e ellas no es pos1ble 

establecer normas generales puesto Que por su d1versided son mot1vo ceda une de 

elles de une normat1ve espec1al y pert1cular. 

En releción e las obras del ingen1o se puede afirmar que toda creac16n 

intelectuel en cuelquier cempo (litererio, ertístico, científico o técnico) es 

considerede como bien. Teles creeciones son bienes f nmeterfeles, eún 

men1 f esténdose préct i camente en coses materf el es, ye Que 1 a creeci ón como idea, 

puede tener existencia independiente del medio meteriel Que la transm1te y la 

hece percept i b 1 e a 1 os demás: un6 cosa es e 1 poema, como obra de 1 ingenio y otra e 1 

libro que lo reproduce; una cosa es la música y otra los signos que permiten 

reproducirla. Como consecuenc1 a de 1 o anterior, 1 as reproducc1 ones de 1 as obras 

11 terarias, científicas, musiceles son infinitos, todas iguales entre sí, sin que 

existen copias desde el momento que no existe un original. 

No obstante lo d1cho precedentemente hay obras del 1ngen10 que se 

meterializan en ciertas cosas corporeles y que no tienen existencia independientes 

de el16s;. por tanto constituyen un6 mism6 cos6. Dentro de estos conceptos quedan 

comprendidos objetos como pinturas y esculturas, los cuales son en sí mismos 

tanto creación como idea, como medio materiel en el que se trensfigure, que ye no 

es materia si no que resulte obre de arte. 
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La 1nterrogante de a qué categoría de b1enes corresponden estos b1enes de 

natun11eza tnmaterial no ha s1do despejada aún por nuestra 1eg1slación y const1tuye 

uno de los temes mes confusemente tretedo en el émb1to doctrinal. Este 

tnexectitud tiene su origen, pr1meramente en que fenómenos tan recientemente 

descubiertos como son les energías, el cerécter comerciel elcenzedo por obres del 

intelecto y le prop1edad sobre invenc1ones 1ndustr1eles, han rebasado por mucho le 

evoluc16n lenta y rac1onal que caracter1za al derecho; pero por otro lodo ha 1nfluído 

también una suerte de etavt smo a t nst ttuct ones c H1st ces provent entes de 1 derecho 

romano; hecho que no he perm1t1do, en este meterte el menos, le neceser1e 

adaptación de la cienc1a jurídica o las nueves exigencias de la sociedad moderna. 

Aún cons1 derendo 1 o d1 f í c11 que resulta enfrentar este tema, ext sten autores 

que han tratado de profund1zar en el estudto de los btenes 1nmater1eles y lograr 

introducirlos dentro de las clasif1cec1ones tred1cionales. Otro crtter1o s1gn1f1caría 

dejar e toda clase de bienes en una indefin1ción inacepteble. No seríen ni persones 

ni cosas y, por tanto, carecerían de tutele jurídica. Por de pronto, no gozaría su 

dominio de le protección de la garentía const1tucional del derecho de propiedad 

sobre toda clase de bienes corporales e incorporales que otorga el artículo 19 N224 

y N225 de le Const1tución Política del Estado. Por el m1smo motivo la pr1vac1ón 

perturbac1 ón o amenaza de d1 chos derechos no sería suscept i b 1 e del recurso de 

protección que establece el artículo 20 del mismo cuerpo legal. 

Frente a este desafío se hen formulado diversas teorías. Algunos autores 

mediante interesantes esfuerzos han logrado incorporar dichas calidades de bienes 

dentro de los bienes corporales, por el contrario otros, s1gu1endo la op1n16n 

mayort tar1 a, 1 os han 1 ncorporado def 1 ni t 1 vemente dentro de los 1 ncorpora 1 es. La 

discusión no resulte pore nade superfl ue, en rezón de como ye se he edvert 1 do, 

nuestra legislación establece normas diferentes en cuanto a la considereción 

Corporal o lncorporel de los bienes. 
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Como exponente de 1 a primera corriente, o sea, de 1 os autores part i dar1 os de 

la naturaleza corporal de los b1enes 1nmater1a1es, se encuentra el autor espano1 

Jerón1mo González y Martínez. A ju1c1o del catedrát1co se debe amp11ar la d1v1s16n 

clásica, a f1n de darle cabida a objetos como las energías físicas, en razón de 

aquello señala: "Hay Objetos y No objetos (ejempos de estos últimos seran la 

posesión de deudas, derechos persona 1í si mos); 1 os objetos son percept i b 1 es por 1 os 

sentidos o no perceptibles por los sent;dos; ejemplo de estos últimos serán los 

derechos patrimoniales, derechos de propiedad en el comercio; y tos objetos 

perceptibles por tos sentidos ofrecen dos variantes: inmediatamente perceptible 

por tos sentf dos (como tos objetos corpóreos) o tos mediatamente perceptibles por 

tos sentidos (como las energías)."1 En opoyo de ta citada ampliación Gonzátez 

expresa que tos modernos desenvolvimientos de las ciencias físicas han puesto en 

entredicho ta clasificación de las cosas corporeiles e incorporales, amenazándolas 

con la introducción de un ente intermediario: la energf a." 

En referencia at segundo criterio, diversos autores, especialmente de origen 

1tatiano, postulan ta conveniencia de integrar dentro de los bienes incoprporales 

los bienes llamados inmateriales o intangibles . De acuerdo a esta corriente aunque 

históricamente se ha querido circunscribir la noción de bienes incorporales a los 

derechos reales y personales, actualmente es preciso afirmar que dicha categoría 

está compuesta ademes por aquellas entidades que sólo pueden concebirse 

intelectualmente y a los cuales se ha denominado bienes inmateriales. 

Uno de los principales sustentadores de esta revolucionaria teoría es el 

autor italiano Biondo B1ondi, el cual al tratar la clasificación de las cosas señala, 

"Cosas y comportamiento humeno no agotan et círculo del objeto de los derechos ni 

si Qui era en el ambito pr1 vat í st 1 co. La doctr1 na t 1 ene la culpa de haber cons1 derado 

1 Jerónimo GonzálezEsl1Jdios de derecho Hipotecario.Madrid.l g24. 
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sólo los derechos reales y los derechos de créd1to; cont1núa El1ond1 Pero ellos -

b1enes 1nmater1ales-aunque no tengan s1empre un carácter patr1mon1a1, son 

susceptibles de velorec1ón económice y deben encuadrarse dentro del amplio 

círculo de las cosas incorporales, pues de otra manera no serían suscept1bles de 

tutela juríd1ca".1 

B) Naturaleza Juri die a d.e los d,erechos 1nte1ectua1es. 
Encontróndose estoblec1do el hecho que los entidades 1nmater1eles a las 

cuales nos hemos referido en este estudio, son incluídas dentro del concepto 

juríd1co de bienes; y més precisamente dentro de los bienes 1ncorporales, es 

necesario determinar cual es la naturaleza de los derechos Que son susceptibles de 

const1tuirse sobre ellos. 

En lo referente a la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales extten 

distintas opiniones; dichas hipótesis se pueden agrupar, metodológicamente, en 

tres grupos: 

a) Los que niegan la existencia de un derecho de propiedad sobre estos bienes. 

b) Los Que consideran 1 a existencia de un derecho de pro pi edad de idéntica 

naturaleza y regulac1ón Que el dom1n1o ord1nar1o. 

c)El tercer grupo lo forman aquellos que aceptan la ex1stenc1a del derecho de 

propiedad sobre esta clase de bienes, pero le atribuyen ciertas peculiaridades o 

carecterí st ices que no ofrece 1 a ordinaria. 

ci) Corrimk que n~ Ca. ~tenct.a d.e un derecho de propiedad: 

Esta corriente tiene su origen en los crtter1os enunciados a próposito de la 

ley francesa de 1844, relat1va a la protecc1ón Juríd1ca de11nYentor. En d1cha ley no 

se concedía o los autores un derecho de propieded, sino nada mós que un derecho 

1 Biondo Biondilos bienes.BC1.th,&.rcelona, l 961 
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exclus1vo de explote1c1ón del 1nvento, "Al 1nventor debe genmt1zérsele el goce 

exclus1vo y temporal del 1nvento y a la soc1edad el goce dtfertdo y perpetuo". 

Dentro de este grupo de autores se encuentran Colín y Copttant, los cuales 

s1guen los prtnctptos establecidos en lo ley de 1844 . Estos outores señolan que 

los derechos de propiedad tntelectuol e 1ndustr1al cons1sten en el benefic1o 

pecuniario para el autor, artista o inventor, · a fin de que reproduzca su obra 

mediante le imprenta, el grebedo, le fotogref íe o febr1cendo objetos con eyude del 

procedi mt ento 1 nventado o vendt endo este derecho de reproducción o f abri cacf ón; en 

deftntttva constttuye un monopolto de explotactón muy d1sttnto a la proptedad. 

Otros autores han quertdo negar el carécter de verdadera prop1edad que 

existe respecto de las ideas, aduciendo que su tf tu lar esta 1mposibf11tado de 

ejercer respecto de ellas el "f us abutenti" que corresponde a todo ti tul ar de 

derecho de domf nio. Pero frente a esta teoría se han formulados d1versas crít1cas. 

Dentro de 1 as más destacadas se encuentra aquella que const dera que aunque el "1 us 

abutend1 " 1ncluyera el poder de destru1r la cosa objeto del dom1n1o, no podría 

dectrse que el autor o 1nventor sea capaz de destru1rla mater1almente, pues sus 

facultades domf n1 cal es recaen sobre una cosa 1 nmateri al. 

ó) Corrimu que considera d duuho ex.ísmlte sobre [os óí.enes í.nma.tuiales 

de smwja.nte na.tu.rale;m al de (a propiedad 

Este postulado uene como antecedente principal la ley francesa de 1 791 , en la 

cual se expresabe que toda 1 dea nueva que fu era út 11 pare 1 a soc1 edad, pertenecería 

e qu1en le conctb1ó. La 1dee predomtnante en la Asemblea Const1tuyente Frencesa 

del año 1791 fue la de estimar el derecho del inventor como s1 fuese una propiedad 

ordf neria. Así en palabras de Le Chapel1er "la invenc1ón o el descubrim1ento venía a 

ser la propieded más inatacable, sagrede, legíttme y personal." Toda esta idea se 

enmarca dentro de 1 s1 gl o XV 111, durante e 1 cua 1 tanto 1 a economía como e 1 derecho 

son tnfluídos por la corrtennte ltberoltsta, en la que conceptos como la eutonomía 
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de voluntad y la prop1edad pr1Yada son est1mados p11ares fundamentales de la 

organ1 zac1 ón soc1 a 1. 

En apoyo 6 este posición el notable jurfsta francas Massé afirme: ·Existenc1a 

de un derecho de prop1 edad natura 1 sobre 1 as 1 nvenci ones y descubri mi en tos deb1 dos 

a la 1nte11gencia del hombre, Que lo autoriza al ejerc1c1o exclus1vo de aquellos, s1 

b1en tal ejerc1c10 no puede rea11zarse últ1mente m1entras no 1ntervenga la ley, 

déndole un punto de part1da y pon1éndolo en acc16n". D1cho tratadtsta ent1ende Que 

debe aceptarse en pr1ncip1o el dereho de los autores e 1nventores a la prop1edad de 

sus obras, y que en defin1tiva no d1f1ere éste, del que se tiene sobre las otr6s cosas 

susceptibles de aprop16c1ón; pero admite que la necesidades socieles pueden 

mod1 f1 car su e j erc1 c1 o y someterlo a reglas part 1 cul ares. 

e) Corríenm que acr.pta. la exístmci.a iú. propímad so&re estos &Lenes prm con. 

cíerta.s pecutía.riáades. 

El autor chileno e 11uste profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad 

de Chile, Antonio Zuloaga, rebatiendo la existencia de un derecho de dominio en el 

ámbito de los derechos intelectuales señalaba que entre la propiedad ordineria y 

aquelle de Que trata la prop1edad lntelectual e 1ndustr1al no ex1ste nada en común, 

salvo el nombre.V ello en v1rtud de las s1gu1entes razones: 

12 Como objeto del dom1n1o aparece una cosa corpórea, f ís1ca; mientras el derecho 

de autor recae en algo incorpóreo, o sea, la facultad de gozar exclusivamente de 

una concepción de 1 esp í r1 tu. 

22 El dominio perfecto es perpetuo, en el sent1do de que ex1st1rá en el patr1mon1o 

de una persona o de otra a menos que el objeto se destruya o perezca; pero 1 a 

prop1 edad 1 ntel ectual es esenc1 al mente de corte durac1 ón. 

32 S1 b1en, tanto en el dom1n1o corr1ente como en 16 prop1ed6d 1ntelectu61 los 

respectivos tituleres tienen 16 fecultad de gozar, usar y abusar de sus derechos, en 

términos de poder incluso destruir la cose (o el autor sus creaciones); en el caso de 
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una transferencia, el adquirente puede realizar con una cosa f ístco lo que desee, en 

camb1o, en caso de que el autor celebre un contrato de ed1c1ón y transf1era su 

derecho en favor de terceros, el ed1tor no podrl:J rea112ar actos que 1mp11quen var1ar 

la obra or1g1na1, alterarla o dejar de pub11carla; luego, tomb1én ex1ste d1ferenc1o 

entre el dominio perfecto y la propiedad intelectual. 

Otros sustentadores de la opin1ón de que la propiedad sobre estos objetos 

rev1stiría parttcular1edades son Plan1o1, R1pert y P1card. Estos Juristas estiman 

que 1 a concepc1 ón anti gua debe ser abandonada debido a que 1 as ideas no son 

suscept 1 b 1 es de aprop1 ac1 ón exc 1 us1 ve. En sus con si derac1 ones e 1 derecho francés 

sólo permite la prop1edad en los bienes corporales, de ahí que surja para los 

eutores un derecho privativo de explotación transitoria no obstante su profunda 

analogía con el derecho de propieded. 

Sin perj ui ci o de 1 o anter1 or Edmundo P1 card sostuvo que este derecho que 

recae sobre 1 as obras 11terar1 as, art í st 1 cas, sobre 1 as marcas o procedi m1 entos 

1 ndustr1 a 1 es eran de natura 1 eza d1 st 1 nta de 1 os derechos rea 1 es o persona 1 es. 

Según Picard, "todo derecho se compone de tres elementos: el objeto sobre el 

cual se ejerce; el sujeto que lo ejerce ; y la relación jurídica entre el objeto y el 

sujeto. De estos tres elementos sólo el objeto sirve de base para una clasificación 

de derechos, porque el sujeto es varioble y la relación varía al infinao dando 

or1gen a derechos totalmente d1st1ntos de los deml:Js·.1 .El objeto aparece, por 

cons1gu1ente, como ún1co elemento vl:J11do para serv1r de base para esta nueva 

c 1 asi f i cac1 ón de 1 os derechos. 

1 Edmundo Picard.Tratado de Derecho Civil. 
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En cons1derac16n a lo senelado el objeto puede ser: 

a) Cosas del mundo mater1 al; y cuando esto ocurre estemos en presenc1 a de los 

derechos reales.- En este punto conviene tener presente Que le doctrtne moderno 

también considera suscept 1 b 1 e de derecho de dom1 ni o a otros derechos-; 

b) Las acc1ones pos1t1ves o negat1vas de otras personas Que caracter1zan a los 

derechos personal es. 

c) Las man1festac1ones de la 1nte11genc1a del hombre o los valores que surgen de 

signos di st i nt i Yos, Que no constituyen cosas corpóreas n; presta e; ones de otras 

personas, pero cuya ut il i zac1 ón representa un va 1 or patri moni a 1. Estos derechos, 

para Picard, constituían una nueva categoría a la Que d1o el nombre de "Derechos 

1 nte 1 ectua 1 es". 

En opinión de castán el contenido de las propiedades industriales e 

intelectules es complejo y ofrece el doble aspecto personal y patr;monial : por una 

parte se garantiza el vínculo entre la obra y el autor (dlrndole a éste la atribución 

de publicitarla o no, defender su paternidad esp;raual, perseguir el plag;o, etc.); y 

por otra, favorece su interés económico, concediéndole la exclusiva reproducción 

de la obra y con ella el monopol1o del provecho económico Que puede resultar de la 

publ 1 cac1 ón.1 

Por últ1mo Alberto Bercovitz, al comparar la prop1edad Que ex1ste sobre las 

cosas corporales y los derechos Que receen sobre los bienes inmateriales señala,"el 

derecho Que recae sobre un bien inmaterial no es susceptible de apropieción de la 

misma manera Que un bien material; la propiedad es una institución nac1da y 

regulada con referenc1a a los bienes mater1ales."2 Según el autor, la d1ferenc1a 

fundemental radica en Que a d1ferenc1a de los b1enes 1nmater1ales los bienes 

1 José Castán Tobeñas;'Derecho Civil Español común y foral".Madrid.1934. 
2Alberto Bercovitz."Seminario sobre propiedad inindustrialpara la industria y el 
comercio.Santiago .1986 
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mater1ales no pueden ser poseídos total y s1multéneamente por varías personas. En 

el pr1mer caso la s1tuac1ón es totalmente d1ferente, porque estos b1enes son 1deas 

y como tales son suscept1bles de aprop1ac1ón stmultánea por un número 111m1tado 

de personas. 

El 1 o hace que pera proteger 1 os derechos de 1 os eutores e 1 nventores no es 

suf1c1ente que se garant1ce la apropiac1ón de ellos por el ordenamiento jurídico, 

como en e 1 caso de 1 os b1 enes meiter1 a 1 es; se requ1 ere eidemés que e 1 ordenam1 ento 

proh1ba la explotac16n o ut111zec16n de la 1dea en que el b1en constste, esto es, que 

se otorgue al t1tular un derecho de explotación exclus1va. 

Estas constderactones teórtcas, a ju1c1o de Bercovttz, ttenen 1mportantes 

implicaciones de tipo práctico. Por ejemplo se señala que en lo relativo a los 

bienes materiales la máxima defensa que tiene el propietario es la acción 

reivindicatoria; esta acción, sin embargo, no es suficiente pere proteger al titular 

de un b1 en 1 nmater1 a 1, deb1 do a 1 o que a éste 1 nteresa no es evt tar que se conozca 1 a 

1dea, s1no que 1mpedtr que la exploten. Por eso la acctón fundamental en el ámb1to 

de la proptedad 1ntelectua1 es la acc1ón de Cesactón, imprescindible para asegurar 

la exclusividad de los derechos sobre los b1 enes inmateriales. 

e) frupiedod I nte1ectu1 en el Derecho const1tuc1ono1 Chileno 
Desde el año 1818 en que se conso11dó la Independencia Nacional hasta el año 

t 633, se promulgaron ctnco documentos 1nst1tuc1onales que son verdaderas 

Constttuciones Políttcas. En n1nguno de ellos, s1n embargo, se hacía referenc1a al 

la protección de la propedad intelectual. 

t - Constitución Politíca. dd :Estado del. a.ño l 1133. 

Los primeros antecedentes sobre 1 a materia se remontan a 1 a Constitución 

Política del Estado del año 1833. En elle su ertículo 143 disponíe que: "Todo autor o 

tnventor tendrá la proptedad exclustva de su descubr1m1ento o producctón por el 
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t1empo Que le conced1ere la ley; y s1 esta ex1g1ere su pub11cac16n, se dará al 

inventor 1 a i ndemni zeci ón competente". 

Al parecer el constituyente Quiso denotar la d1ferenc1a entre el autor y el 

inventor. Cierto es que se refirió en forma un tanto equivocada al autor o inventor 

y a su descubr1 m1 ento o producc1 ón, s1 endo que por descubr1 m1 ento deb1 ó 

entenderse el invento de une cosa nueva ep11cable a la industr1a; y por producc16n, 

las creaciones 11terar1as, que son propias del autor. 

Interesante es determinar si bajo le vigencia de le Constituc1ón de 1 B33 era 

expropiable la propiedad intelectual. 

En rigor, el ertículo 143 sólo permitía dar a conocer públicamente -previa 

i ndemni zeci ón- 1 os inventos o descubri mi entes que un inventor mantuviera en 

reserva de ecuerdo a las leyes, pero no las producciones l1terar1as que un autor 

deseare mantener 1 nédi tas y 1 as producc1 ones artísticas que no qu1 s1 ere vender, 

distribuir o reproducir, y ello porque el artículo 143 se refería o "que si la ley 

exigía su publicación, se debía dar al inventor la indemnización competente", 

ci rcunsci bi endo ta 1 norma a 1 a pub 11 cac1 ón de 1 as invenciones industria 1 es, 

excluyendo las creaciones artfst1cas, que por ende no podf an ser entregadas a la 

pub11c1dad s1n el consent1m1ento del autor.1 

2- r.onstitucíón. Polití.ca. cú! Estado ád a.ño 1925 

La Const1tuc1ón Pol ít1ca de la República del año 1925, en su artículo 1 O N2 

1 o garantizaba la inviolabilidad del derecho de propiedad, sin que nadie pudiera ser 

privado de su dominio, sino en virtud de sentencia judicial de expropiación 

ca11f1cada por ley, dándose previamente al due~o la 1ndemn1zac1ón que se ajustare 

con él o se determinare en el ju1c1o correspondiente. 

1Santi~o Larraguibel Zavala,,.ratado de Marcas comerciales• Sanü~ . 1989 
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A cont 1 nuec1 ón, en e 1 N2 11 de 1 m1 smo ert í culo 1 o, se gerant 1 zebtt Nl e 

prop1edad exclus1va de todo descubr1m1ento o producc16n por el t1empo Que 

conced1ere la ley. S1 ésta ex1g1ere su exprop1ac16n se dará al autor o 1nventor la 

indemnización competente". 

A diferencia del ertículo 143 de la Constitución Pol ít1ca de 1833, el texto 

constitucional de 1925 permitía le expropiación de la propieded intelectual. Esta 

só 1 o pod í e recaer en el derecho patr1 mon1 al de autor porQue 1 a enumerac1 ón a Que se 

ref1ere el artículo pr1mero del decreto ley 345 del año 1925 y Que estuvo v1gente 

hasta 1970, sólo reconocía al autor pr1v11eg1os de orden patr1mon1al. 

Bejo d1che normetiva les 11m1tec1ones de la propieded 1ntelectuel eran las 

mismas que para el ejercicio del derecho de propieded en general. En el texto 

primitivo del artículo 1 o n21 O de 16 Constitución de 1925, estas eran limitaciones 

exigidas para el mantenimiento y progreso del orden social, en favor de los 

1ntereses del Estado. Sin embargo, con las reformas constitucioneles del los años 

1967 y 1971 se acentuaron las 11m1tac1ones del derecho de prop1edad, llegando a 

tomar valor el princ1p1o de "la 111m1tac1ón de las 11m1tac1ones del derecho de 

pro pi edad". 

3-Aetn Consti.tucíonal. de 11 de septiembre áá a.ño lY76. 

Dicho cuerpo normativo deroga los artículos 1 o y 11 de la Const1tuc1ón 

Política de 1925 con sus modif1caciones introducidas por las leyes modificatorias 

de le Const i tuc1 ón N216.615 del año 196 7 y 17.450 del año 197 t: y otras 

d1spos1c1ones const1tuc1onales del Capítulo 111 de ese texto const1tuc1ona1. 

Reemp 1 aza 1 os ertí culos 1 O y 11 de la Const 1tuci ón de 1925 por los números 

16 y 17 del artículo 12 del acta const1tucional. El texto de estas disposiciones es 

muy semejante a los N224 y 25 del artículo 19 de la Constitución vigente del año 

1980. 
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4- Consti..tw::ión. Potí.tica. ád :Est.aáo d.rL Año 1900. 

El artículo 19, en su N2 24, asegura a todes 1 as persones :"El derecho de 

prop1 edBd en sus d1 versas especies sobre todt:1 c 1 Bse de bienes corpora 1 es e 

incorporales". 

su 1nc1so 22 se ref1ere al modo de adQu1r1r 16 prop1ed6d y a sus 11m1tac1ones 

der1vadas de su func1ón soc1a1. 

El 1 nc1 so 32 d1 ce Que nad1 e puede ser pr1 vado de su pro pi edad o de 1 as 

fecultades del dominio sino en virtud de expropiec1ón por ceusa de utilidad pública 

o de interés nacional, calif1cedo por el legisledor. 

El inciso 42 establece Que a fBlta de ecuerdo la indemnización debe pagarse 

en dinero efectivo y al contBdo. 

El inciso 52, por úl t 1 mo, se ref1 ere a 1 a toma de posesión sobre el bien 

expropiado. 

Las normas sobre el derecho de eutor y la propieded 1ndustr1a1 están 

contenidas en el artículo 19 n2 25. En él se expresa Que:"El derecho del Butor 

comprende la propiedad sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de 

cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no serán inferior a la vida 

del t 1tul ar. 

El derecho de eutor comprende le prop1eded de las obres y otros derechos 

como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a 

1 a 1 ey. 

Se garantiza también la propiedad industr1el sobre las patentes de invención, 

las marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones 

análogas por el tiempo que establezca la ley". 

El inciso 4 hace aplicables a las creac1ones intelectuales y artísticas y a la 

propiedad industrial lo prescrito en los incisos 22,32,42,52 del artículo 19 n2 24, o 
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sea. 1 as normas sobre adqu1 s1 c1 ón de 1 a prop1 edad, sus 11 m1 taci ones y 1 a 

exprop1 ac1 ón de 1 a prop1 edad. 

o) Tratamiento de 10 Propiedad 1ntelectuo1 en el Código c1u11. 
Pueden ser objeto del derecho de dominio todas las cosas que sean 

apropi ab 1 es e 1 nd1 v1 dua 1 mente determ1 nadas. De acuerdo a 1 a tradición Romana, es 

necesario que se trate de cosas corpora 1 es.; en conformidad a otra tendencia, más 

liberal aunque menos técnica, también las cosas 1nmateriales y los derechos 

pueden ser objeto de prop1 edad, porque a pesar de c1 ertas mod1 f 1 cac1 ones que 

impone la incorporalidad, siempre concurren las facultades que caracterizan al 

dominio. 

Nuestro código, sin lugar a dudas, se inclina por este punto de vista. Lo 

aseverado se comprueba claramente, pues al definir este cuerpo legal el derecho de 

pro pi edad, en su artículo 582 expresa, que se trata de un derecho real que recae 

sobre una cosa corporal; pero 1nmediatamente agrega en el artículo sigu1ente que, 

"sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así el 

usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo". 

En concepto del Código C1vi1, por tanto, las cosas incorporales en sí mismas 

e independientemente de las cosas corporales a que se refieran, directa o 

1 ndi rectamente, pueden ser objeto de derechos y, desde 1 uego, del derecho de 

propiedad. 

Se debe hacer notar que la ley, al se~elar que sobre las coses incorporales 

existe una especie de propiedad, no Quiere significar que sea un derecho d1stinto 

del dom1n1o que se establece sobre las cosas corporales; el uso de la expresión se 

justifica por las mod1ficac1ones que sobre el derecho imprime la naturaleza 

incoporal del ente sobre el cual recae. 
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Por otra parte, y en apoyo de la corr1ente Que sustenta una concepc1ón amp11a 

en relación a los objetos suscept1bles de ser apropiados, se establece el artículo 

584. D1cho precepto es una concepción or1ginal de Andrés Bello, y tuvo 

sign1f1cat1va 1mportenc16 pera c16r1f1car Que los derechos de autor y del tnventor 

en sus descubrtmtentos y producctones eran prop1edad de ellos y no meras 

concest ones o prt vt 1 egt os Que el 1 egt s1 ador pod r a prudentemente otorgar, n1 

derechos emergentes de contratos celebrados entre Gobierno y pr1v11eg1edo, bejo la 

forma de contrato de edhesión en Que este último debe aceptar las condiciones que 

le impone el Estado pera su otorgamiento. 

E) Alcance I nternac10001 de los Derechos I nte1ectua1es, 
Por regla generel, las legislaciones internas de los países, en materia 

de Derechos Intelectuales son aplicables sólo dentro sus respectivas fronteras, de 

tal modo, que la protección legal a los derechos sobre las creociones sólo surten 

efecto o nivel nocional. Dicha situación en un comienzo no representó problema, 

pero a medida que se internacionalizaron los mercados y las empresas comenzaron 

o operar en grandes áreas geográft cas, 1 a 1 nex1 stenc1 a de uno regulación 

internacional sobre estas mater1as se const1tuyó en un impedimento importante 

para la libre circulación de los productos y el adecuado respeto de los Derechos de 

Autor y Conexos. 

En función de esa realidad numerosos esfuerzos fueron realizados con el fin 

de dotar de una protección adecuado a 1 os ti tul ares de derechos i nte 1 ectua 1 es. Fue 

así, como comenzó un tntento de resguardar d1chos derechos sobre la base de 

tratados b11aterales. Uno de los primeros fue el celebrados entre Prusia y otros 

Estados Germétni cos entre 1 os oños 1827 y 1629, y en e 1 cua 1 se estob 1 ec í a un 

reconocimiento recíproco de los derechos de autor. 
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Aún cuando en las postr1merías del s1glo XIX ex1stía una vasta red de 

tratados b11aterales basados en el reconoc1m1ento mutuo de derechos, la 

protecc16n que ellos ofrecían d1staba mucho de ser global y s1stemét1ca. Así, en 

razón de 1 a necesidad de 1 a creacf ón de un rég1 men un1 forme que di era una 

orgeni zaci ón edecuede a 1 os sistemas de protecc1 ón de 1 os creadores y e sus obras, 

se procedió a 1 a promulgación y adopción de 1 os primeros tratedos i nternaci one 1 es 

sobre 1 e materia, representados por "Le Unión de Pari s para 1 a Protección de 1 a 

Propiedad Industrial", de 1883; y" El Convenio de Berna para la protección de las de 

las Obras L1terar1as y Artíst1cas", de 1896. 

D1chos documentos, s1n perju1c1o de le ex1stenc1e de otros 1nstrumentos 

internacionales, se han convertf do en la piedra angular peni la protección, tanto del 

derecho de autor, como de la propf edad 1ndustr1a1, respectivamente. En ambos 

convenios se optó por un sistema en el cual los instrumentos internacionales se 

11 m1 tan a establecer un conjunto de pr1 nc1 p1 os de gren f1 ex1 b111 dad, cuya 

protecc1ón efect1va la otorgan las respectivas normas nacionales de los estados 

m1 embros. Por med1 o de este especia 1 s1 stema se pretend16 conciliar 1 a necesidad 

de internacionolizar el sistema, frente a la imposibilidad de tener un sistema 

único. 

Siguiendo con el estudio de la organización internacional de los derechos 

intelectuales, se debe se~alar que ambos Convenf os, tanto la Convención de París, 

como La Convenc1ón de Berna, establecían para lograr el cump11m1ento de los f1nes 

propuestos, la creación de una Secretaría llamada Oficina Internacional. 

En el año 1893 dichas Secretarías fueron reunidas bajo el nombre de Oficinas 

1 nternac1 ona 1 es Reunidas para "La protecc1 ón de 1 a Pro pi edad I nte 1 ectua 1 ", 

comúnmente denominede BIRPI (Bureeux lnternet1oneux Réunis pour la Protection 

de 1 e Propri été lntell ectuall e). 
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Sucesora de esta organ1zac1ón es La Organ1zac1ón Mund1al de la Prop1edad 

Intelectual (OMPI). Dtcho organ1smo fue establec1do en v1rtud de un conven1o 

suscr1to en Estocolmo en 1967, denomtnado "Convento que Establece La 

Organ1zac1ón Mund1al de la Prop1edad Intelectual." Este tratado entró en v1gor en el 

afio 1970, y en t 974 adqu1ró la ca11e1ae1 de un organ1smo espec1a11zae10 de la 

Nac1 ones Un1 das. Su sede se encuentra en G1 nebra, su1 za; y en 1992, sus mt embro 

sumaban 128 estados y su persomIl alcanzaba a 400 personas. 

Los objetivos de le OMPI son el promover la protección de la propiedad 

1ntelectual en todo el mundo med1ante la cooperación entre los Estados; y asegurar 

1 a cooperación admi ni strat i va entre 1 as Uniones de Pro pi edad I nte 1 ectua 1. 

Para el logro del primer objetivo este organismo favorece la conclustón de 

tratados 1nternac1onales y le modernización de 11:1s legfslaciones n1:1c1ona1es, presta 

as1stenc1a técn1ca a los países en desarrollo; reúne y difunde informac1ón; 

mant 1 ene serví ci os destinados a f acil 1 tar 1 a obtenct ón de protecct ón para 1 as 

invenciones, marcos y modelos industrioles cuando se desea obtenerla en varios 

países; y promueve la cooperactón adm1n1strat1va entre los Estados miembros. 

En cuanto a la Cooperación adm1n1strat1va entre las Uniones, la OMPI 

central 1 za 1 a admt nt stract ón de 1 as Un1 ones en 1 a Off et na de G1 nebra, que es 1 a 

Secretarla de la OMPI, y superv1sa esa admtnistración por medio de diversos 

órganos. La centralización proporciona ventajos económ1cas a los Estedos 

miembros y al sector privado 1nteresado en la prop1edad lntectual. 

En la actualidod se puede se~alar que la OMPI administra Las Uniones o 

Tratados más importantes, tanto en el ómbtto de la Propiedeid Industrial, como en 

el ámbito del derecho de autor y conexos. Así, dentro del primer grupo se 

encuentran la Un1ón de París, el Arreglo de Madrid, la Unión de Madr1d, Unión de la 

Haya, Unión de Locarno, la Unión PTC., Unión de Viena, Unión de Budapest, y el 

tratado de Nai robi. Ahoro, con respecto a 1 derecho de outor y conexos se encuentra 
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la Unión de Berna, Convención de Roma, Convenio de Ginebra, Convenio de Bruselas, 

y el tratado de reg1stro de películas . 

La organ1zac1ón esté d1r1g1da por una Asamablea, una Conferenc1a y un 

Comf té de coordf nacf ón. La Secretaría de la Organf zacf ón la const1tuye la oficina 

Internacional, a cargo de un Director General y asistido por dos o más Directores 

Adjuntos. 

La Off na lnternac1onal es superv1sade, con respecto a la OMPI, por la 

Asamblea General de Estt:idos m1embros y una conferencia de ellos, y en lo Que 

respecta a las Uniones de Per1s y de Berna y las otras Un1ones, por la Asamblea de 

cada Un16n. Las Un1ones de Par1s y de Berna e11gen de entre sus m1embros Com1tés 

Ejecutivos, y el conjunto de esos comités constituye el Comf té de Cordtnación de 

la OMPI. 

La Oficina Internacional de la OMPI es la secretaría de los diversos Organos 

de la OMPI y de les Unf ones. Como tt:il prepare reunf ones de esos Organos, 

prf ncf pal mente preparendo documentos de trt:ibt:ijo. Después de las reuniones, vela 

por Que las dec1s1 ones edoptadas sean comunicadas a todos los f nteresados. Del 

mismo modo, por medio de contactos adecuodos y bajo la supervf sión de los 

órganos rectores competentes de la OMPI y de las Uniones, inicia nuevos proyectos 

y ejecuta proyectos existentes para fomentar mayor cooperación entre los Estados 

m1embros para la protección de la propiedad 1ntelectua1. 

La Of1c1na lnternac1onal centra11za toda la 1nformac16n relat1vas a la 

ptotecci ón de la Pro pi edad I nte l ectua l. Parte de la I nf ormaci ón es facilitada 

directamente a los Estados Miembros que la solicitan gran parte de la información 

es preparada y publicada mensualmente en dos revistas en inglés y francés, y 

semestralmente en español. 
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La menc1 onada Of1 c1 na t 1 ene cuatro serv1 c1 os de reg1 stro 1 nternaci anal es, 

esto es, para las patentes, las marcas, d1bujos y modelos 1ndustriales y las 

denomi naci o nas de origen. 

Los pr1 nc1 pa 1 es recursos f 1 nanc1 eros de 1 presupuesto ord1 nari o de 1 a of1 ci na 

internacional son las contr1buciones de los Estados miembros y las tasa perc1bidas 

por el reg1stro 1nterm1c1one1. 

Con respecto a las contribuciones, se puede sel'ialar, que hay contr1buc1ones 

obligatorias pera los miembros de lo Unión de Porís, de Berno, IPC, de Nizo, de 

Locorno y de Viena, y poro los Estodos miembros de lo OMPI y que no son miembros 

de 1 a Un1 ón de Porí s ni de Berna. 

Fl JJnQortonc10 en el comercio 1nternoc1ono1. 
Con el desarrollo 1mpres1onante exper1mentado por la cienc1a y la tecnología 

durante la últimas décadas las naciones han tomado conciencia de la importancia 

de la regulación de la propiedad intelectuel e industrial. Así, el factor tecnólogico 

se he convertido en la actualidad en un elemento estratégico en el diseño de nuevas 

relaciones económicas 1nternec1onales y un tóp1co central de la agenda comerctal 

tnternacional, no sólo entre paf ses tndustrtalizados sino que particularmente entre 

1 as nac1 ones y países en desarrol 1 o. 

Uno de los antecedentes inmediatos que motiva el surgimiento de una 

preocupación seria por los aspectos comerciales que supone le protección de los 

Derechos Intelectuales se debe a estudios y declerociones, de c1ertos sectores 

1ndustrieles de pa1ses desarrollados, relativos al estado mundial de la protección a 

la Propiedad Intelectual e Industrial y le pos1ción de desventaja en la cuol se 

encontrerf an par ses respecto o terceros pe f ses. 

En el caso de Estedos Unidos, este preocupeción se gesta a propósito del 

enorme déficit comerciel que experimente su economía . En opinión de expertos 
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esta sttuaci ón cont 1 nuarf a deter1 orlrndose a menos que pud1 ese asegurarse una 

adecuada protecc1ón a los Derecho 1ntelectuales. De acuerdo a estas 1deas, se ha 

1nd1cado que m1entras Estados Un1dos ha s1do trad1c1onalmente 11beral en sus 

polf t 1 cas de acceso a mercados y tecnol og fa, terceros par ses han segu1 do una 

polft1ca restrictiva y protecc1on1sta. Además, la falta de una adecuada protección 

ha sido fuente importante para el desarrollo de la pin~tería internacional. 

El impulso más importante dado a este movimiento ha si do prop1 c1 ado por 

aquellas corporaciones más dependientes de la protección internacional a los 

Derechos Intelectuales; 1ndustria quím1cei y farmacéutica y, en sectores de 

tecnología de punta, donde 1nd1scut1blemente nuevos desarrollos han 1ntroduc1do 

cambios revo 1 uci onari os en e 1 proceso industria l. 

En Estados Unidos, 1 as preocupaciones se traduje ron en 1984 en 1 a adopción 

del Tr,1de.t1nd T.!111//Act. Dicha normativei adoptó una serie de medidas que incluían 

acciones de represalia comercial para repremir prácticas consideradas 

injust1f1cadas o no razonables de terceros países, y que de algún modo 11m1tasen el 

comercio a Estados Un1dos. Se incluían dentro de este concepto la protección 

inadecuada a 1 a pro pi edad intelectual, o b1 en, 1 a i mposi ci ón de barreras a 1 a 

importación de productos de alta tecnología. 

Por otro lado, el Sistema Generalizado de Preferencias también incluyó la 

adecuada protección a la prop1edad intelectual como un cr1ter1o para el 

establec1m1ento de ventajas tar1far1as a los países que regularan y respetaran 

ef1 cazmente 1 os derechos de 1 os creedores sobre sus obras. 

El equivalente Europeo a las leyes de comercio exterior de Estados Unidos, 

fue el .. Reglamento del Consejo de las Comunidades de 1984 para el 

Fortalecimiento de La Política Comercial Común" y que se refiere en particular a la 

protección contra las prácticas comerciales ilícitas, con énfasis en la protección 

de la propiedad intelectual. 
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Paralelo a este proceso nactonal, en el plano tnternactonal se han 

desarrollado numerosas 1n1c1at1vas con el objet1vo de mejorar los s1temas de 

protecc1ón de la prop1edad 1ntelectua1. Estos esfuerzos, por lo general, han tomado 

1 a forma de acuerdos b11 atara 1 es o mult 11 arera les. 

Dentro del ~mbtto de las negoctactones b11aterales se puede set'ialar Que, un 

número tmportante de países de As1a (Corea, lndonesta, Ta11and1a, Stngapur) y en 

Amérf ca Latina (Argentina, Bras11, Ch11e, Méx1co y los países andinos) han sido el 

centro de negociaciones bilaterales Que en la mayoría de los casos tuvieron como 

resultado cambios importantes en los sistemas legales. 

Por otro lado, dentro de las negoctactones de alcance multilateral, stn lugar 

a dudas, el proyecto más ambicioso de las últimas décadas lo constituye la 

inc1usión de la problemática de los Derechos Intelectuales dentro de las 

negociaciones comerciales multflaterales del GATT. 

La inclusión en la agenda de la rueda de Uruguay de un mandato de 

negociación fuerte sobre protección de la propiedad intelectual, importa reconocer 

que la protección inadecuada o inefectiva constituye una barrera para el comercio 

i nternaci anal y puede ser considerada, en consecuencia, una f arma de 

proteccionismo. En efecto, allí donde los Derechos Intelectuales no son protegidos 

razonablemente, bienes desarrollados a costa de enormes inversiones y años de 

esfuerzo son fácilmente desplazados del mercado por imitaciones y 

falsificaciones, que pueden ser ofrecidas a un precio mucho más bajo en razón a la 

disparidad de costos. 

una serte de justtftcactones, paro tratar estos temas dentro del GATT y no 

en el foro trad1c1onal de la OMPI, fueron expuestos. En prtmer lugor, Que los 

acuerdos ext stentes no d1 spon í en de reglas odecuodas, es dec1 r, 1 os esUmdores 

mínimos de protección no eran sat1sfactor1os. En segundo lugar, los acuerdos 

internacionales vigentes no estoblecían medios adecuados para combatir el tráfico 
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de mercancías falsificadas. En este sent1do, estos acuerdos no disponían de 

mecan1smos para la soluc1ón de controvers1as. En tercer lugar, el campo de 

ap11cac1ón de los m1smos era estrecho, no contemplando, por ejemplo, la protecc1ón 

de nuevos desarrollos tecnológ1cos tales como progn~mas de computación y el 

diseño de circuitos integrados. En cuarto lugar, el princ1p1o de trato nacional 

prev1sto en los acuerdos (no d1scr1m1nac1ón entre nac1onales y extranjeros) no 

aseguraban una protección suf1c1ente. 

De esta forma, puesto que el objetivo fundamental del GATT es la 

11bera11zac1ón del comerc1o mund1at por med1o de la reducc1ón de las barreras 

comerc1a1es y otras d1stors1ones de 16 competenc16 1nterneciont:11, este mecan1smo 

constituía un vehículo adecuado para el establecimiento de est~ndares mínimos de 

protección a los aspectos de la propiedad intelectual que se relacionan con el 

comercio i nternaci anal. 

La 1nic1t1va de inc1u1r el tema en la agenda de la Rueda de Uruguay partió en 

los EE.UU. En mayo de 1986, un grupo formado por once principales corporaciones de 

ese país const1tuyó el Com1té para la Prop1edad Intelectual, con el propósito de 

obtener consenso internacional dentro del sector privado. En opinión de estos 

agentes económ1 cos 1 os regímenes existentes para 1 a protección de 1 a pro pi edad 

intelectual, tales como la Convención de Berna, la Convención Universal de los 

derechos de Autor y 1 a convenc1 ón de Par1 s, s1 b1 en han contr1 bu1do 6 elevar el n1ve1 

general de protecc1 ón, resulte man1 f1 estemente 1 nsuf1 c1 ente para frenar 1 a 

act1v1dad infractort:1. En func1ón del logro de este objetivo, se pusteron en contacto 

con las comunidades de negocios de Europa Occidental y Japón, las que a su vez 

comenzaron a peticionar a sus respectivos gobiernos. 

Con dicha primera etapt:1 cumplidt:1 se dió comienzo a la segundt:1 etapt:1, que 

consistía en la elt:1boración de un anteproyecto de código que contuviera los 

pr1 nc1 p1 os fundamenta 1 es para 1 a protecc1 ón de 1 a propt edad 1 nte 1 ectua 1. El 
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resultado de dicho esfuerzo fue un informe titulado "Estructura básica de las 

disposiciones del GATT para la protección de la propiedad intelectual". Allí se 

explica detalladamente el tipo de acuerdo sobre propiedad intelectual Que los tres 

sectores privados mencionados desean alcanzar como resultado de las 

negociac1ones mult11aterales de la ronda de Uruguay. 

Con la elaboración de este cód1go las nac1ones desarrolladas persiguen la 

concreción de tres ob jet 1 vos básicos: 

1-Se p 1 ante a una amp 1 i ación de 1 a protección a todas 1 as formas de pro pi edad 

intelectual. 

2-Crear medios de disuasión efectivos en contra el trófico internacional de 

bienes Que infrinjan los derechos intelectuales, asegurando la existencia, en los 

s1 stemas j urí d1 cos de 1 os di st 1 ntos países proced1 m1 en tos compul s1 vos adecuados 

y expedttos. Se dispone, la creación de procedimientos civ11es o administrativos, 

Que los titulares podrían utilizar a fin de hacer respetar los estándares y normas 

mínimas. Procedimientos criminales también deberían establecerse para casos de 

vi o 1 aci ones f1 agrantes de estos derechos. 

3-1 nduci r a 1 a adopción e 1 mp 1 ementaci ón en 1 a normativa interna de 1 os 

países m1 embros del GATT, que asegure el respeto a los derechos intelectual es. 

4-Se prevé que las normas pertinentes del GATT sobre mecanismos de 

solución de controversias se aplicarían en caso Que haya cuestionamiento sobre la 

conformidad entre la legislación nacional y las normas Que resulten de estos 

acuerdos relativos a la propiedad intelectual (Trips). 

5-No crear trabas para el comerc1o legít1mo. 

Para 1 a 1 nducc1 ón a 1 a suscr1 pc1 ón del Cód1 go del GATT a aquellos par ses que 

no cuentan con una protecc16n adecuada y efectiva de la prop1edad intelectual se 

prevén incentivos y medios de presión. Dentro de ellos se pueden mencionar: 



31 

1-Tratamiento prefencial para los productos de los países firmantes del 

acuerdo. Todos los benef1 c1 os, derechos y obl 1 gac1 ones acordados dentro del marco 

del cód1 go se extenderán automát 1 ca mente y de manera completa e 1 gual 1tar1a a 

todos y sólo a los signatarios. 

2-Los signatarios no necesitarán recurr1 r a los mecanismos de consulta y 

resolución de controversias, a efectos de tomar medidas contra los no 

signatarios. 

3-A los países en desarro 11 o se 1 es perm1 t 1 rá retardar por un t 1 empo 

razonable, la 1mplementac16n de los pr1nc1p1os fundamentales de lo dispuesto en el 

código. 

4-Tambi én se podría i mp 1 ementar por parte de 1 os países desarro 11 a dos un 

aumento de sus asignaciones correspondientes a programas de asistencia en favor 

de aquellos países en desarrollo que demuestren voluntad para mejorar la 

protecc1ón de la propiedad intelectual. También se prevé la posibilidad de elaborar 

programas de préstamo, en forma conjunta con el Banco Mundial y los bancos 

Reg1onales de desarrollo, en favor de tales países. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PROPIEDAD INTEI.ECIUAL PROPIAMENTE TAL, 

R)Noc1ones ore11m1nares. 
Por reglo generel le doctr1ne es reec1e o der une def1n1c1ón estr1cta de los 

derechos que receen sobre 1 es obres de 1 1 nte 1 ecto. Esto se debe en perte e 1 o di f í ci 1 

que resulte esteblecer cuel, dentro de todes les teoríes propuestos, exp11ce le 

verdedere netuereleze Jurf d1ce de estos derechos. Ten verdedere es este 

ef1rmec1ón, que en le pro11Jn obre de Jenssen n1 s1qu1ern se 1ns1núe un concepto 

cnbftl de lo que debe entenderse por derechos 1ntelectueles. 

51n perJutc1o de lo enter1or, ex1sten c1ertos nutores que, eunque 6ferr6dos de 

une menare 1rrestr1cte e le concepc1ón sobre le neturelezft juríd1cft de estos 

derechos e le cuel edh1eren, hen logredo profund1zer en el teme y serielor elgunes 

def1n1c1ones que merecen cons1derec1ón. 

Uno de equellos nutores es el em1nente Jur1ste ch11eno Jorge Rodr1guez 

Merino qu1en, e modo de preémbulo y exp11cendo le netureleze Jurfd1ce de los 

derechos que nos ocupen, se declere pert1der1o de le teorfe de los derechos 

1ntelectueles. En conceptos del Profesor Rodríguez el derecho de eutor ·Es le 

fftcultad que t1 enen las persones de que sus producciones 1ntelectueles seen 

amper6des en forme 1ntegrel y de d1fund1rles por cuelqu1er med1o, eprovechendo los 

resultftdos o benef1c1os de su explotec1ón, s1n perJu1c1o de las 11m1tec1ones 

tmpuestes por el interés soc1el".1 

1 Jorge Rodr~ue.z Merino.Derecho indu5tri.al y agricola ,e5cuele. de derecho Univer5id8d de 
Chile.Eclilori.81 Univer5itari.a 1958-pag-330 
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Al ene112er aste concapc1ón, podamos sefteler qua s1 bien en este def1n1c1ón 

esté cleremente consignede le fe2 petrimon1el de los derechos 1ntelectueles no 

ocurre lo mismo con le fe2 morel cuye importencie es iguelmente 1ncuestioneble. 

Tempoco se contiene referenc1e elgune e los derechos conexos que estén 

relecionedos de une menare 1nseperebles con los derechos intelectuales. 

Por su perta Antonio Zuloege, logre selYer le pr1mere objeción pero no esí le 

segunde. Exprese, el profesor Zuloege, Que el derecho de eutor ·Es el conjunto de 

facultades y benef1c1os que tes leyes consagren en favor de tos productores de les 

obres del talento y del ingenio, cuyo contenido lo formen elementos jurídicos de 

orden morel y de orden petr1mon1e1". Agrega el m1smo autor "El derecho de autor, en 

su especto morel, es le relecf ón tdeel del autor con su obrt.1, que te otorge te 

fecuted de que elle sea reconocida como producto del telento e ingenio y que lo 

heb11;te pere proteger le pure2e e 1ntegr1ded del pensem1 ento e fin de que él no see 

desvirtuado de modo alguno. En su especto petr1mon1e1 confiere le feculted de user, 

go2er y Cl1sponer de su obre exc1us1vemente y e su erb1tr1o, no s1endo contra ley ni 

contra el derecho ejeno:1 

En Chile lt.1 tegtstectón enterf or e lt.1 ectuetmente en vt gor, mt.1terf t.1l1zt.1de por 

el decreto ley nS! 345 del año 1925, definíe le propieded 1ntelectue1 en términos 

vagos e incompletos. De este menare, le nueye ley de prop1eded 1ntelectut.1l , Ley 

17.336 de 1970, v1no t.1 llener et enorme y sens1bte vt.1c1ó Que ex1stíe en nuestro 

pt.1f s en relectón t.1 este mt.1ter1t.1. En v1rtud de estt.1 s1tuectón, el Prestdente de te 

Republtce, en el menst.1Je que ecompel'ít.1bt.1 t.11 cuerpo del proyecto sel'íelebn: "el pt.1f s 

no puede memtenerse el mt.1rgen de tos evences legislettvos or1g1nedos en lt.1s 

conferencies intemectoneles sobre le meter1e y, muy pert1culermente, Le 

Convención Uni verse 1 sobre derecho de eutor de 1 e~o 1952, 1 e Convención de Rome 

1Antonio Zuloaga V.Derecho induwi8l y agricola Iditorutal Nascimento&mtiagol 943-pag398. 
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sobre los derechos conexos del el'io 1961 y le rev1s1ón de le convec1ón 

lnternec1onal de Berme del e~o 1967." 

El texto de la ley 17.336 de 1970 eporte út11es y v&11dos elementos pere 

def1n1r los derechos 1ntelectueles. Así, en su ertículo pr1mero nos se~ele que, .. le 

presente ley protege los derechos que, por el sólo hecho de le creeción de una obre, 

edqu1eren los eutores de les obres de le 1nte11genc1e en los dom1n1os 11terer1os 

ertíst1cos y científ1cos, cuelqu1ere que see le forme de expresión y los derechos 

conexos que ella determine. El derecho de autor comprende los derechos 

petr1mon1eles y moreles, Que protegen el eprovechem1ento, le petern1ded y le 

1ntegr1ded de la obra". 

Les 1novec1ones mós 1mportentes conten1des en el proyecto son el 

reconoc1m1ento de un derecho morel del creedor de le obra; el conceder el eutor le 

prop1eded sobre el producto de su 1nte11genc1e y telento por el mero hecho de le 

creec16n, independientemente del registro; Le incorporec16n e le leg1sleción de un 

estetuto que de normes sobre 1 os contretos de edición y representeci ón; y 

f1nelmente, el reconocimf ento de los denomfnedos derechos conexos que resguerden 

los derechos que corresponden e los ertistes, intérpretes y ejecutentes. 

con arreglo a todo lo sel'ielado precedentemente, podríemos sostener que los 

derechos 1ntelectueles pueden ser def1n1dos como: Derechos específ1cos, 

temporeles y complejos de duelfste re1gtimbre, mortil e 1ntelectuel, Que por el solo 

hecho de le cretición adquieren los autores de obrtis de le inteligencia en los 

dominios 11tererios, artísticos y científicos, cuelqu1ere que see su forme de 

e><pres16n, como es1m1smo los derechos ef1nes o conexos que estén legelmente 

reconoc1dos a lo ertístes, 1ntérpretes y ejecutentes. 

Como es de suponer, no tode creec1ón puede ser objeto de le protecc1ón que 

otorgti lti propieded intelectuel. En principio y de ticuerdo e lo señtiledo en los 

pri nci pti 1 es convenios i ntemec1 one 1 es ex1 stentes sobre 1 tJ meter1 e, pere Que une 



35 

obre see protegide por este normetive debe treterse de obres pertenecientes el 

émbfto litererio, ertístico o científico, seo cuel fuere su perticuler forme de 

expres1ón. 

No abstente lo serieldo, pero que une obre disfrute de protección por el 

derecho de eutor debe cumplir edemés dos requisitos ed1cioneles. Le primare de 

dichos condiciones dice releción con el período de protección que se otorge e une 

obre. Como hemos enelizedo enter1ormente los derechos que se conceden e los 

eutores sobre sus obres no son perpetuos. Por el contreno, estos derechos son 

esenc1elmente tempon1les y une vez exptredo el plezo esteblecido por le ley, le 

obre pese e ser perta del dom1n1o púb11co, s1endo pos1ble su explotec1ón por 

cuelqu1er persone en forme 11bre y gretu1te. Le meyoríe de les legislec1ones 

necioneles contienen, como plezo de protección el de le vide del eutor mós 50 eños 

después de su muerte, en beneficio de los herederos. Asimismo cebe señeler que el 

plezo de protección, en el ceso de los derechos moreles, se extiende como mínimo, 

heste le exp1rec1ón de los derechos económ1cos, en conform1ded e lo d1spuesto en 

el ertículo 6 bis.2 del Conven1o de Berne. 

Por úl t 1 mo, 1 es obres proteg1 des deben neceser1 emente ser ori g1 ne les. El 

concepto de origina11ded no debe ser confudido con el de noveded. Así, las idees 

conten1des en le obre no requieren ser nueves, pero sí debe revestir cerecterístices 

de novedad le forme en que diches idees son expresedes. Le forma, tente 11terer1n 

como ertíst1ce, en que les 1dees se expresen deben ser neceser1emente resultedo de 

un esfuerzo creetivo 1nd1Y1due1 del eutor. Le or1g1ne11ded es, entonces, cond1c1ón 

esenc1e1 pere el reconoctm1ento como producto de le inteligencto creedore. En este 

sentido Ptole Cose111 epunte: ·No se puede desconocer que es princ1pelmente 

neceser1o que el conten1do intelectuel de une obre tuteleble se presente como 
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resutedo de un trebejo de creec1ón, o see, de une ect1Y1ded mental Que heye 

originedo elementos que entes no existíen".1 

El si steme 1 nternci one 1, no contiene enumereci ones texet i ves de 1 es obres 

protegidas, sino que, se bese en el esteblecimiento de listes eJemplerificadores de 

les mismas, dejando en poder de los Estados miembros le facultad de cons1derer 

otras creec1ones como obres suscept1bles de protecc1ón. 

En este sentido, el Convenio de Berne en su artículo 2. t set'iele une sene de 

creaciones que deben ser objeto de tutele por el derecho de eutor y que incluye " 

los Hbros, folletos y otros escritos; conferencies, elocuciones, sermones y otros 

obres de le m1sme netureleze; les obres drem6tico-musiceles; obres coreogr&fices 

o pentomimes; compostctones mustceles con o stn letre; obres ctnemetogréftces, e 

les cueles se esimtlen les obres expresedes por procedtmtentos anélogos a 18 

ctnemetograf íe; les obres de dibujo, ptnture, erquttecture, escultura, grabado, 

litogref íe; les obres fotogréfices e les cules se asimilen les expresadas por 

procedimientos enólogos e le fotogref íe; obres de ertes eplicede; les 11ustreciones, 

mapas, plenos, croquis y obres plésttces relettves a le geogref re, le topogref re, e 

le erQuttecture o les ctenctes". 

Por otro ledo, las obres dertvedes, o sea, eQuelles besadas en otres 

preexistentes tembtén, como les treducctones, edeptectones, arreglos musicales y 

otras eltereciones de une obre litererte o ertístice, reciben le mtsme protección 

que les obres origineles en rezón que su creeción, el igual Que en el otro caso, he 

demandado un esfuerzo tntelectuel. Ello, no obstante, que dtche protección no puede 

efecter le protección debida e le obre ortginel, de tel modo Que pera treductr, 

adaptar, arreglar o alterar une obre protegtde, es neceserto el consent1m1ento del 

autor, selvo cuando le obre he ceído en el dom1n10 púb11co. 

1E, Piola Ceselli.iratt.ato Del Dirito Di Aulore e Contratto Di Eclizione.Napoles.1927 
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Titulares de estos derechos son por lo general los eutores. Comúnmente se 

ent1ende por autor de una obra 1ntelectua1 "el Que d1rectamente rea11zn une 

ect1v1dad tendiente e elnbornr une obra 1ntelectua1, una creec1ón complete e 

1ndepend1ente, Que revele une persone11ded, pues pone en elle su telento ertíst1co y 

su esfuerzo creedor".'1 

Sin perjuicio de lo enter1or, no siempre eutor y tituler de derecho de eutor 

son sfnónfmos. En conceptos de le OMPI "tf tuler del derecho de eutor pueden serlo 

no solemente el eutor, sino todes aquellos persones naturales o jurídicas que de 

elgún modo heyen edqu1r1do los derechos de eutor sobre une obre intelectual, b1en 

sea por acto entre vf vos o por cause de muerte." En consecuenc1e, podemos concluir 

Que tituleres de estos derechos son, por lo generel, los autores de les obres; sin 

embargo, es importante tener presente Que el eutor puede ceder o trensferir los 

derechos petr1mon1ales de su obre, surgiendo, de este modo, un nuevo sujeto o 

tf tuler que, por sus cerecteríst1ces, podr6 ser secunder1o o der1vedo. Dentro de los 

prtmeros se encuentren equellas persones que han adqutrf do el derecho e cuelqufer 

título treslet1cio de dom1n1o de parte del autor; y por tftuler der1vedo se ent1ende e 

Quien se le encerge le edeptec1ón, treducc16n o tnmsformeción de le obre, por 

mandato de 1 t 1 tul ar or1 g1 ne 1. 

Por lo común, el autor de una creación 1ntelectuel es une sola persone, en 

cuyo caso estaremos en presencie de une obra 1nd1v1due1. Sf n embargo, en algunos 

cesas las obras son el resultado de la untón del trebejo de venos autores. Dentro de 

este últf mo ceso se deben d1st1ngu1r les obres en coleborecf ón de les obres 

colectf ves. Por obres en coleborecfón se entienden equelles producidas 

conjuntamente por dos o -m6s persones netureles cuyos aportes no pueden ser 

separados. Las obres colect1ves, en cemb1o, son equelles que produc1des por un 

1Jsidro Setanowsky,"Derechos lntelectuales".Ed.Argentina .1954 
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grupo de eutores, por 1n1c1et1ve y bejo le or1entec1ón de une persone neturel o 

jurf d1ce Que le coord1ne, d1vulgue y pub11Que bejo su nombre. 

Les crenc1 ones 1 ntel ectunl es son, por 1 o generel, obre de persones neturel es 

pero es pos1ble Que los eutores seen, tembfén, persones jurfd1cns. Respecto e este 

punto, le doctrine es pr6ct1cnmente uniforme en el sentido de penser que les 

persones jurfdf cns puednn ser sujetos de los derechos intelectunles. Según 

concepciones modemes astes entfdedes pueden ser sujetos de derchos de eutor 

t1mto en el hecho y de derecho. como por f1cc1ón legel. 

Lo son de hecho y derecho cunndo 18 obre es ejecutndn por los f ntegrentes de 

les persones juríd1ces o por sus personeros que ectúen en ce11ded de teles. Por el 

contreri o, 1 ns persones j urí di ces son sujetos de derecho de eutor por ficción 1 ege 1, 

en los cesos de orgen1smos del estedo Que epnrecen como eutores de ectos 

of1c1eles de elguno de los tres poderes púb11cos del Estado, vgr Leyes, Decretos 

Leyes, Decretos, Tretedos Sentenc1es jud1c1eles, etc. 

Doctr1ner1emente les obres de le 1nte11genc1e produc1des por func1oner1os 

púb 11 cos en e 1 desempe~o de sus f unc1 ones. pertenecen e 1 Estedo. que. por haber 

fndemn1zedo e los eutores por su trebejo intelectuel, med1ente remunerec1ón 

pegede con recursos provenientes de le colect1v1ded, t1ene el derecho de colocer le 

obre, en el dominio púb11co, pere su 11bre uso por le misme colect1v1ded que le 

f1nenc16. 

En v1rtud de 10 sel'leledo precedentemente, se he d1scut1do por le doctnne, s1 

es pos1ble que un func1oner1o produzco une obra de la 1nte11genc1e en el desemperio 

de sus funciones pero no comprendides dentro del cump11m1ento de les terees que 

especff1cemente le estén encomendedes. Le op1n1ón meyor1ter1e de los tretedfstes 

señele que tode creec1ón intelectuel reelfzede por une persone que se encuentre 

bejo une s1tuec1ón de subord1necfón o dependencfe perteneceré el empleedor, en le 

med1de que ese creec1ón ocurre ·en el desempel'lo de sus cergos·. Por tnnto, pere 
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dtluctder el probleme es neceserto esteblecer Que es 10 Que entendemos por 

"ectv1dedes que se ree11zen en el desempe~o del cergo". 

Según el diccionerio de le Reel Acedemie de 18 Lengue Espeñole se debe 

entender por 8ctivided reelizede en el "desempe~o de un cergo" equelle por le cuel 

un emple8do o func1onerto procede e "cump11r, hecer equello 8 que uno este 

ob11gecto: 

De est8 menare, en primer térm1no, sólo perteneceré le creec16n el 

empleedor cuendo se trete de un funcfonerio entre cuyes terees propies, del 

respectivo cergo que desempe~e, esté le de 1nvest1ger y/o producir determinedes 

creec1ones consecuenc181es de d1ches lebores y genentdos en le Jornede 8S1gnede el 

efecto. 

Así, por tento, no tode creectón o producctón del telento ser6 objeto 

neceseriemente del derecho de 8utor en fevor de le 1nstituc1ón pere le cuel este 

funcionerio lebore; como seríe el ceso de les obres produc1des por un empleedo el 

mergen de les lebores de su cergo o equelles logredes en uso de su tiempo 11bre. 

B)Rntecedentes btst6rlcos. 
Aunque les creec1ones de le 1ntel1genc18 son coeténees con los elbores 

mismos de le humen1ded, su protección Jurídice he sido el fruto de un lento proceso 

evolutivo que se inicie en forme deftntttve con le invención de le tmprente y que se 

perfeccione sistemét1c8mente e pert1r de le Revolución Frencese. 

Según le op1n1ón de Jessen"le soc1eded, por lo generel, s1empre he reconocido 

y prem1edo el mértto de los que se hen ded1cedo e les ertes y e les letres. Lo que he 

ver1edo con el t1empo he stdo le forme de este reconoc1m1ento y estes 
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recompenses. En le ent1gueded cupo e los poderosos lei protección de los ertfstes y 

los poetas. Estos c1rculeiben por les cortes y se 1nsteleben en los pelec1os·1 

S1n embergo, este protección quedebe entregede el erb1tr1o o 11bere11ded del 

benefector de suerte que en menere elgune const1tuíe un derecho. Entre estos 

benef ectores es h1st6r1cemente d1gno de recuerdo Ceyo C11nio Mecanos, Ministro de 

Augusto, del cuel se tomó el nombre por el cuel se designe ectuelmente e los 

protectores de les c1enc1es, ertes y de les letres. 

Atend1do que, pere los efectos de nuestro estudto, sólo revtste 1nterés le 

protecc1 ón J urf d1 ce de 1 os derechos 1 ntel ectuel es, nos ocuperemos de 1 os 

entecedentes h1stór1cos e trevés de tres ctclos bésicos: 

1) el derecho romeno. 

2) el derecho medievel. 

3) regulnción posterior e le invención de le fmprente. 

1) :En d dend10 roma.no: Algunos eutores el referirse e este perf odo sost1enen que 

entre los romenos los pr1nc1pios genereles del derecho eren suftcientes pon~ 

esegurer e los escr1tores une entere protecc1ón y pere gerentizer el goce epec1ble 

de todos los derechos que podíen esperer de sus obres. 

Este ef1rmec1ón es del todo discutible porque le verded es que los romtinos 

no conocieron los derechos intelectueles como se conciben en nuestros díes. Por 

otre perte, los pr1ncf p1os de le prop1eded eren sólo ep11ctibles e los bienes 

meter1eles de menare que, en teorfe, y treténdose de obres ertfst1ces. le prop1eded 

podíe recoer ún1cemente sobre el "Corpus Mechen1cum·, vele dectr, sobre lo cose 

corporel sobre le cuel se 1mpr1míe le obre. 

Con todo, le c1rcunstenc1e de edqu1r1r los compredores une obre corporel, 

teniendo presente en ese momento le creetfvided del vendedor (eutor) de pilbulo 

1Henry JenssenJ)erechos intelectuales de los autores,arti.stas, producctoresde fonogramas y otros 
litlJlares.Editorial Jurídica de Chile,1970. 
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pere sostener Que, en ese époce se reconocre ye, embr1oner1emente el especto 

petr1mon1el de los derechos 1ntelectueles. 

Conviene sel"ielnr edemlls, en el mismo sentido, Que el pergem1no o corpus 

mechenicum de les obres teetreles podre retrenscr1birse y ser objeto de ver1es 

ventes. Al respecto efirme Dock, Que siguiendo e Doneit, sel"iele Que "le obre teetreil 

El Eunuco de Terencio fue representede con tel éx1to y epleiusos Que fue vend1de 

une segunde vez y representede como nueve".1 lo que 1ndudeblemente s1gn1f1ce, une 

ineQuívoce menifesteción del derecho de eutor. Continúe Dock d1ciendo"lncluso los 

edverser1 os més encerni zedos de 1 e propi eded 1 i terer1 e en Rome reconocen une 

excepción pere el derecho de representeción". 

Por cons1gutente y en le op1n1ón de elgunos 8Utores, se puede sel"ieler Que el 

derecho de eutor ern conoctdo en le ent1gueded beJo su especto P8tr1monte1. En lo 

Que se reftere el especto personel o morel, según lo efirmedo por el distingu1do 

cetedrllt1co Medine Perez, "en Rome pese e no ester Jurfdicemente regulede le 

pro pi eded i nte 1 ectue 1, con 1 e ect i o i ni uri erum se pod í en reprimir todos 1 os 

etentedos contre el derecho morel de nuestros df es". 

Por otro ledo y de ecuerdo e une dtferente forme de penser se estime Que los 

esfuerzos por logrer efirmer el reconoc1m1ento por porte de derecho romeno de le 

instttución de 18 propieded intelectuel, resulte inút11, debido e le consttrnc1o clero 

Que existe del desconocimiento que tuvieron los rom,mos frente e este institución. 

En pr1mer luger y en rezón del móv11 pecunierio en que se besebe el derecho 

romeno resulte d1f ícil de concebir el senc1onem1ento de ect1v1dedes que no 

1nvolucroren c1erte ut1l1ded pere los perttculeres o le colecttvtded. Ahoro b1en, 

ocuperse del derecho de eutor no ofrecre ntngún 1nterés en une époce en le cunt se 

desconocíen los elementos meter1etes neceser1os pere hecer posible le d1fus1ón de 

1M.C. OOd.Etude sur le droit d'auteur. Paris .1963.PAg 30-34. 
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un8 obre 11terer1e o ertíst1ce. De este menere, el derecho de eutor no podíe 

convert1rse en un objeto de lucro; se vendíe el m8nuscr1to, el cuedro o le estetue 

1nd1Y1duelmente cons1deredos s1n que el edqu1rente le fuere perm1t1do secer otro 

provecho que el plecer o set1sfec1ón de poseer une determ1·nede obre de erte. 

Por otro porte, rezones de orden soc1e1 errojen s1m11eres resultedos. Seb1do 

es, le tmportencte otorgede en equelle époce, e velores teles como el honor, el 

reconoc1 m1 ento soct e 1, 1 e ob 11 getor1 eded de 1 e pn 1 obre emperindn; 6S f 1 os 

1ntelectueles romenos hebríen creído desmerecer s1 hubieren rectbtdo pege por les 

crenctones de su 1ngen1o. El ebogedo, el megtstredo, el 11terer1o, tn~bejebnn ed

honorem, es dec1r, sólo 1nsp1redos por el honor. 

2) En d deremo mmtwat; Con le ceíde de Rome Europe cee en un período d1f íc11 

pere les ertes, con d1sturb1os e 1nves1ones que esuelen les poblnctones. Los velares 

del espírttu, selvo le re11g1ón, tomen un cerécter secunder1o. En consecuenc1e, 

dur8nte tode le Ednd Med1n, los ert1stns se ded1ceron e deserroller ces1 

exc1us1vemente temes reltgtosos, en todos los remos de le creec1ón 1ntelectue1. 

"Le culture-exprese Jenssen- se concentró en les ebedf es y en los 

monester1os, donde monjes en6n1mos se dediceron e le lecture de los grendes 

eutores letinos y les copieben les obres. Sin embergo, su trebejo no se limttobe 

exclustvemente e le reproducción. Tembtén escribfen obres ortgtneles: hegtogreffes 

(vulgermente conocides como vtdes de sentos), de velor 11terer1o d1scuttble, e 

veces dudoso, poemes y crón1ces prectoses en le reconstrucc1ón h1stórtce de le 

époce".1 

3) :R.rgul'.a.ci.ón postuíor a. Ca. ínvau;ión. de úi ímprmta.: Le s1tuec16n descr1te 

precedentemente se mentuvo tneltereble hoste le 1nvenc1ón de le tmprente por Hens 

Gutemberg, en el e~o de 1455. Con este gren tnvento se ebre tode une nueve etepe 

1Henry jenssen,Derech~ inteJectuaJes,Edilorial jurídica de Chile,1970 
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en el tretem1ento de tos derechos 1ntetectuetes. Le 1nvenc1ón de 18 1mprente 

perm1t1ó le reproducc1ón mecén1ce de les creeciones del 1ngento intctendo el 

próspero negocio de évidos impresores que, pere le difusión de sus obres, ni 

siqu1ere consultebon e los eutores. Pero muy de pronto se vio 18 necesided de 

reglementor te ebsotute 11berted de eprovechem1ento de tes obres 11terar1os Que e 

te sezón ex1stre, pues olgunos tmpresores Que hebfon 1nvert1do 1mportentes 

ceptteles, fueron emegedos en su comercio ente le eper1c1ón de otros compet;dores 

que, con tguel derecho hecíen lo propio. 

Surgió de este menare, el régimen de los ·privilegios" en cuyo virtud el 

sobereno concedíe el derecho exclusivo de reproducir ctertes obres e determtnedos 

empresortos. El prtmer pr1v11eg1o de 11brerfe del que se ttene nottcto fue el 

concedtdo por el senedo de Venecte e G1ovenn1 Sptre en 1469, pere edtter certes de 

Ctcerón y de P11nto. Le concestón de pr1v11eg1os se conv1rt16, entonces, en le 

primero forme de protección legel específico o los obres del espíritu y representó 

el poso 1n1ciel pere le tutele legel de los derechos de los creedores 1ntelectueles. 

Así, en op1n1ón de Meuchet y Redee111 ·eunque el sisteme de pr1v11eg1os ere 

erb1trer1o y debe luger e todo clase de fevor1t1smos, debe reconocerse como el 

gérmen del deserrollo postertor de un verdedero derecho protector de tes obres de 

le 1ntel1genc1e·.1 Con el t1empo esos pr1v11eg1os fueron concedidos e los eutores, e 

fin de que publtceren sus propios escritos, o mós frecuentemente 8 los editores que 

edQUi ríen sus obres. 

Histór1cemente, el reconoc1m1ento de los derechos de eutor sobre su obre 

t 1 ene su fe de beut 1 smo en 1 e Copyr1 ght B111 de 1 e Re1 ne Ano de I ngl et erre de 1709, 

1 e cue 1 f 1 Jebe en 14 erlos y en f evor de 1 eutor 1 e protecct ón de 1 o obre 11 terer1 o. 

Este protecc1ón ere prorrogeble por otro período de 1gue1 durec1ón s1, e le 

1Carlos Mauchet y Sigfrido Radaelli.Derechos intelectualessobre las obras 1iteraria5 y 
arlíst.icu5.l 948. 
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expir8ción del primero, el autor estebe Yi YO y h8bí8 registrado le obre. lguelmente 

1mport8nte es el esteblec1m1ento en este 8cte, de les penes de conffscecfón y 

mult8 pera los ces os de contrefecci ón. 

Numerosos países s1gu1eron el ejemplo de lngleterre. Así,en 1763, el Rey 

Carlos 111 dictó une pregm&tf ce que signf ficebe un enorme evence en el sentido de 

conceder eil propio eutor el monopolio de 18 explotecf ón de le obre. Diche 

regulecfón, en su perte meduler set'ielebe "que de equí en edelente no se concederé e 

nadie priv11egio exclusivo pere imprimir ningún libro, sino que el mismo autor que 

lo hey8 compuesto". Al et'io siguiente se promulgebe une Reel Orden que emp11ebei 

este protecc1 ón, y conced re e 1 os herederos de 1 eutor fe 11 ec1 do 1 os derechos entes 

mencf onedos. 

En t8nto en Frenci e, duren te le Revolución Frencese, empezeron e ebolir el 

sisteme de pr1v11eg1os, substituyéndolo poco después por un régimen de protección 

el eutor, fundedo en el derecho de propi eded. Le pr1mere ley frencese sobre le 

meterte en estudio fue promulg8de el 6 de septiembre de 1776 por el Rey Lu1s XVI. 

Le menc1onede ley se lfm1tó e reconocer le precedenc1e del eutor sobre el 11brero. 

Dos décedes més terde, en 1793, le Revoluvcf ón Frencese debe sus frutos 

esteblecféndose el primer cuerpo normet1vo completo y sistémitt1co sobre el 

derecho de eutor. Con el tf empo este ley se convf rtf 6 en instrumento metr1z que 

1nsp1ró les d1verses 1eg1s1ec1ones del mundo y que se cons1dere fuente esenc1e1 de 

18 pr1mere normet1Y8 que ex1st1ó en Ch11e referente e los drechos eutoreles. 

En sus 11neem1entos genereles, le ley de 1793 consegró le doctrine de que el 

eutor tiene le prop1ed8d de su obre, lo que importó reconocerle sobre elln un 

derecho nbsoluto y exclusivo. Con este doctrine, entonces, se logró der e los 

trebejedores f ntelectueles el mln<fmum de seguridedes, ye que le propieded he 

gozedo en todos los tiempos de los fevores del leg1sledor en lo tocente e su 

8XC1US1Y1ded y goce ebsoluto. 
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En nuestro peí s, le pr1mere normet1ve que se preocupó de 16 regu1ec1ón de le 

prop1eded 1ntectue1 fue le ley de Propieded L1tererie de 1934. D1che normet1ve, 

fuertemente influíde por le ley frencese de 1793, rigió en nuestro peís ht1ste 1925, 

e~o en el cuel fue derogede por el Decreto Ley 345 de 1925. 

El Decreto Ley 345 r1g1ó heste 1970, eno en que se d1cte le ley 17.336 

publ1ceda en el d1er1o of1c1e1 de feche 2 de octubre de 1970. Esto ley he s1do 

mod1f1cede desde su entrede en v1genc1e por le ley 17.773 de 1972, le ley 18.443 

de 19B5 y, rec1 entemente por 1 e 1 ey 19. 166 de 1992 

e) Protección I ntemoc1ona1. 
Como uno consecuencio del ov,mce tecnológico lo utilizeción de los obros 

ortístices y litereries comenzeron o ser utilfzodos fuere de los 1 ímites del Estodo 

en el cuel fueron creedes. 51 bien es cierto, que lo problemótice que por esto 

situación generade en muchos espectos ere ebordade por 1 es 1 eg1 s 1 aci ones 

nocionales o loceles, dichos soluciones eren, e menudo, imperfectos e incompletes. 

De este forme, se hizo 1mprescind1ble le creec1ón de une normotive que otorgere 

protección ol derecho de eutor méls elló de los fronteros necionoles. Dentro de este 

morco comenzó le creeción de leyes, tretedos y convenciones que gorontizoren lo 

protección de los derechos 1ntelectueles en el &mb1to 1ntemec1one1. 

Los primeros intentos se conc1b1eron sobre le bese de tretodos b11otereles 

que gorent 1 zobon uno protección rec r pro ce de 1 os derechos de outor. Sin perj ui c1 o 

de 1 i nnegeb 1 e ovonce que d1 cho si stemo si gni f 1 cobo en 1 o protección i ntemoci ono 1 

presentobo el inconveniente de lo folte de omplitud y sistemoticidod. 

Une vez superedo este intento les Convenciones lnternecioneles y Tretedos 

operecíon como el n1ve1 m&s odecuodo y perfecto en lo que o protección de los 

derechos intelectueles se refiere. Es por este rezón que los Estedos comenzeron e 
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egruparse en Uniones Internacionales para remediar las lagunas, Que en el nmbito 

internac1onel, dejebtm sus 1eg1sloc1ones 1nternas. 

Consecuente con esta neces1ded en el a~o 1 BB6 se odopta y promulgo el 

primer Tn1tatado Mult11atera1 en mater1e de derecho de autor, denom1nedo Convenf o 

de Berne pera le protección de les Obres Litereries y Artísticas, que aseguró le 

protección de los derechos de los outores de esas obras en todos los países 

contret,mtes. 

En la mismei déc8d8 del Convenio de Bem8 se celebr8ron otros tn1tedos 

1nterneic1ona1es, de los cuales cabe menc1oneir el Trtitado de Montev1deo sobre 

propiedad f ntelectuel edoptedo el 11 de enero de 1 BB9 por siete Este dos 

Sudemerf cenos y luego retfff cedos por cinco de ellos, el cual contó con le edhesión 

de siete pe r ses europeos. 

Posteriormente se celebraron otros tretedos en meterte de propieded 

intelectual tales como 18 Convención de Ceir8cas, del 17 de Julf o de 1911, 

rat1f1C8de por sólo cuatro de los c1nco Estados Sudamericanos signeter1os y las 

Convencf ones Peineimer1canas (de México de 1902, de Río de Jeineiro de 1906, de 

Buenos Aires de 191 O, de la Heib,m8 de 192B y de W8shfngton de 1946). 

Al cesar las hostilidades de la Segund8 Guerr8 Mundial la Organización de las . 
Naciones Unf das p8ra la Educación, le Cf encf a y 18 Culture (Unesco) 8uspic1ó entre 

1947 y 1951 una serie de reuniones prep8r8tor1as Que llevaron a le Conferencia 

D1plomllt1ce que, celebreida en G1nebr8, adoptó el 6 de septtembre de 1952, La 

Convención Universal sobre derecho de autor (UCC). 

Entre 1961 y 1974 se eidopt8ron tr8tados, hoy vigentes, en materi8 de 

Derechos Conexos: La Convención de Roma, de 26 de octubre de 1961, sobre la 

protección de los artístas, intérpretes o ejecutentes, los productores de 

fonogramas y los orgenismos de rad1od1fus1ón; El Convento de Gf nebre, de 26 de 

octubre de 1971 pera le protecc16n de los productores de fonogrames contra le 



47 

reproe1uc1 ón no eutort zeele; y el convento ele 6ruse1 es ele 21 ele meyo ele 197 4, sobre 

le distribución de se~eles portedores de progremes trensm1t1des por seté11te. 

As1m1smo, en 1971 se rev1seron los dos tretedos multiletereles més importentes 

en 1 e meter1 e , Berna y UCC. 

Por últtmo, el 13 ele Cl1c1embre ele 1979 se adoptó en Medr1CI, la Convención 

Mult11etere1 tendtente e evtter le doble 1mpos1c1ón ele les regelíes del derecho de 

eutor y el 18 de ebr11 de 1981, se edoptó en Gtnebre, el FTR, es decir, el Tretedo 

sobre Registro lnternec1one1 de Obres Aud1ov1sueles con lo que se complete heste 

le feche, el s1steme 1nternecionel de protección del derecho de eutor y los derechos 

Conexos. 

El mecanismo como ectúen estos Convenios lnternectoneles no se basa en el 

esteblec1m1ento de unti 1eg1slec1ón común y ob11getor1e pera los Estedos mtembros, 

sino que el objetivo perseguido es le 1nsteurec1ón de ciertas condiciones mínimas 

de protección que cede Estado debe esegurer dentro de su sistema normativo. 

Sin perj ui c1 o de 1 os dem6s convenios existentes sobre 1 e meteri e, se puede 

6segurer que el Convenio de Berne se he trensform6do en 16 piedr6 tmgul6r en lo que 

a protección de los derechos ele autor se refiere. Dicho Convenio es producto ele un 

largo proceso que concluyó con le edopctón del treteelo en 1666. Desde le feche de 

su edopc1ón, el Convento de Berne he s1Clo rev1seelo ver1es veces con el f1n ele 

mejorer el sistema 1nternec1one1 ele protección que establece. Se hen introducido 

cembios pere responder e los retos del desarrollo tecnológ1 co eceleredo en el 

cempo de le ut111zec1ón de les obres de los autores, pere reconocer nuevos derechos 

y temb1 én pere perm1 t 1 r, med1 tmte rev1 s1 ones eelecueeles, el estebl ec1 miento de 

derechos. Así en 1696 se incluyó el ecte eel1c1one1, segutde por les rev1s1ones en 

Berlín en 1906, Rome en 1926, en Bruselas en 1946, en Estocolmo en 1967 y en 

Perís en 1971, que hen eyudedo e enriquecer el contenido del Convenio, en especiel 

empliendo el espectro de obres protegidas. 
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El Convenio protege les obres litereries y ertíst1ces. Esto 1ncluye cede 

producc1ón del cempo 11terer10, c1entíf1co y ertíst1co, see cuel see su modo o forme 

de expres1ón. S1n embergo, pere que une obre d1sfrute de protecc1ón por el derecho 

de eutor debe ser une creec1ón or1gine1. Este concepto de or1g1ne11ded no debe ser 

confundido con el de noveded. En efecto, les 1dees contenidtis en le obra no 

requieren ser nueves pero le forme,tento 11terer1e como ertístice, en le que se 

expresen deben ser producto de un esfuerzo creet1vo ind1Yiduel del eutor. 

Con respecto e les obres der1vtides, es decir, les que se hen besado en otrtis 

preex1stentes, como es el ceso de les treduc1ones, edepteic1ones, eirreglos 

musictiles etc .. , reciben le misme protección que las or1g1neles en tonto que su 

creeción heye demendedo un esfuerzo 1ntelectue1. Sin perjuic1o que pere le 

ree 11 zeci ón de este ect i vi ded se requiere e 1 consentimiento de 1 eutor origine 1. 

El Convenio otorge protecct ón e obres que reúnen 1 os denom1 nadas "puntos de 

vinculec1ón". En términos genereles son los s1gu1entes: 

1-aue el eutor see o tengti res1dencie heb1tuti1 en uno de los peíses que este 

ob11gedo por el conven1o. 

2-En el ceso de obres de otros eutores, que dtches obres se heyen públice1do por 

pr1mere vez en un ptifs perte del Convenio, o dentro de los 30 días siguientes e le 

publicec1ón en un peís fuere de le zone protegide. 

Sf unei obre queda comprendfda dentro de elgune de les cetegoríes de obreis 

protegides por el Conven1o 18 protección e ellas esguredti se btise en dos princ1p1os 

genereles. 

El primer pr1nc1p1o que se debe respetar es el denominedo Pr1nc1p1o del Treta 

Necionel. Dicho principio contenido en el ertículo 5.1, signific8 en esencte que los 

tiutores cuyes obres estén protegides, disfruttirtm en todos los peíses del convenio, 

distintos del ptiís de or1gen, de le m1sme protección que los necioneles en virtud de 

16 ley nec1one1. Este pr1nc1p1o es el elemento fundementeldel s1steme, ye que 
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es1m110 ei los extnmjeros con los noc1ono1es const1tuyendo 18 8Utént1co 08se de 18 

protección i nternoci ono 1. 

El segundo principio consagrodo en el ortículo 5.2 , dice relación con le 

ex1stenci8 de une protección mín1me que los Estodos contretentes estén obl1gedos 

e otorger o les obres de otros Estedos contretentes. Al efecto d1chos derechos 

mín1mos estén establec1dos en deteille en el conven1o de Bern8. Así se puede 

observer, por ejemplo, los derechos económicos específicos y los derechos 

moreles. Otro derecho mínimo se refiere a le dureción de le protección e une obre, 

en este coso se se~ole que no puede ser inferior o 50 o~os desde le muerte del 

eutor. 

Dentro del émb1to edm1n1stret1vo el Conven1o de Berne esté edm1n1stredo por 

le Orgen1zec1ón Mund1e1 de la Prop1eded lntelectuel (OMPI), orgen1smo 

espec1e11zedo de les Nociones Unidos y cuyo tretemiento conste en lo primare 

porte de este trebejo. Como se ho señeledo enteriormente, el Convenio egrupe a los 

Estodos miembros los cueles formen le Unión de Berne, siendo el Director Generel 

de 18 OMPI el jefe ejecutivo de le Unión. 

L8s d1spos1ciones odm1n1stret1ves del tretedo estoblecen t8mb1én, un8 

Asemblee en que cada Estedo mtembro esté representedo por un delegedo. Lo 

Asemblee determine el programe, eprueba el presupuesto y controlo les f1nenzes de 

le Un1ón; tembién elige los miembros del Comité Ejecutivo de le Asomblee, el que 

se reúne enuelmente en período ordinerio de sesiones y generelmente une vez cede 

dos e~os en período extreordin8rio de sesiones. 

o) contenido de 10 rroo1e1tnd I nte1ecwo1 
Los derechos que es pos1ble conceb1r sobre los obres o creac1ones del 

intelecto, 81 1QU81 que todo derecho subjetivo, otorg8n 8 su t1tuler une serie de 

prerrogat1v8s o facultades sobre 18 cose objeto de dicha relación. Sin embt:trgo, en 
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el ámbito de 18 propied8d intelectuel, les especieles cerecteríst1c8s del objeto se 

tr8spasan 81 derecho m1smo demdo or1gen e une 1nst1tuc1ón que escape e los 

conceptos comunes. 

Es 8S f como 1 e doctr1 ne modeme, "Te orí ei Duei 11 stei", conc1 be 18 prop1 edeid 

intelectuel como une inst1tuc16n eutónome que reúne dos derechos diferentes, 

interdepend1entes, pero d1st1ntos el uno del otro: el petrimon1e1, tr8nsferib1e, y el 

persona 1, 1 nsubrogeb 1 e. Como une ver1 ente de este tes1 s surg1 ó 1 a teorf e uniteri 8 

que, en contrepos1c16n presente un derecho de eutor como un derecho ún1co, que 

contiene prerroget1ves de orden personel (derecho morel) y prerroget1veis de orden 

petr1mon1e1 (derecho pecun1er1o), embes 1nd1solublemente 11gedes. 

See que los derechos intelctueles se consideren como un derecho complejo de 

doble contenido o como un derecho único de doble fez, hay ecuerdo en que le note 

que lo distingue es le protección dua11ste que se reconoce en fevor del creador 

intelectual. Este protección due11sta contiene prerrogetives tanto en el orden 

personal o morel, como en el orden petr1mon1a1 o pecun1er1o. 

S1n perju1c1o de lo enter1or, es necesario se~eler que en les 1eg1slec1ones 

m&s deserrolledes como es el ceso de le Espe~ole o le Alemene, no se establece une 

d1v1són due11ste de los derechos 1ntelectueles, sino tripert1te, en le cuel se 

d1 st 1 nguen 1 es s1 gu1 entes cetegorí es de derechos: 

1) Los morales 

2)Los petr1mon1eles 

3) Los que se engloben bejo el rótulo de "otros derechos·. 

En el primer grupo se integren equelles fecultedes que est6n ínt1memente ligadas e 

le persone11ded del creedor; el segundo grupo se ref1ere e equelles prerroget1vas 

típ1cemente económicas; en tento que bejo le rúbrica de ·otros derechos· se 

1ncluyen facultades que pertic1pen tanto de aspectos pecuniarios como morales. 

Dentro de este cetegoríe podemos serleler los derechos que se le conceden el eutor 
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sobre el eumento de Yelor exper1mentedo por les obres de ertes p16st1ces en los 

cesos de revente, y los de derecho e pert1c1per económ1cemente en les 

reproducciones de deterrn1nedas obras ree112ades pere el uso personel. Estes 

nueYas fecultades hen s1do establecides e 1ncorporedas a les leg1slac1ones de los 

estedos con la sola f1na11dad de recompensar de forme Ytta11c1e el gen1o creador 

del eirtísta o eutor y su aportac1ón el ecervo culturel de le socteded. 

Del derecho moral y sus característfcas tratan los artículos 14 a 16 de 

nuestro ley. Las d1spos1c1ones enuncian las facultades que comprende el derecho 

moral; esteblecen su intrensm1sibi11ded por ceusa de muerte y consegren 

perentorfemente su ina11enabflidad y 18 nulfdad de los pactos en contrario. 

a.) Duu[los Momlcs 

Noc1 ones generc11 es 
La propfa ambf guedad del término "Derecho Moral" hace que no resulte f6ci1 

dar un concepto i ncontrovert i b 1 e sobre 1 as prerrogat i ves espi ri tua 1 es de 1 autor; de 

ahí que los autores suelan recurrf r a fórmulas descriptivas de las facultades 

contenf des en el concepto. 

El Derecho Moral es extrepecun1ar10. Es une emanac1ón de lei personalfded del 

autor, y por tanto, estó 11gado indisolublemente a le persona. Represente la 

prolongación de su intimided y la manffestación de su genio creador. Cuenda se 

tutele el derecho moral se tutelan valores étf cos, espiritueles, psíquf cos y 

personeles que pueden treducfrse en intereses subjetivos fnconmensurebles, 

eunque el ordenamf ento jurídf co debe treducf rlos en valores económf cos. 

En opf ntón de Jessen, "el derecho moral del creador tntelectuel es un atributo 

de la personelided y redice esencialmente en le feculted de oponerse e ~u~ er~",\ 
; • ) 
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deformec1ón de su obr8 y de rechezer 18s egres1ones que su reputec1ón profes1one1 

sufre por 8CC1ón de terceros.N1 

Pere ls1dro Setenowsky, derecho morel Mes el que permite el eutor creer le 

obre, hecerle respeter, defender su 1ntegr1ded en le forme y en el fondo"; egrege 

este eutor que pertenecen e e le fem111e de los derechos que protegen le 

persone 11 ded humene, de cerécter e><trepetr1 mon1 e 1,como e 1 derecho e 1 e vi de, e 1 

honor. e le 1megen. el respeto del secreto. Por eso se d1ce Que la protecc16n del 

derecho de eutor es el empero de le 11berted 1nd1v1duel o de le ect1Y1ded, del honor 

y de le reputec1ón del honor.N 2 

En consecuenc1e, podrí8mos serieler que por derechos moreles se comprende 

todes equelles fecultedes que se concreten en le inviolebilided de le obre y que 

permiten e su eutor reivind1cer su petemided (persiguiendo e quienes se le 

irroguen ), oponerse e sus deformeciones y mentener18 inédite, enóntme o 

seudónime. En sume, el Derecho Morel mtre e le petern1ded, 1ncolum1b111ded, 

exter1 or1 ded y cond1 c1 ones de exter1 or1 ded de 1 e obra. 

Como fundemento de extstencta de los derechos morales se ha serielado que 

cuendo se crea une obre intelectuel, se forme entre el autor y su creeción un 

vínculo de cerécter personel ten fuerte que las convenciones no pueden 

resquebrejerlo; el eutor he puesto gren parte de su propte personeltded en ello y 

ev1dentemente he de tener derecho e defender su obre. Por otre parte, los extrarios 

juzgen el eutor por lo que sus sent1dos perc1ben, portento, cue1Qu1er mod1f1cec1ón 

en la obre puede perjudtcer le reputectón u honor del eutor s1 es que d1che 

mod1f1cectón se realtze sin su conocimiento. 

carocterísttcos del Derecho Morol 

1 Henry Jessen. "Derechos Intelectuales" .Ed.Jridica de Chile.1970. 
2Isidro Sat.anowsk.y."Derecho IntelectuBl"EdA~tina.1954. 



53 

Le meyoríe de les leg1slec1ones del mundo no regulen de menare clere les 

d1st1ntes cerecteríst1ces de los derechos moreles, s1n embergo, e trevés de un 

estudio sistemético se puede concluir que 18s princip8les cer8cterístic8s de estos 

derechos son: 

a) Es un d~.rt?C/Jo de 1..-1 J.>t:'J"st1n11Jkiod· A d1ferenc1a de las facultades 

pecun1er1es del derecho de eutor, los derechos mor-eles est6n ínt1memente 11gedos 

a la persona como una manifestación de su ind1vidua11dad o de sus conv1ccfones 

éticas y morales. Como derecho e le personelidad, importa une serie de 

prerroget1ves especiales que emanan del derecho de eutor, y que sirven, 

fundamentalmente, pere proteger los intereses moreles y esp1ritueles del creftdor. 

b) IJe.rec/Jo Perpetuo: El contenido de los derechos morales es amplio, por 

tanto, no todas les fecultedes gozen de le cerecteríst1ce de le perpetutdad. El 

derecho de autor sobrevive al eutor pero sólo en lo referente a sus aspectos 

negetivos; como lo son le defense de le 1ntegr1ded y el derecho de peternided. 

En lo referente e las demés atribuciones, podemos se~eler que si bien no tienen le 

caltded de perpetuos, de todos modos son vtte11cios, por ejemplo, le posib111ded de 

retirar la obra del comercio . 

c)lrre.tJun1.tob/Jld11d: Los derechos moreles desde el momento que estén 

destinedos e proteger le personeltded del eutor son irrenuciebles. No es ético, y no 

cabe, por tanto, la renuncie e le defense de la personelidad 

d) ./J111/letJ11Ne e lt1t1"t1snJ/S1Ne:Dentro de les 1nnumerebles perticularidades 

que rodeen e los derechos morales,si n lugftr a dudas.Que las que revisten mayor 

relevenc1a se presentan en el &mbfto de la tn~sm1s1b111dad por causa de muerte y 

trensferenc1a por acto entre vivos, en relec1ón a estos derechos. 

Con respecto e le posib111dad de tresmis1b11ided del derecho morel existe une 

gren discusión entre los juristes. Así pues, pere elgunos el derecho moral es 

intrensmisible. Pere otros es percielmente transmisible e los herederos del autor 
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f e11ec1do. Pare otros, tembtén, el depos1ter1o del derecho morel del autor fa11ec1do 

es el Estado, el que debe ser confiada la custodia de la tntegridad de la obra. 

Atendido que el Derecho Moral vela por el respeto del autor y de su obre, se 

est1me que nade 1mp1de le tresm1s1b111ded de este derecho, y que, por el contrar1o, 

elle se justifica porque son los herederos del eutor los més interesedos en 

preserver su reputación y prestigio. Es espereble, por otra parte, que seen los 

herederos del eutor Quienes interpreten con meyor f1de11ded su pensem1ento. en lo 

Que respecte e los cemb1os o edeptec1ones que le obre puede o debe expertmenter. 

De ecuerdo e lo seneledo, los derechos moreles no se extinguen con le muerte 

del autor. Ellos pesen e menos de aquellos que en rezón de sus lezos con el autor 

perecen ser los més celiftcados pare defender su memor1e. Puede ser tembién una 

persone designede solemente por su int1mided morel o intelectual con el autor y 

por le voluntad de este último le que herede sus prerrogativas morales. Sin 

embargo, estas prerroget1ves jemtls serlm trensm1t1des ún1camente en functón de 

1 a trensm1 s1 ón de un derecho pecun1 ar1 o sobre le obre. 

Por últ1mo, con respecto a la 1ne11eneb111dad de los derechos morales 

podemos sat'ielar que esto se just1fice en razón que estos derechos son 

considerados un atr1buto de le personelided del autor. Por tanto, estos atributos 

son incomerciables, 1ntransfer1bles, y tampoco susceptibles de cestón o acto 

alguno que importe su treslec1ón o traspaso e terceros. 

e)J1nprest."JYptlbllld.t1d: Este facultad otorga le gerentre el autor que d1ches 

prerrogettves no serf!Jn perd1des por n1ngún mottvo, 1ncluso por el no uso que de 

elles se haga. El derecho moral esté un1do 1nd1solublemente e le persone del autor y 

su ejerc1c1o puede llevarse a efecto en cuelqu1er momento de su vide, y aún 

después, en los supuestos de facultades post mortem, por les persones o entidades 

e 1 os que 1 e 1 ey concede derecho. 



55 

/) b1e,1»/Jt/J"Jlt1ble:s1 el derecho morel no puede ser ced1do, es lóg1co penser 

que cereceré de sentido emberger un bien que podré ser of rec1 do en subeste 

públicei, que es le finelided perseguida por el embergo. 

g')I)e.rec.J1c, 1u.1 dist.Y't':f:tantrl· En concepto de 1 a moderne doctr1 na 1 os derechos 

morales no son derechos ebsolutos. El eJerc1c1o de astes etr1buc1ones no puede Cler 

1ugt:1r fl n1ngún ebuso del derecho, por lo que su eJerc1c1o ebus1vo y ant1soc1el puede 

y debe ser contro18do por los tr1bunales. 

conteoi do del derecho Moral 
El establecimiento de los contenidos del derecho moral no ha sido una tarea 

féc11 y exentei de deseicuerdos. A trevés de le h1stor1a se hen dado múlt1ples y 

diverses concepc1ones referentes a la enumeración de lt:1s fecultades en él 

comprend1des. S1n embargo, med1ante el estud1o de lo d1spuesto en d1versas 

1eg1slt:1c1ones se puede esteblecer que el derecho morel comprende les s1gu1entes 

atr1 buc1 ones: 

e-Derecho e 1 o 1 nédi to. 

b-Derecho a 1 e 1 ntegr1 dad. 

e-Derecho e 1 a patern1 dad. 

d-Derecho al repud1 o. 

e-Derecho al errepent1m1ento. 

f-Derecho e 1 ei honrei y reputeci ón. 

Derecho n lo Inédito: Es le feculted de que dispone el eutor pere decidir el 

momento en el cual deré e conocer su obre el público. Nadie puede constreí'i1r al 

eutor e le d1vulgec1ón de su obre porque lt:1s creaciones 1ntelectueles const1tuyen 

un atributo de le persone11ded; por tento, podrít:1 mentenerle 1néd1ta 

1ndef1n1demente, nunce revelendo su conten1do e le soc1eded. 

Le pub11cec1ón de une obre contre le volunted del eutor entref'ie una v1olec1ón 

simulténee de sus prerrogetives económicas, el priverle de le posibilidnd de 
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negoc1er le explotec1ón de le obre med1ente un1:1 remunereción, y de sus 

prerrogtit1ves moreles, el der e conocer su pensem1ento 6 le soc1eded contre su 

YOl unt6d. 

Derecho a la Integridad: Este derecho, denom1nedo temb1én por los 

frenceses derecho el respeto, tiene por f1ne11d6d proteger el eutor contre ltis 

edulterec1ones de le obre po perte de terceros. En otros términos, permite el eutor 

mentener le obre en los términos or1g1neles 1mp1d1endo elten~cf ones que le resten 

ce11ded y Que, por cons1gu1ente, de~en su prestigio. 

El derecho e le 1ntegr1ded es 1ne11eneble de menare Que el eutor puede 

hecerlo efectivo eún en el evento de que heye ced1do los derechos petr1monfeles 

sobre 1 e obrft. 

Sin embargo, este derecho no es ten ebsoluto como pereciere, puesto que 

nede impediríe el eutor le cesión del derecho de ad1:1pter 16 obra (para el teatro, 

cine, telev1sión, etc .. .), lo que supone modificaciones para t1decw~r11:1 6 su nuevti 

forme. 

Con respecto e este punto, le doctrine se ha empe~edo en determiner le 

entided de les mod1ficeciones que es posible introducir en un1:1 obro, pont los 

efectos de su edepteción. Este discusión es de une importencie préctice 

inconmensureble si se tiene en viste que por este vía pueden desvirtuerse les obras 

més perfectas desneture11zándose le idee o pensemiento del 1:1utor. 

Derecho a la Paternidad: Este derecho consiste en 11ger al nombre del eutor 

e le obre, de tel menare que le populerided elcenzede por elle se refleje sobre su 

persone, eumentendo de este forme su renombre y prestigio soc1e1. Le obre temb1én 

puede ser pub11cede bejo seudónimo conocido, en cuyo ceso el seudónimo es 

equ1velente el nombre literer1o del eutor. 

La circunstancie Que el autor decide publicer la obre en forma 1:1nón1ma no 

s1gn1f1ce que renunc1e e le petem1ded sobre elle, puesto que, en cuelquier 
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momento puede reveler su nombre opon1éndose a la usurpec1ón por parte de 

terceros. 

Derecho al Repudio: Así como el eutor puede oponerse e que terceros 

usurpen su creeción del mismo modo podré repudier le peternided de une obre que 

se le atr1buyo y que reelmente no le corresponde. 

Este dercho al repudto, que en r1gor sólo es le fez negat1va del derecho de 

patern1dad, es de un indudable interés préct1co porque puede ocurrir que con fines 

de lucro, se publique una obra deficiente con el nombre de un eutor célebre y de 

prestigiosa reputeci ón i nte 1 ectuti 1. 

Ptira elgunos trattidistas este derecho no se deriva del derecho de eutor, pues 

puede ser ejerc1Clo por toda persona Que aún stn ser autor vea su nombre usurpado. 

Derecho al Arrepentimiento: Cons1ste en la pos1b111dad de que d1spone el 

autor de alterar la obra ya pub11cada o en vías de pub11cec1ón y de ret1rarla del 

comercio. 

El e j erci ci o de este derecho requiere 1 a 1 ndemn1 ztic1 ón prev1 a de 1 os terceros 

que puedan ser perjudicados con la decisión del nutor vgr: editores, cesionarios y 

empresnr1os, en el ceso de le obre drnméticn o musical. S1empre que indemnice 

prevtamente e los tnteresedos (edttor u otros) puede el autor hacer uso del derecho 

de arrepenttm1ento alterando la obra o ret1rbndola de c1rculactón. En este último 

caso sólo podré ejercitarse el mencionado derecho sobre los ejemplares que aún no 

han llegedo al público; los que se encuentren en poder de los particulares hebrén 

superedo los límites de actuación del autor. 

El arrepentimiento es irretractable en el sentido que, retirada la obra de le 

et rcul act ón, no puede dest st 1 rse de su determ1 nac1 ón, conf1 ando a otro ed1 tor 1 a 

publicación de la obra aún cuando ésta se encuentre altereda o con otro título. La 

doctrina estima que se reectueliza la vigencia del primer contrato de edición, 

conservando e 1 editor origina 1 e 1 derecho de exc 1 usi vi ded sobre 1 e pub 1 i caci ón. 
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Derecho ni Honor y reputnclón de autor: El derecho el honor es la facultad 

en cuya v1rtud el autor puede ex1g1r que se respete su nombre y su obro. 

S1 b1en nuestra ley no contemple expresamente este derecho, se cons1dere 

1mplíctto en el prop1o concepto de los derechos moreles. 

En general, el derecho el honor permtte el autor le selveguerdie de su honra y 

reputación i nte 1 ectue 1. 

Protecc1 ón I nternac1 onaJ, 
Le consegrectón 1nternec1one1 del derecho de autor dentro de le Un1ón de 

Estedos pere 1 e Protecc1 ón de 1 os Derechos I nte 1 ectue 1 es, egrupedos en torno e la 

Con11ttnr.Jón dtt Bttrn11, se logró producto de le conferencie que el interior de elle 

•• se llevó o cebo en Romo en 1928. Después de elgunes discustones se aprobó el 

ert r culo 62 bt s Que dt ce: 

.. t) lndepend1entemente de los derechos petrtmontales del autor y lo mtsmo 

después de 18 ces1ón de dtchos derechos, el 8Utor conserveré el derecho de 

re1vind1cer le p8tern1d8d de le obre, esf como el derecho e oponerse e tode 

deformación, mut118C1ón u otre modtficeción de diche obres Que fuere perjudtcial e 

su honor o reputectón: 

"2) Quede reserv8d8 e le legtslectón necionel de los pefses de la Untón el 

f 1 J er 1 es cond1 et ones pere e j erc1 ter estos derechos. Los med1 os pere 

selveguerderlos serán reglementedos por le 1eg1s1ec1ón del país donde se reclame 

18 protecc1 ón: 

El número uno de les Declerec1ones F1neles le Conferenc1e esteblece lo 

siguiente: "Le conferencie exprese el deseo de que los pises de le Unión estudien le 

pos1b111ded de 1ntroduc1r en sus respecttves legtslectones, st ye conttenen 

dtspostctones e este respecto, regles encem1nedes e tmpedtr que después de 18 
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muerte del outor seo su obrtJ deformodo. mut118d8 o otterodo de cuo1Qu1er modo. con 

perjuicio del nombre del outor y de los intereses de lo litereture, de le ciencie y de 

les ortes." 

Posteriormente, en 1936 se 11eY6 o c6bo 16 Conferenc16 de Bruse16s. En e116 

se reunieron los represent6ntes de los peíses odher1dos e 18 Convención de Bemo 

con el propósito de modif1cerle. En este conferenc16 se 6probó el s1gutente ortículo 

62b1s: 

.. 1 )Con 1 ndependenci o de 1 os derechos potr1 moni oles de 1 outor y oún después 

de 16 cesión de estos derechos, el outor conservo dunmte todo su vide el derecho de 

re1v;nd;cor lo potern;dod de le obro, osí como el derecho 6 oponerse 6 todo 

deform6ción, mut11oc;6n o mod1f1coc16n de d1cho obro o 6 cuolqu1er otro citent6do o 

16 mtsmo, que fuese perjud1ctol 8 su honor o reputactón." 

"2)En 18 med1do que lo perm1ta lo 1eg1sleic16n noc1ona1 de los poíses de 18 

Unión, los derechos reconocidos 61 outor en Y1 rtud del oportcido 1) supr8escr1 tos, 

serén mentenidos después de su muerte, 61 menos h8ste lo extinción de los 

derechos, petr1moniales y ejercitados por las personas o inst1tuciones a las Que la 

legisleición nac1ona1 del peís en que se rec16me le protección reconozco derechos." 

3)Los recursos pera S61Yeguordor los derechos reconoc1dos en el presente 

ortículo se regulorén por 16 1eg1s16c16n n6c1on61 del p6ís donde 16 protectón se6 

rec 1 emede." 

Dentro del émb1to emer1cano existen vortos uniones de poíses desttnodes a 18 

protección de los derechos 1ntelectuoles. Dentro de ellos, s1n dudo, uno de los més 

1 m port 6 n tes 1 a con st 1 tu ye k1 Qy1 ve.nCñ1tJ /J1ter.11111er1can.11 s1.mre derec.l]os t/8 autar en 

1.,b.r.'ls 11,~.rnr.1.'l~:ctenr.Jlict1s y .tirtlstlt.~t~. celebred6 en le ciuded de Weshington en 

1946. En ellle en 10 referente e los Derechos Mor61es del eutor, se se~olo: 

Artículo XI: El eutor de cuolquier obro protegide, al disponer de su derecho de 

tJutor por vente, cesf ón o de cuelqu1er6 otre menare, conserve le feculted de 
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reclamar la patern1ded de la obra y la de oponerse a todo mod1f1cac1ón o ut111zac1ón 

de le m1sma que sea perjud1c1al a su reputec1ón como autor, a menos que por su 

consent1m1ento posterior o tel mod1f1cec1ón, anterior o contemporénea a ella, haya 

ced1do o renunciado este facultad de acuerdo con los disposiciones de lo ley de 

Estado en que se celebre el contrato." 

Por últ 1 mo, e 1 l O de diciembre de 1948 se 1 ne 1 uyó e 1 Derecho de Autor entre 

los contempledos por le Declerec1ón Un1versel de los Derechos del Hombre. Dicho 

documento d1 spone en su 8rt í culo 27 que: 

"Primero: Tod8 persono t1ene derecho 8 tom6r P6rte ltbremente en 16 v1da 

culturel de la comunidad, de disfrutar de les ertes y de participer en el progreso 

científico y de los beneficios que de él se deriYen. 

Segundo: Cad8 uno tiene el derecho e 16 protección de los intereses mor8les y 

meter1eles que se der1Yen de tode producción artíst1c8, c1entíf1ca y 11terer1ei de la 

que sea autor." 

6 > Deru[Jos PGtrtmontaks 

ConceP.1Q 

Les primares fecultedes reconocid8s histór1cemente o los autores hem sido 

petrimonieles. De ehí la importancia que en el cempo legel y doctrinerio han 

elcenzedo estos derechos. Es debtdo a ello que en le actua11ded, podamos contar con 

une teoría ecerce de le meterte bestente tecn1ce y suf1c1entemente conso11d8d8 en 

le mayoría de las 1eg1s1ac1ones del derecho comparado. 

En opinión de 1 eutor ergent 1 no Isidro Setenowsky 1 os derechos petr1 monta 1 es 

son," 1 os que otorgtm a 1 t itul er e 1 derecho exc 1 us1 vo de obtener un eprovechami ento 

pecuniario, mediente lo explotec1ón de 18 obre."1 Se ha d1cho asimismo, que el 

1Isidro Satanowsky."Derechos Intelectuates'.1954. 
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derecho petr1 mon1 el. ·concede el eutor 1 es faculte des de ut 111 zar su obra y de 

ce 1 ebrer sobre e 11 a actos o contratos de contenido económi co"1. Por último 

H.Jessen señela que, " es le feculted exclusive que corresponde al creador de una 

obra intelectual y en su defecto e sus herederos, pere ut11izer la d1fus1ón de las 

obras y percibir 1 os benef i c1 os pecuni er1 os correspondi entes"2 

En conform1ded a estas concepc1ones se debe esteblecer que los derechos 

patrimoniales no son sino un monopolio Que con car&cter temporal, otorga el 

Estedo en favor de los autores pare le explotación de sus obres. Este privilegio 

comprende une serie de actos que el tituler puede ree11zer personalmente o confiar 

a un tercero, mediante una retr1buc1ón económ1ce. En este últime h1pótests surge le 

11cenc1a o eutor1zac1ón Que consiste en el permiso para ut111zar la obra, cumplidas 

ciertas cond1ctones. Por otro lado, por const1tu1r d1chas facultades derechos que 

posee el eutor sobre su creación y, ol mismo tiempo, no existir prohibición legal 

pera comerciar sobre estos bienes, cebe concluir, que dichos privilegios son 

suceptibles de transferencia, ya seo, disponiendo de todas les facultedes que el 

derecho supone, o b1en, sólo olgunas de ellos. 

corocterí st1 cos. 
Dentro de las pr1ncipales característtcas de los Derechos Patrtmontales se 

pueden set'íalar: 

a-,.'>af1 Teit1J>:.>rt1/es·. De acuerdo con el ertículo 7 de la Convención de Berna, 16 

protección de los derechos se extiende durante tode le vide del eutor méls c1ncuente 

eños después de su muerte. 

Ex1sten 01spos1c1ones espec1e1es pere 16 durec1ón de le protecc1ón en el ceso 

de los obros cinematogr6f1cas, Que pueden 11miterse a sólo c1ncuenta at'íos a part1r 

de la ree11zac1ón de la obra. Lo m1smo sucede con las obras anónimas o seudónimos, 

1 H1Jge1 Herruindez. 'Derech~ Intelectuales's /{ 
2Henry Jessen."Derechos Intelectuales". l 970 
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cuyo plazo es de cincuenta anos a partir de que la obra se haya hecho accesible al 

público, pud1endo en este caso, 1im1tarse ese término cuendo haya mot1vo para 

suponer Que el supuesto autor, t1ene més de c1ncuenta anos de muerto. 

La ext1nc1ón de los derechos de explotac1ón de las obras determ1no su paso el 

dominio púb 1 i co. Las obras de 1 dominio púb 11 co padrón ser ut i 1 iza das por cua 1 qui en:!, 

siempre que respete los derechos morales Que son indefinidos. 

b-El autor se encuentra proteg;do mediante una doble .t1t.Y:ldn c/Yil y ~Ju-11. y 

ademes por medidas de segun dad. Cado vez que interviene un extrono e j erc1 endo 

alguno de las facultades que 1ntegran el conten1do de derecho patr1monia1, sin 

estar debidamente auorizado por el eutor a su causaheb1ente, estamos frente a un 

acto que perj udi ce e 1 derecho de autor. 

e- Es un derecho 11(> dlsr::re-c::ta11111 Las 1egislac1ones han venido perfilando una 

serie de 1 i mitoci ones o excepciones que se encontrarían inmersas dentro e 1 dercho 

patrimonial de los eiutores en d1st1ntos supuestos, como el acceso e lo cultura, 

citas científicas, derecho a 1 a i nf ormac1 ón,etc ... 

d-Estos derechos son t1".!1S111/S1/J/es por ceiusa de muerte y IJ".!'Jl]Sfe,1tb/e::. .. por 

acto entre vi vos. 

Contenido. 

En el estudio del llamado Derecho Patrimon1eil los juristeis no tienen una 

pos1 ci ón def 1 ni da acerca de cua 1 es son 1 as prerrogat 1 vas que di cho derecho 

involucra para su titular. S1n embargo, en op1n1ón de los autores més connotados y 

de acuerdo a lo establecido en las legislaciones mbs desarrollados, podemos 

concluir que las fecultades que otorgei, la foz patrimonial del derecho de autor al 

creador son: 

,1) FncUJhll.i de ,~pn'1dlk.".t."lc.1J1. • 

De acuerdo a lo establecido por la O.M.P.I, reproducc1ón ·es la realización de 

uno o més ejemplares [cop1as] de una obra o de una porte sustanc1a1 de ella en 
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cue1Qu1er forma meter1e1, con 1nc1us1ón de te grabeic16n sonore y v1sue1. El t1po més 

común de reproducción es 1 e impresión de 1 e ed1 ci ón de une obre. El derecho de 

reproducción s1 gn1f 1 ce temb1 én e 1 resultedo teng1 b 1 e de 1 ecto de reproduc1 r". Por 

otro lado, en conceptos de Setenowsky, reproducción es ·1e ecc1ón mater1e1 de 

volver a produc1r automftt1cemente y un1formemente unft obre ye ex1stente y 

def 1 n1t 1 vamente f 1 Jede·. 

En otras palabras podemos dec1r Que el derecho de reproducc16n cons1ste en 

la fijeción meter1e1 de le obre, por cuelqu1er proceso que permite el efectuer 

cop1tis de le m1sme, pere su comun1cec16n el público de unti mtinere 1ndirecte y que 

se puede llever e cebo por medio de le imprente, dfse~o. grebedo, fotogreffes y todo 

proced1m1ento de les ertes gr&f1ces y plbst1ces, registro mecbnico o 

c1 nemetogréf 1 co. 

Tratlmdose de obres literarias, artísticas y científices, el derecho de 

Reprodución se ejerce normalmente a trevés del contreto de edición. Dicho contreto 

consiste en • un contreto por el cuel el eutor de un obre intelectuel se oblige e 

entregerla a otre persone llemede editor, le cual e su vez se compromete e 

pub11cerle, es dec1r, e reproduc1rle y d1fund1rle entre el púb11co a su coste, 

cargendo con 1 os r1 esgos, perc1 b1 endo 1 os benef1 c1 os y por 1 o común, pagando una 

remunerac1 ón a el eutor"1 

Tretándose de obres de erte, teles como pinture, esculturas, dibujos etc ... el 

derecho de reproducción de les mismes pertenece el eutor mientres les obres sean 

de su propiedad. Al venderlas, ese derecho no ecompe~e e le obre si le convención 

no lo hubiere trensferido expresemente el edquirente, permeneciendo en poder del 

ertrste qu1en no podré ut111zerlo s1n el consent1m1ento del nuevo prop1eter1o de le 

obre ye que este t1ene el derecho de oponerse e le cop1e de le obre de erte que 

1 Henri Capitant. "VocabUlario Jurídico" 1 961 
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pertenece a su patrimonio y cuyo velar puede verse eventualmente dism1nuído por 

la venta de otros ejemplares. 

Estes regles generales, s1n embargo, presenten algunos excepc1ones de 

1mportenc1o, debido el uso préct1co y habitual de ellos: 

1-Derecho de cite: Este es un derecho que compete a los autores de 

reproduc1 r o ut 111 zar perci e 1 mente pare sus prop1 es creec1 ones obras i nte 1 ectue 1 es 

de otros autores, en cierto medida y bojo ciertas condiciones y sin requerir pera 

e 11 o consentimiento de 1 autor ci teda. 

2-cuando se reproduzce cop1as de elguna obre exc1us1ve para el uso pr1vado o 

particularo con fines di dbcticos. 

b) n1CU/l..!1d de Represt1JJt./k.'tdn Públtcn. 

Se trata de un medio de di vul gaci ón propia de 1 a obn~s dramáticas o 

dn1mético-musicales. En opinión de Satanowsky,"const1tuye la facultad de 

comunicar la obra al públfco y explotarla, se refiere a la representación teatral, 

ejecución púb11ca, expos1c1ón al púb11co, tresm1s1ón de la rad1otelefón1ca, 

te l evi si ón o cua 1 quier otro proced1 m1 ento de difusión humana, meclmi ca de obres 

intelectual es."1 

Al respecto, le legisleción Espe~ole sobre Propiedad Intelectual establece en 

su artículo 20, 1, 12 que por representec1ón se entiende "todo acto por el cual una 

plurelidad de personas puede tener acceso a le obra sin previa d1str1buc1ón de 

ejemplares a cada una de ellas·. Esta concepción amplia se complementa con con 

una enumeración ejemplar, mediante le cual se trata de dar cabida e todas las 

formas de representeción públice hoste ahora conocidas. 

En doctrina se distinguen dos grandes formes de representación en atención 

al lugar y a los expectadores a los cuales esté dirigida: Públice y Privada. 

1 Isidro Satanowsky."Derecho:. Intelectuales" 1954. 
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1. Representec1ón púb11ce. 

Pere logrer determ1ner Qué le de el cer&cter de público e une representec1ón 

es conveniente remitirse e lo señeledo en le legisleción 1te11ene del 22 de ebr11 de 

1941. D1che normet1ve t1ene le v1rtud de determ1ner de un modo clero, los 

elementos Que tronsformen une representec1ón en une representec1ón púb11ce y, por 

tento-, relevente en el émb1to de le prop1eded 1ntelectua1. En concepto de d1che ley 

no se considere púb11ce le ejecuc1ón, representec1ón o rec1tedo de une obra en el 

círculo ord1nerio de le fem1118 o de los ínt1mos, de le escuele o del 1nst1tuto 

benéf1co, o condic1ón de que no se efectúe con én1mo de lucro. 

2. Representect ón prt vede. 

Es le Que se ree11zo en un dom1c111o port1culer, m1entres no se proyecte el 

extertor. Se efectúe comúnmente en un círculo peQuel'lo, ínttmo, de un número muy 

11m1tedo de persones, 1nv1tedes espec1elmente es dec1r, en une fem1118, grupo de 

em1gos, une escuele, sin Que 1ntervenge de modo olguno le publicided, le 

exploteción comerciel ni el interés lucretivo directo. 

El probleme de le determineción de 18 existencia del lucro ha dedo origen 6 

problemes pr&cticos y de ord1m!r1e ocurrencie. Así, Jessen cite como ejemplos los 

espectéculos pera ftnes benéftcos, cuyos orgen1zedores s1empre pretenden 

sustreerse e soltctter el perm1so de eutor, elegendo Que no hey espíritu de lucro, ye 

qu el producto de les entredas se destine e le cerided. El eutor citedo estima Que 

nede hey más felso Que este efirmeción, y exprese Que precisemente el espectáculo 

benefico es orgentzedo p8re fines de lucro, el cuel seró desttmido por los 

argent zedores 81 benef 1 c1 o de éste o eQue 11 o 1 nst 1 tuct ón. 

La d1 st 1 nc1 ón entre representec1 ón públ 1 ce o pr1 vede t 1 ene trescendenc18 

1eg8l de sume 1mportenc18. Une de les pr1nctpeles 1mpl1cenct8s es que pere 18 

exhi bici ón de une obre por madi o de une representeci ón púb 1 ice es preciso obtener 

1 e eutorf zeci ón de 1 eutor o su ceusehebi ente. En cembi o pere exhibir pri vedemente 
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no requiere de autorfzacfón alguna de parte del tftular de la faculteid de 

representeici ón. 

e) f)e,J"t?("/](.) de Ac:k1pt.oc't(.1n_,{le Ol"J"t?gk.> y {le t.roducr:tdJJ 

Estos derechos son bésicamente los que pos1b111tan al autor transformar la 

obra orfgfnal en obras de otros géneros o darle dfversa forma de expresfón 

obten1endo obras derivadas, entre la cuales podemos c1tar múlt1ples situac1 ones: 

Adepteicfón teatral, edaptacfón cinematogréfice, edaptac16n pera radio, adaptación 

f onogréff ca, etc ... 

Ninguna adaptación de obra protegida puede ser efectuada sin el previo y 

expreso consentf mfento del autor. Ademés de los derechos económicos que le 

corresponden, tendré e 1 autor 1 a facultad de ejercer 1 as prerrogativas inherentes a 

su derecho morei 1, en caso que 1 a adaptación de su obra haya sobrepasado 1 os 

1 í mi tes por é 1 fija dos y perjudique su honra o reputación. 

Estos tres derechos son sf mi 1 ares entre sí, puesto que una vez cedf dos a un 

arreglador, adaptador o a un traductor, 1mp11can en provecho de estos un derecho 

moral y un derecho pecun1ar1o df ferentes de los del autor pr1m1t1Yo. Se trata en 

verdad de autores que han creado una obra nueva derivada de 1 a origina 1. 

Cabe destacar que en el caso de la traducción el traductor tiene la obligación 

de respetar los elementos de fondo de la obra traducida, sfendo ésta una de las 

tareas más df f íc11es en esta compleja materf a, ya Que el traductor no sólo debe 

respetar los térm1nos ut111zados por el autor original sfno que debe encontrar en el 

nuevo id1oma aquellas palabras que més ffelmente reflejan el pensam1ento central 

del autor, que es el que ha dado vfd1:1 y luz propi1:1 a la creación que está tr1:1duciendo. 

La trascendencf a de esas modelfdedes de ut111zac1ón ha 1:1umentado 

notablemente en estos últimos tiempos con el advenimiento y desarrollo de una 

serie de nuevos medios técnicos de expresión, con el acrecentamiento de las 
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necestdedes cu1ture1es, los requ1r1m1entos pub11c1H1r1os y los espectllcutos 

públicos. 

d) ~"./Jo de "'<;'f.1/t.e ,, Q:,11tinu/tt:1d 

De ecuerdo e lo esteblecido en el Convenio de Berna el "Derecho de Suite" es 

un derecho establectdo en el convento a favor de los eutores de obras f1guret1ves; 

consiste fundamentetmente en et derecho del eutor y sus herederos, en su ceso, a 

perc1 b1 r una mayor parte de 1 va 1 or que 1 as obrf'ls de estos autores hayan adqu1 r1 do 

en los ventas públices posteriores e lo vente efectuede por el eutor. 

En otras polabres, este derecho consiste en le participeción que el autor debe 

obtener del f'lumento de velor de su obra en sucestvf'ls enajenactones. Se apltcf'I e las 

obras plásttcasy a los ortgtnciles menuscrttos de obras mustcates o ltterartas. 

Actualmente se eplica en 26 países, entre ellos Ch11e, Bras11, Costa Rfca, 

Ecuador, Perú y Urugueiy, de Amertca lotim1. 

Protecc1 ón I nternac10001 
Sin lugar ei dudes el instrumento en el cual se le he dedo la mós amplia 

cabido o la protección de los derechos intelectueles es el 1..":a/1ve.11f(., de .Be.t"11t1 . Así, 

este acuerdo regula lo normatva epliceble e los derechos patrimoniales de los 

autores en los ortículos a el 14 del tretedo. 

Los derechos económicos que los Estodos contretantes estén obligados a 

conceder a los eutores de les obres a que se aplica el Convenio, incluyen et derecho 

de traducción (artículo 8), el derecho de reproducción en cuelquier manera o forma 

(eirtículo 9), el derecho de interpreter o ejcutar obras draméticas, dramét1co

musfcales y mus1celes (ertfculo 11), el derecho e rad1od1fund1r y comun1cer el 

público por h11o, por altavoz ocualquter otro instrumento análogo la red1od1fus1ón 

de te obro (ertículo 11 b1s), et derecho de rec1teción público (artículo 11 ter), el 

derecho de hecer adepteciones, erreglos u otras alteraciones de una obra (artículo 

2 ) y el derecho de hncer 16 ndpt6ción cinemntogréfica y reproducción de 16 obres 
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así adaptadas (artículo 14). Por otro ledo, el Derecho de Su1te es opc1ona1 y 

aplicable sólo s1 la 1eg1slec1ón del país del eutor lo permite. 

1~'1 tl}J}V8J'JCl<.1JJ /JJl8J".'1JJJeJ"ic8110 sobre. D:,1··e.c/Jc>s cte. Aut.ar, por su parte, 

contempla la regulación de los derechos patrimoniales en su artículos 11. En dicho 

acuerdo se señala que,"El dercho de autor, según la presente convenc1ón, comprende 

le fecultad exclusiva que tiene el autor de une obre 11terario, científico y ortístico 

de usar y autorizar el uso de ella, en todo o en parte; d1sponer de ese derecho en 

cualquier tftuo, total o parc1almente, y trensm1t1rlo por causa de muerte". Luego el 

ortfculo cont1núa con une enumereción de les fecutedes que se le conceden al autor 

pere lo ut111zeción de le obre, le cuol comprende: le foculted de publicar; facultad 

de representación; facultad de reproducción por medio de le c1nematograf ía; 

facultad de adapü1ci ón; 1 a facultad de difusión; facultad de traducción; facultad de 

reproducción tota 1 o parci e 1. 

Con respecto al punto analtzado también la Convención Un1versa1 

de los Derechos de Autor hace un aporte 1mportante en la determ1nec1ón exacta de 

la facultad de adaptactón y traducc1ón de una obn, 11terar1a. En conceptos de este 

documento i nternaci ona 1 "El derecho de autor comprende e 1 derecho exc 1 ust vo de 

hacer, de publicar y que se haga y publique la treducción de las obras protegidas 

por 1 a presente Convención." 

e) Dere&hos conexos. 

Noc1 ones genecclJ es 
Los sistmas 1ntemecionales de protección de la prop1eded intelectual son 

reletivamente recientes. En verdad, el pr1mer estatuto de derecho de autor se 

remonta a menos de trescientos años. A pertir de los privilegios concedidos en el 

estatuto de la Reina Ana, diversas 1eg1slac1ones comenzaron a preocuparse por la 

protecc1 ón a 1 os creadores de obras 11 terert osy art í st 1 cas. 



Fue sólo heste med1edos del s1glo XIX, Que eperece por pr1mere vez une 

1nc1p1ente protección 1nternec1one1 de los derechos de eutor, conso11dede 

meyormente por el Convenio de Beme, edoptedo en septiembre de 1886 y revisedo 

vor1os veces o f1n de mejor8r el s1stem8 de protecc1ón, y por lo Convenc1ón 

Un1 verse 1 sobre derecho de eutor eprob8d6 en 1952. 

Ex1sten, s1n embargo, otros cotegorf es de persones que reo11zen 

contr1buc1ones 1mportontes pere Que les obres seen comun1cedas el público, Que no 

son considerodos creodoros de les obres en el sentido del derecho de eutor. Son 

ejemplos de teles cetegoríos los ectores, músicos, conttmtes y otros Que ejecuten 

une obre ert í st 1 ce o 11 terer1 e. 

En efecto, en 16 creec1ón 1ntelectue1 ex1sten obr6s que dependen de 18 

cepec1d6d de expres1ón y d1fus1ón de determ1n6d8s persones p6r6 que pued6n ser 

ceptedes por el púb11co, y Que son los ort1stes 1ntérpretes y ejecutentes. Sus 

nombres, por lo generel, son mes conoc1dos Que los nombres de los autores de les 

obres que interpreten, porque ellos ectúen trensm1tiendo tembién su propio telento 

e trevés de un medio de comuniceción que llego d1rectemente 81 público. El 

1ntérprete 1ncorpore e le obro, 8 trevés, de su ejecuc1ón uno ser1e de 

corecteríst1ces person8les que le den une f1sonomro d1ferente y Que por tento 

suscept1ble de ser proteg1das por la ley, en orden a garant1zar los derechos 

more 1 es y pecuniarios sobre e 11 es. 

Los trebejos que lleveron e le eleboreción de un sisteme de protección 

1ntemec1onol 8 los 8rt1st8s e intérpretes y ejecut8ntes perduró muchos 8nos y 

conoc1ó muchos obst6culos, hest8 el estoblec1m1ento de 16 "Convenc1ón 

lntern8c1on81 sobre 18 protecc1ón de los Art1st8s, 1ntérpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogr8m8s y los orgtm1smos de Red1od1fus1ón" denom1nada 

"Convención de Romo" eprobade e 1 26 de octubre ~e 1961, entrendo en vigor e 1 18 de 

meya de 1964. 
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Naturaleza Jurídica: 
Los derechos de los artistas intérpretes han suscitado lerges d1scusiones 

doctriner1es entre los espec1alistas que, e trevés de diferentes ópticas, buscan 

expl i cer su natural eze j urf di ce. Les te orí es més frecuentemente di fund1 das son: 

1-La teoría laboral, que considere que en el origen lo que existe es une prestación 

de servicios, que se traduce en la actuación. Ese teoría no explico el 

reconocimiento de ciertos espectos fundementeles de los derechos de los 

intérpretes, tales como los derechos moreles. 

2-Le teoría eutorel, que considere e11ntérprete como un autor de su -interpretec1ón 

y esí un coleboredor del eutor, un creedor de elgo que se perece e une obre der1vede, 

olvidendo que le obre preexiste e le interpreteción, y que es totelmente 

1 ndependi ente y eutónome en re 1 ec1 ón e 1 es veri es men1 f estoc1 ones ortf st ices que 

pueda recibir. 

En conclusión, podemos decir, que les derechos de los intérpretes más bien 

tienen ceracterf sticas que le son prop1es, poseen un contenido social 1mporttmte, 

une estrecha re 1 ac1 ón con e 1 derecho de autor, y 1 e protección otorgede, esté 

j ust 1 fi cede por factores di versos, entre 1 os cua 1 es destacemos e 1 progreso 

cultural y económico de los pueblos. 

Contenido 

Como hemos anticipado las convenciones internacionales que regulan los 

derechos de los ert1stas y ejecutantes, reconocen en en fevor de sus titulares 

prerrogetivos tonto morales como potr1mon1e1es. 

En le Convención de Roma no existen referencias el derecho moral de sus 

beneficiarios. No obstante, su reconocimiento es necesario, sobre todo en el ceso 

de los ortistes, como protección de sus derechos personales en relación e sus 

ectuac1 ones o 1 nterpreteci ones. Es 1 mportente que 1 es ut 11 i zec1 ones de 1 es 

representec1ones ertf st1ces s1n le mención del nombre del intérprete o en 
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condtctones desfevorebles e su reputectón. Tempoco es ecepteble mutt1ec1ones, 

deformec1ones o eltereciones de sus ectueciones que redunden en perjuicios pere 

sus 1 eg í timos intereses. 

El estud1o de este normet1ve en el derecho comperedo, sel'iele que les 

fecultedes que el derecho morel cont1ene, en los pefses en que éste esto 

consegredo, son: 

1. Derecho 81 nombre del 8rt1ste intérprete. 

2. Derecho a decidir el uso y destino de le interpretación y ejecución artística. 

3. Derecho al respeto o integridad de la interpretación o ejecución. 

Por otre perta, los derechos petrimon1eles otorgedos e los ertistes difieren 

en cada país. LB protección contra el uso no autor12ado de les 1nterpretac1ones o 

ejecuctones pueden extsttr en vtrtud, por ejemplo, de les leyes leborales, normas 

penales, soc1ales, o en las leyes que regulan la competenc1a desleal en un 

determ1nado país. No abstente los elementos bésicos del sistema 1nternec1ona1 en 

generel son los mismos, producto de la epliceción de la Convención de Roma, le cual 

establece n1veles mín1mos de protecc16n. 

Los derechos mín1mos tncluyen les fecuttedes de 1mped1r: 

e) La rad1d1fus16n y le comuntcec16n al públtco de sus 1nterpretactones y 

e j ecuct ones peire 1 as que no hubt erei deido su consent 1 mt ento. 

b) La f1jec1ón sobre une bese meter1el, sfn su consent1mfento, de su 

ejecución no fijada. 

e) La reproducc1ón, s1n su consent1m1ento, de la fijeición de su ejecución. 

EH.m.Dortenclo Económica del derecho de autor. 
Con el 8dvenimtento de 18 tmprente, en el siglo XV, se hfzo pos1ble por 

prf mera vez en te h1storie del hombre la emplfa difusión de las creec1ones 
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1ntelectuales, y por tanto, la reproducción masiva de las obras expresadas por 

escrtto, pon1 éndose por pr1 mera vez 16 cultura 61 al c6nce de un gran número de 

personas. 

S1n embargo la rud1mentar1a tecnología ap11cada no perm1t1ó un desarrollo 

masivo en la reproducc1ón y explotación de las obras literarias, artísticas y 

cientificas. No fue sino, hasta f1nes del stglo XIX, en que producto de 16 invención 

de aparatos como el fonógrafo, el c1nematógrafo y la rad1od1fustón, que se produce 

una profunda revoluc16n en los mecanismos de comunicac16n. 

El pr1mero, perm1t16 por pnmera vez la f1jac1ón de los son1dos en un soporte 

material y, poster1ormente, su reproducción, lo que puso la mús1ca al alcance del 

público stn que fuese necesario la presencia del intérprete de la obra, en forma 

personal. 

El cinematógrafo ademés de la f1jac1ón de imágenes en movim1ento abr1ó las 

puertas para el nacimento de otra forma de expres1ón artíst1ca. como es las 

rea 11 zaci ones et nematogréf 1 cas. 

El tercer gran descubr1m1ento. marcó el comienzo de la era de la tnmsm1s1ón 

a distancia, tanto de obras susceptibles de ser percibidas por el oído como 

posteriormente, con el advenimiento de la televtstón, de las obres e inform8c1ones 

de expresión audi ovi sua 1. 

Frente a esta nueva real1dad, es comprens1ble, Que a f1nes del s1glo pasado 

haya ten1Clo lugar la pr1mera convenc1ón, con ampl1tuCI 1ntemac1ona1, en relac1ón a 

la protecc16n de les obras literarias y artft1ces (Berna 1892), y en el plano 

amer1cerno la redacción del primer documento 1ntemac1onal sobre la materia. 

Pero, evidentemente. las invenc1ones tecnológicas Que se han producido a 

mediados de este siglo y las nuevas formas de expresión creativa, han 

revoluctonado los conceptos existentes relattvos al derecho de autor y resaltado 

su cons1 Clerabl e y crect ente 1 mportanc1 a económ1 ce. 
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El sólo hecho de pensar en la ex1stenc1a de la c1nta magnét1ca capaz de 

reproducir sonidos e incorporarse en "cassetes" de uso i ndi v1 dua 1 suscept 1 b 1 es de 

ser copiados incluso en forme doméstica; la fotocopiadora, que puede reproducir la 

totalidad o parte de las obres gróffcas; el surg1m1ento y uso en forme masiva de 

compute doras y de 1 os progremes de ordenedor, estos út 1 mos requ1 rentes de 

grand1osas 1nvers1ones en t1empo y dinero parri su creac1ón, pero que, por el 

contn,r1o, son suscept1bles de ser cop1edos en pocos 1nstantes; y f1nelmente, le.s 

trasm1 sf ones por saté 11 te cuy e recepc1 ón puede 1 ogrerse hes ta por entenes 

personeles permiten sostener con tode. propieded, Que en le ectue11de.d el derecho 

de autor no sólo tiene une importancie culturel o de entretención, sino Que juega 

un rol decisivo en la economía de los países. 

conf arme a 1 o serie 1 ado, a part 1 r de 1 e década de 1 os arios setentas se 

iniciaron, especialmente en países desarrollados, estudios con el objetivo de 

determinar la importancia de los diversos sectores que giran en torno al derecho de 

autor, obteniéndose resultados sorprendentes. 

Así, por ejemplo, en Alemania, las industrias relacionadas con con el derecho 

de autor, comprendiendo entre e 11 as 1 as 1 ndustrf as ed1 tor1 a 1 es; i ndustrf as 

fabricantes de mater1as pr1mas, proporc1onaban empleo al 3, 1 i de la poblac1ón 

activa (comparable con les 1nstituciones ff nancieres y de seguros). Del mismo 

modo, en Suecia, el estudio reveló que la participación de la industria del derecho 

de autor en el Producto Geogréfico Bruto fue del 6.6i (superior al de le agricultura 

y pesca juntas). 

51n desconocer la 1mportanc1a de los derechos morales Que tiene el autor en 

rel ac1ón a su obra, resulte ev1dente Que en el mundo contemportmeo, los derechos 

de contenido petrimon1al t1enen une 1mportanc1a que se refleja tanto en el titular, 

en las industria y el comercio que gira alrededor a esta actividad y en general como 
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fuente de riQueze pere los peíses en los cueles se producen, difunden o ut11iztrn las 

obnis proteg1 des. 

Duronte mucho tiempo, algunos países 1ndustr1a11zados. espec1eilmente 

Estados Unidos, vieron al derecho de autor como una discp11na preocupada sólo de 

aspectos doctrinarios, desconociendo su amplie dimensión económica. Es este 

concepción erreda acerca de los efectos pré!cticos de la propiedad intelectual la 

Que justifica, en alguna medida, 1 a demora de más de cien años con Que Estados 

Unidos se adh1 ere a 1 a Convención de Berna para 1 a protecc1 ón de 1 as obras 

literarias y artrsttcas. 

Pero en los Estados Unidos, esta s1tuación comenzó a var18r cuando las 

exportaciones de productos mtmufacturados comenzaron a disminuir, en 

contraposición a la actividad en la producción de bienes inmateri8les que se 

incrementó notablemente, en términos teles, que el comercio 1nternac1onal ligedo 8 

le propiedad intelectual aumentó de un 1oi en 1940 a un 2si en 1989. 

Frente e esta nueva realidad se observó que algunos paf ses no contaban con 

una legislación adecuada para proteger los derechos derivados de la propiedad 

intelectual, como así mismo, la falta de mecanismos internacionales para resolver 

las controversias y aplicar las sanciones que hiciesen efectivo el respeto a los 

derechos existentes sobre una obra i nte 1 ectua 1. 

Es por este motivo que algunos países desarrollados, representados 

pr1nctpalmente por la Comun1dad Económca Europea. Estados Un1dos, Su1za y Japón 

han ausp1c1ado la d1scus16n de estas materias dentro del marco del Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio ( GATT). De esta forma. la ronda de Uruguay sobre 

negoctactones comerciales multilaterales, 1n1ciada en 1986, incluye el tema de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio . 

S1m11ar a la sttuactón recientemente expuesta se ha observado en el campo 

de los ecuerdos bilaterales de ltbre comercio. Dentro de dichos pactos, en variadas 
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ooortun1 dad es y deb1 do a ores1 ones de grandes 1 ntereses económ1 cos, se ha 

suped1tado el logro del entend1m1ento a la rat1f1cac1ón, por parte de uno de los 

Estados contratantes o por ambos, de los Convenios 1nternac1onales ex1stentes en 

relación a la protección de los derechos 1ntelectut~les. 

Fl controtoc1on en mateno de derecho de autor. 
No todos les legisleciones se refieren de memere específico o los requf sf tos 

de los contretos en esta meterie. Usualmente este probleme se aborda 

establec1endo une rem1sión ampl1a a la teoría general de las obl1gac1ones tratada 

por el derecho común. S1n perju1c1o de lo anterior, ana11zaremos algunos de los 

elementos 1ntegnmtes del contrato para observar como en los hechos, les 

part1cular1dades del derecho de autor se trespastm a los contratos que sobre ellos 

se generan. 

El Consentimiento. 

Por consentim1 ento se ent1ende le voluntad de ceda una de las partes para 

llegar a acuerdo entre elles. Aquí debe recordarse el tema de 1B capac1dad para 

contratar o para obligarse por sí mismo. En este caso es tnteresante la s1tuación 

de 1 autor menor de edad o 1 ncapac1 tado que só 1 o ti ene capacidad de goce y no de 

ejercicio y que requiere de la participación en el contrato, de aquella persona que 

ejerce sobre ella la patr1a potestad o tutela jurídica. 

Por lo general, las leg1slaciones modernas no ex1gen la presteción personel 

del consentimiento, por lo que hebré que deduc1r que éste puede otorgerse en forme 

di recte o por med1 o de 1 representante de 1 autor o su ceusehab1 ente. 

Reelmente todos los problemes del consent1m1ento deben ena112erse de 

ecuerdo e las leyes c1v11es de ceda peís, igualmente deben enelizarse los problemas 

de 1 os vicios de 1 e vo 1 unted, error f uerze y do 1 o. 



.El.Q.b.j eto de 1 os contratos. 
El ob jato de 1 os contratos cons1 ste en 1 a creac1 ón o transf erenc1 o de 

derechos u obligaciones. Así mismo el objeto de la ob11geción es le presteción, le 

cuel consiste en une cose que se debe dar, une conducta que se debe hacer, o una 

abstención. 

En el caso del derecho de autor, las obligaciones creedas mediente los 

contretos pueden tener diverses fine11dedes. Así entendido, el eutor o sus 

ceuseihebientes podríen celebrer contretos que les perm1tteren, le uti11zec1ón de su 

obra d1recta y personalmente; autortzar su ut111zectón por terceros; o bten, 18 

trensferencta totel o percial de sus derechos sobre elle. 

Con respecto e 18 posibiltded de cestón del derecho de autor existe una 

discusión muy interesante. Pani 8lgunos, sustent8dores de 18 doctrin8 8nglos8jon8 

o de copyright, el derecho de outor es uno forma de b1en mueble y, por tonto, 

susceptible de cestón en todo o en parte. En el plano jurídico dich8 cesión 

tr8nsformaríe al cesionar1o en el nuevo titular del derecho y le perm1t1ríe actuar a 

nombre propio 1ncluso en lo relativo al ejercic1o de acciones judiciales. Por otro 

lado, estén los que s1guen la tradición latina, y que consideran que el derecho de 

autor constituye una forma exclusiva de propiedad incorpóreo o de derechos 

persona 1 es, ya que emana de 1 e persono 1 f dad del autor. Por tonto, estos derechos no 

pueden tronsfertrse n1 en todo n1 en parte, únicamente pueden ser objeto de 

11cenc1es de ut11tzectón. 

En nuestro concepto, st bien jurídicamente no habrí8 inconveniente en lo 

postb111dad de ceder los derechos patr1monioles existentes sobre un8 obro, serí8 

conveniente el estoblecimiento de ciertas restricc1ones que protegieran al outor. 

Es envidente que en s1tuacfones de desequilibrio entre les partes el principio de la 

outonomía de la voluntad no opero, por tonto, lo labor del Estodo no es, quizás, 
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proh1b1r la ces1ón de los derechos patr1mon1a1es s1no Que velar por el 

reesteb 1 ec1 miento de 1 a equ1 peri ded perd1 de. 

La Causo 
La contr6tac1ón sobre derechos de eiutor puede ser a título gratu1to o a título 

oneroso. 

En el caso part1cu1ar de las 11cenc1as de exp1otac1ón otorgadas a título 

oneroso e 1 contrato conf 1 ere e 1 autor un6 peirt 1 c1 peici 6n en 1 os ingresos proveniente 

de la explot6ción. La particieición en los ingresos puede revestir dos modei11dades: 

peirt1cipec1ón proporctonel y pertic1peic16n 6 tento elzedo. 

La regla general es que el autor se beneftc1e con una cuota de perttctpactón 

sobre los ingresos de explotación, la cual será convenida con el cesionar1o. S1n 

embargo, en muchas 1eg1s1eic1ones se perm1te 16 f1Jac1ón de una remunen~ctón a 

tanto alzado en los cesos que atend1da le modalidad de le explotac1ón exista 

dificultad graYe en la determinación de los ingresos o su comprobación sea 

imposible. 

Lo formo. 
En lo relat1vo a la forma de los contratos en materia de derecho de eutor 

muchos países ordenan el cump11m1ento de una ser1e de forma11dades. La mayoría 

de 1 as 1 egi s 1 aci ones exigen Que estos contratos consten por escr1 to para su 

perfeccionamiento. Un claro ejemplo de estei posición es lei legislación chilena, en 

la cuel tanto los contratos de cesión como los de constitución de una licencia de 

explotación reQuieren de la existencia de escritura pública o intrumento privado 

protocoltzado. Otras legislac1ones, si bten establecen la escr1turación como 

deseable, sólo le den el carácter de solemntded adprobationem. Esta últ1ma 

corr1ente es la adoptada por 1eg1slac1ones como la francesa y, part1cu1armente, le 

espeñola. 
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Sin perjuicio de lo anterior, y en el mismo sentido, es hab1tua1 16 exigencta 

como elemento de prueba 16 1nscr1pc16n del contreito o su resoluc16n en un 

orgtrnismo público creado peira el registro de las obras. En Mexico, por ejemplo, 

esta leibor 16 cumple el Reg1stro Púb11co del Derecho de Autor de le Secretaría de 

Educeción. El artículo 114 de la ley mexiceine establece que "La contreitación que 

los autores formalicen y que de alguna manero modifique, tonsm1ta, greve o extinga 

los derechos petrimoniales que les confiere lo ley, surttré efecto a partir de la 

inscripción en el Registro Público del dercho de Autor". En Chile la misma 

exigencta se encuentra contemplada en el artículo 73 y 74 de la ley 17336. 

J.n.t.e.roretoc1 ón de 1 os contratos, 
Para 1 as reglas de interpretación de 1 os contratos en materia de derecho de 

autor se deberé estar en pr1 nci pi o a 1 o que estab 1 ezca 1 a 1 ey especia 1 y a falta de 

esta o lo que dispongan las leyes civiles y las reglas generales de interpretación 

de los contratos. 

En el problema de la 1nterpretación de los contratos, es muy importante 

tener en cuenta que en caso de un conflicto o duda siempre debe estarse a lo que 

més favorezca al autor. Este prelación o preferencie de los derechos de los 

autores, tombién se aplica por rezones obvios, en otro tipo de contratos cuando 

intervienen en el mismo artistas, intérpretes o ejecuteintes, productores de 

fonogrémas y organismos de radiodifusión, de acuerdo e lo que dispone el eirtlculo 

primero de la Convención de Roma para la protección de los artístas, intérpretes o 

ejecutantes, productores de fonogrémas y organismos de radiodifusión. 

En este mismo aspecto y admitiendo como lo es, que los derechos de autor 

pertenecen originaria y exclusivamente e éste, en el momento de contrater y 

respecto de le interpretación del contrato, se debe entender que sólo se 

transmiten los derechos que expresamente se establecen en el contn,to y no 

otros. Por ejemplo, si un autor literario transm1te sus derechos para pub11car su 
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obra en forme de 11tlro un1ter10, no estb otorgando sus derechos pera explotarlo en 

forma de colección, ni para traducirlo, ni para adaptarlo a otros medios de 

explotación. 

Le Nuljdod 

El problema de la nul1dad absolut6 y rel6t1v6 o de la nul1dad de los contr6tos 

en m6ter16 de derecho de 6utor, s1gue 16s m1sm6s regles que el derecho c1v11, por 

tanto: 

Ex1st1rá nul1dad absoluta cuando falte alguno de los elementos esenc1ales 

del contrato: el consentimiento, o el objeto, o las solemnidades y el problema de 

la cause pare elgunos otros. lguelmente habré nu11dad absoluto cuendo el objeto ( o 

la causa) son 11egeles o van contre le morel o les buenas costumbres. Temb1én 

cuando qu1 en f1 rma en representec1 ón del eutor, no t 1 ene poder para hacerlo y 

cu6ndo e 1 contr6to sea ce 1 ebrado en contravencf ón a un6 df sposf cf ón 1eg61 de orden 

púb 11 co. Est6 nul i ded 1 e puede promover cua 1 qu1 er persona. 

Existe nulidad relat1ve, cuenda en el contrato le voluntad de elguna de las 

partes se expresó con determ1n6dos vicios como el error, el dolo o la fuerze. Esta 

nu11dad relativa sólo puede ser reclamada por la perte afectada o su representante 

legal. 

contratos Esoeci aJ es en mater1 a de Derecho de Autor 
En algunos países los diversos contratos no están reglamentados en la ley y 

se celebran de acuerdo con le práctica jurídica, 16 jurisprudencia o la doctr1n6. 

Sin embargo, en numerosos países sí se consegran en las leyes de derecho de 

autor o en las leyes especiales. Son tres los contratos, que en meter1ei de derecho 

de autor eiparecen con més frecuencf a en las 1eg1s1Bc1ones: el contreto de edfcfón; 

el controlo de representación; y el contreto de producción audiovisuel o 

ci nematogréf ice que aparece también en e 1 gunas 1 e yes modernas. 



80 

Dentro del bmb1to de la contratac16n sobre los derechos de autor, resulta 

conven1ente establecer una diferenciación entre, por un lado, los contratos de 

cesión de derechos de autor y, por otro, los contratos de 1icenc1as sobre estos 

derechos. 

1) contratos de ces1 ón de J os Derechos de Autor. 
Como hemos adelant"do en pérrafos anter1ores, frente " este problema se 

presentan dos comentes contrapuestas. Por un lado se encuentra 16 teoría 

anglosajone o del Copyr1ght, pera la cual, es perfectemente pos1ble la 

trensferencia totel o parc1al del derecho de autor. Este cesión tiene la facultad de 

tnrnsformar al ces1onar1o en el nuevo y legitimo titular de los derechos sobre la 

obra. 

En ebterta oposición a este razonam1ento se encuentre la teoría Latine. Pera 

ella, la obra no es sino une emeneción de le personelidad del autor, por tento, no 

sería eceptatlte Que el autor pueda desprenderse de los derechos Que t1ene sobre su 

obra. La ún1ca forme de exploteción que se conc1be es la concesión de 

autori zeci ones pere 1 a expl oteci ón de 1 a obra. 

Como es de suponer, en la realidad las legislaciones no se apegan de manere 

puree une de astes teoríes. En letinoemér1ca, por ejemplo, pese e que su s1stema 

legislet1vo es de reíz latina, muchos países den plena cabida a la cesión de los 

derechos de eutor. Esta es ta s1tuac1ón de Ch11e, país en el cual el ertrculo 73 de su 

ley de propieded 1ntelectua1 aceptaN La transferencia total o parcial de los 

derechos de autor y conexos, a cualquier título". 

En razón a lo señalado, podríamos decir, que el contrato de cesión es un 

contreto por el cuel el autor (titular originario o cedente) cede en forma total o 

parc1a1, los derechos Que posee sobre una obra a una persona (ces1onar1o), la cual 

se compromete a pagar por ello una remunerac1ón u otre prestac1ón estipulada. 
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En genen~l. este contrato elebe celebrarse en forma exprese por meel1o ele 

escritura púb 1 ice o instrumento pri vedo eutor1 zedo ente noter1 o. Ademes, en 1 o 

peí ses en los cueles existe un registro en el cuel consten los derechos de autor se 

deberén inscribir, del mismo modo, estes transferencias. 

Como se ha sel'lalaelo, lo ces16n pueele revest1r la característtca ele ser total 

o perctal. Será total cuando lo que se trensftere setm todos y ceda uno de los 

derechos Que la ley concede al autor sobre la obro. Por el controrio, seré parcial en 

el caso que se concedan sólo algunos de esos derechos, o bien, Que aún cuando 

adquiera la totalidad de ellos su cesión sea limitada en cuanto al tiempo. 

La particularidad que reviste le cesión en comparación a otras formas de 

contratación es la amplitud Que ella 1mp11ca. Así.una vez cedidos los derechos al 

nuevo titular. este prodrá disponer de ellos como s1 fuera el verdadero autor 

llegando tncluso a otorgar ltcenctas para su explotactón o cederlos nuevamente a un 

tercero. Pero aún cundo los poderes adquiridos son amplísimos no alcanzan a los 

derechos morales, los cuales seguirén en poder del autor. De esto forma, el 

cesionario no tiene el derecho de hacer adaptaciones o modificaciones de la obra, 

n1 mucho menos autor1 zar a terceros Que 1 o hagan pues se oponen a su derecho a 1 a 

tntegrtdad de la obra, que es un derecho pr1vat1vo del autor. 

2) contratos de L 1 cenci os sobre Derechos de Autor. 
Mediante el derecho de autor se concede al creador el monopolio temporal 

para la explotación de su obra. Ese pr1v11eg1o exclusivo 1ncluye una ser1e de actos 

que el autor puede pract1car personalmente o conf1ar a terceros. med1ante una 

retr1 buc1 ón económ1 ca. En esta úl t 1 ma h1 pótest s surge 1 o que se ha denom1 nado 

11cencie o autor1zac1ón, que cons1ste en un permiso para ut11tzar la obra cump11das 

ciertas cond1 ci ones. 
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Una can,cteríst1ca básica de la 11cenc1a y Que la d1ferencia del contrato de 

cestón de los derechos de autor lo constituye el carácter 11m1tado de las facultades 

Que se otorgan ol 11cenc1atar10. Estas 11m1tac1ones se presentan, generalmente, en 

relec16n a la amplitud de los derechos Que para la explotec16n de la obra se 

conceden como en los re l et 1 vos o lo duroc1 ón de los mismos. 

De esta forme, uno vez cumpl;dos los supuestos establecidos en el contrato, 

dichos derechos no permanecen en manos del 11cenc1otor1o, sino que, por el 

contror1o, vuelven nuevamente o monos de los autores. 

Lo 11cenc10 obedecerll en codo poís o las formol1dodes y reQu1s1tos técnicos 

propios de los controtos en general y, espec1olmente, a lo que determine lo ley 

nocional que tute 1 o los derechos i nte l ecua les. 

La ut il 12oc1 ón de uno obra s1 n la correspondiente autor1 zoci ón const 1tuye una 

reproducción froudulento, punible criminal y civílmente otorgando al autor el 

derecho de obtener del controf actor uno i ndemni zoci ón pecuni ar1 o por la ut i 11 zac1 ón 

de la obra s1n su consent1m1ento. 

Dentro de los controtos de 11 cenc1 o más recurrentes se pueden menc1 onar: 

!-Contrato de Edi c1 ón. 

El contrato de edición ha sido definido por una gran cantidad de autores y 

legislaciones. Por su clar1dod hemos esogido lo definición que sobre el mismo 

elabora el gran juristo froncés Henry Cap1tant. En concepto de este autor "el 

contn~to de ed1c1ón es un contrato por el cuol el autor de uno obro 1ntelectual se 

obl 1 go o entregorl o o otro persono 11 o modo ed1 tor, lo cual o su vez se compromete o 

publicarla, es decir, a reproducirla y difundirlo entre el público a su costa cargando 

los riesgos y peligros, percibiendo los beneficios y, por lo común pagando una 

remuneración ol autor. Se distingue de la venta de la obra, la cual, mediante un 

precio, transmite integromente la propiedad de ella al adquirente, con reserva del 

derecho moral del autor; se d1st1ngue tomb1én del contrato por el cual el editor se 
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ob11ga a pub11car una obra 1nte1ectue1, a coste del eutor y med1ante el pego de une 

remunereción el primero".1 

En conclusión, se puede se~eler Que este contreto dice relación con une 

trensferencia de derechos de parte del eutor al editor para la reproducción de le 

obra por med1os mec&nicos, que ese derecho se concede para reproduc1r un número 

determ1nado cte ejemplares y Que la mult1pl1cactón de sus ejemplares es por medto 

de la 1mprenta u otro proced1m1ento s1m11ar. 

Mediente la celebración de ese contreito, el eiutor se obt;gei e entregar el 

manuscrito al editor, el cual a su vez se obliga a imprimirlo por su cuenta y riesgo, 

divulgarlo del m1smo modo y venderlo el público a través de la orgen1zec1ón de 

d1 str1 buci ón. 

El contrato de ed1c16n es un contrato s1neilagmát1co, consensuel, aleetor1o y 

generelmente oneroso. El ed1tor pagará une cent1ded global al eutor por le ed1c16n 

contreitede o une participeición definida en el contreto sobre cedei ejempler vendido, 

participeción que generalmente designada por el término regalía (al cual los 

frenceses denominen royeuté y los ingleses royelty). Generalmente se conv1ene en 

un si a un 1 si en favor del eutor. 

Les obres futuras temb1 én pueden ser objetos de este contreto, s1 empre y 

cuendo se trote de obra u obres determ1nedes cuyas can1cteríst1ces deben queder 

perfectamente establecidas en el contrato. No es posible comprometerse e elgo que 

no está determinado o que puede ser determinable. 

El contreto de edición es un contnIto intuito personae, ye que se lleve a cebo 

en cons1derec16n e las espec1eles ceracteríst1cas de cade une de les portes. El 

autor contrate con el ed1tor porque éste le merece su conf1anza en v1rtud de que 

tiene un determtnedo presttg1o y cueltdedes necesertes pere publtcer y dtstrtbu1r 

1 Henry Capitant.Vocabulario ]w-ídico.Ed.Depe.lma.196 l. 
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su obra de uno monero profesionol. El editor, a su vez, también controto con el 

autor y fl su obrn por el prest1g1o o fama Que t1ene aQuél y por la ct:111dad de lt:1 obnt 

Lo pr1mere ob11gec1ón del ed1tor es la de pub11cer la obra. En algunas 

leg1sloc1ones se d1st1ngue entre pub11car la publicoc1ón de la d1fus1ón pero de 

hecho en términos genereles se entiende que el editor tiene la obligac1ón de 

pub11cer y d1stribu1r le obra, entendiendo por publiceción le pueste en c1rculación 

de 16 misma. Esta ob11gac1ón de d1str1buc16n, consiste para algunas legf slacfones 

en la v1gilanc1a y el mentenim1ento de un número adecuado de ejemplares de la obra 

pt:1re que estos se encuentren en 1 as 11 brerí as. 

Como se ho vtsto, competen al edttor los gastos de la ed1c1ón; el eutor no 

corresponde n1 ngún riesgo en 18S oper8c1 ones mercent i1 es re 1 aci onades con 1 e 

1mpresión, d1stribución y promoción de la obra selva naturalmente, el 

desprestigio proveniente de su eventual f8lt8 de éxito frente 81 público. Todos los 

gastos y 18S post b 1 es pérd1 das mater1 a 1 es corren por cuonto de 1 edttor. 

El ed1tor está ob11gedo e defender sus derechos como los del autor en orden 8 

evtter 1 a p1 raterí 8 de 18 obr8. Es muy 1 mport8nte que se preve e en 1 os contr8tos, 

cuando 1 a 1 ey no dt spone est8 s1 tuaci ón, yo que de otr8 manera e 1 ed1tor puede verse 

afectado por 1 a pi r8terí 8 de 1 a obra y no tendrá tod8 18 fuerza para atac8r e éste 

que 1 e afecta 8 é 1, pero también a 1 autor. 

El editor en pr1ncip1o no puede ceder sus derechos 8 un tercero sin el 

consent1m1ento del autor. Esto también es importante de prever en los contratos 

cu8ndo la ley del país no es clara en este sentido, porque de otre manera sería muy 

d1fíc11 pare el autor controlar el derecho sobre sus obras. 

Por últ1mo, se debe sel'lal8r que el editor en todo caso está obltgodo a 

respeter los derechos morales que corresponden al autor, como el de créd1to, o sea, 

poner su nombre o seudónimo en la obra, así como el título de la mtsma y publicar 

la obra sin mod1f1cac1ones, abrev1atures y en el orden dispuesto por el autor. 
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El autor por su parte esté 0011gado a garant12ar al ed1tor el ejerc1c10 

pacífico de sus derechos y evitar que terceros puedan imped1rlo. En caso de Que un 

tercero impida 16 edición con un mejor derecho Que el Que otorgó el 6utor al editor, 

el eiutor tendrá Que resers1r los d6~os y perju1c1os al ed1tor. La m1sma s1tuac1ón se 

produce en los casos que el autor en uso de su faculted de arrepent1m1ento, desee 

alterar el conten1do de la obrei. En estos cesas deber6 1ndemn126r a los terceros 

perjud1cados y, preferentemente, al ed1tor. 

2-contrato de inclusión en fonogramas. 

Como una deriv6ción del contreto de Edición nece el Contrato de Inclusión en 

Fonogramas. Por medio de este contrato el autor o el titular de los derechos de une1 

obra musical o literaria, autoriza a una persona física o jurídica la grabación o 

f1jac16n de su obra en un soporte mater1a1 (d1sco o fonograma, banda sonora o 

película, rollo de papel, etc . ..) con el objeto que pueda reproducirlo, distribuirlo y 

venderlo. Qui en ad qui ere esa autorización esté ob 11 gado a pegar al autor una 

remunereción y no puede cederla a un tercero sin autorización de dicho autor. El 

derecho de inclusión en fonogremas no incluye el derecho de ejecución pública de la 

obra. 

En algunas 1eg1sleciones esta meteria se rige por las disposiciones 

aplicables al contrato de edición, s1n embargo, por sus particularidades especieles 

las legisleciones más modernes pref1eren regularlo en forme sepe1reda. 

3-Controto de Reoresentoci ón. 
La representación o ejecución de una obra se refiere a le interpretación de 

une obra mediante acciones tales como le escen1f1cac1ón, rec1tac1ón, canto, danze o 

proyección, b1en sea a un grupo de auditores o espectadores en presencia de los 

mismos, o bien, transmitiendo la interpretación por medio de mecanismos o 
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procesos técnicos tales como mtcrófonos, radtodtfustón o televtstón por ceble, 

etc ..... 

El contrato de representactón es una convenc1ón por la cual el autor de una 

obra de cualQuier género o su derechohebtente conceden a une persona moral o 

jurídica el derecho de _representarle el púbHco, a cembto de una remuneración y 

condiciones Que él mismo determina. 

Dadas las características peculiares de este contrato generalmente se 

permite que 1 a 11 cenc1 a dest 1 nadas a 1 a exp 1 otac1 ón de estas prerrogat 1 vas revt stan 

una serte de parttcular1dades. En cuanto al ttempo de concestón en estos contratos 

puede establecerse como término un plazo f1jo o un determinado número de 

comunicaciones al público. Por otro lado, la concesión otorgada puede revestir el 

cerécter de exclustve o s1n exc1ustv1ded, lo Que en el último caso implicaría que el 

eutor ti ene 1 a posi bt H dad de otorgar autort zact ones s1 mul téneas para 1 a 

representactón de la obra. 

Por medto de este contrato el autor adQutere una serte de obltgactones. 

Así, éste debe entregar al empresario el texto de la obra con la partitura, en su 

caso, completamente instrumentada, cuando no se hubiese publicado en forma 

impresa. Al mismo tiempo está obligado a responder ante el concesionario de la 

autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le 

hubiese otorgado. 

Por otro lado, el concestonarto del derecho se obltga a pagar al autor los 

derechos correspondientes, con la obligación de informar el número de ocasiones 

que se ut11tza. En los casos que la remuneractón pactada fuera proporctonal se debe, 

además, presentar al autor o a su representante una declaractón de ingresos Junto 

con documentos Que acredt ten 1 os mt smos. 

El concesionario de los derechos de representación de la obra deberá, al tguel 

que el edttor, llevar a cabo la comuntcectón públtca respetando los derechos 
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morales del eutor. En este ceso et tttuter de 16 eutor1zec1ón sólo t1ene et derecho 

de representer le obra, no puede ed1torle, n1 mod1f1corle, n1 edoptarlo. 

4-Contratos sobre Obras c1 nematográfl cas, 
La obre c1nemétogréf1ce, const1tuída por son1dos e 1mégenes, es la obn, 

colect1ve por excetenc1a. En su eleborec1ón part1c1ptm espec1a11stes de vanos 

géneros: técn1cos, actores, compos1tores y escr1tores. De le ect1v1dad creedore de 

este equ1po emene la película, obra común e todos e 1nd1v1sible. 

De este forme se puede observar que, s1endo le películe s1ncron1zede una 

suma de dos elementos diferentes, son1do e 1megen, es pos1ble disoc1erlos, dimdose 

a la f1jec16n sonoro una ex1stenc1e eutónome pero ut111zerla seperodemente. De 

este forma, selvo pecto en contrar1o, les persones que pert1c1pen en le obra 

c1 nemetogréf 1 ce pueden ut 111 zer por separe do 1 es contr1 buc1 ones que hayan 

ree11zedo en le obre común: el compositor podré exploter aisladamente la músico 

que haya compuesto pero la películe y el eutor del ergumento original tendré el 

derecho de extreer del m1smo une novela o p1eza teeitrel. 

En un comienzo se pensó que los autores del argumento y de la mús1ce eran, 

o su vez, los eutores de lo obra c1nematogréf1ca que a part1r de ellos se crearía. 

S1n embargo, y producto del desorrollo del c1ne y la telev1s1ón se adv1rt16 la 

calfded de creación artf st1ca que . el rodeje de una obra c1nemt.itogréf1ce 

represen toba en sí mi smtt 

Le tarea de determ1nar qu1enes son los eutores de le obre c1nematogréf1ca ha 

atraído a muchos estudiosos del asunto. Pani lei meyoríe de los jur1stes s1endo le 

producc1ón c1nematogr6f1ce una obra en coleborec1ón, son autores todos aquellos 

que han part1c1pado act1vamente en su creec1ón, sean cual fueren los títulos que 

les correspondan en el desempe~o de su trabejo. 
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Sin perj ui ci o de 1 o anter1 or, 1 a adopc1 ón de esta te orí a trae aparejado un 

innegable problema de orden pr&ct1co para efectos de la ut111zac1ón de la obra. 

D1cha pluralidad de derechos hería 1mpract1cable la c1rculac16n de la obra, en 

virtud del número de interesados que, con los más variados pretextos, se podrían 

oponer a su utilización, invocando el í.us Proh.íbí.üonun, derivado de sus derechos 

morales y patrimoniales, sobre la obra común. 

Con el objeto de remedf ar esta sf tuación caótica que se originaría con la 

práctica estricta de esta teoría las legislaciones modernas se avocan a determinar 

qu1 en t 1 ene los derechos sobre 1 as obras c1 nematogrbf 1 cas . As r, dentro de todos los 

parttcipantes en la obra, por lo común, estos derechos son otorgados al productor. 

A 1 productor corresponden 1 os derechos de reproducción, di stri buci ón, 

comunicación pública, así como el doblaje o subtitulado de la obra, por tanto, para 

su exp 1 otaci ón es necesar1 o obtener 1 a autorización correspondí ente. 

En esta materia umi de las legislaciones más avanzadas es la legislec1ón 

Espa~ola. La ley de proptedad Intelectual cont1ene en los artículos 86 a 94 una 

completa reglementactón sobre el modo de exploteción de esta clase de creectones. 

s-controto de orestoc1ón de servicios o elaboración de obra. 

Hedienta este contrato una persona natural o jurídice contrata con uno o 

varios autores la elaboración de une obra sobre determinado tema en condiciones 

especff1cas para ed1tar1a. 

En este caso nos encontramos frente a un contrato civil de arrendamtento de 

servicios. Por medio de este acuerdo de voluntades una de las partes (contratista) 

se obliga a la ejecución de un bien intelectual en favor de la contraparte, y la otra 

(contratante) se obliga, a su vez, al pego de una contraprestación en dinero. 

Sin perjuf cio de lo anterior, puede suceder, que por medio de estipulaciones 

se disponga que el derecho patrimonial no se desplace de manera obsoluta del 
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contrattsta al contratante. Bajo d1chos supuestos, el contrat1sta aparte de los 

derechos mora 1 es será t 1tuer de ci ertes prerrogativas de orden patri moni a 1 sobre 

su obra. 

Estas situaciones pueden producir problemas a los autores en la medida que 

por medi o de relac1ones de subord1nac1on y dependencia inexistentes se pretenda 

despojarlos de sus derechos sobre las creac1ones. Del mtsmo modo, se produce este 

perjuicio cuando existiendo una relación de tipo laboral se pretenda ampliar los 

efectos del contrato de trabajo a otras actividades no comprendidas en la 

obligación del trabajador. 

Como hemos visto al analizar las normas generales de 1nterpretac1ón de los 

contratos en materia de derecho de autor, estos deben siempre ser interpretados 

restr1ct1vamente y en forma de favorecer a la persona del autor. Por tanto, en todo 

contrato celebrado para 16 ejecución de una obra en favor de otra persona que paga 

por ella esta última parte sólo tendrá derecho al producto de la creación en la 

medida que esta corresponda exactamente a 1 a ejecución de 1 as obligaciones 

contraídas en el contrato. Por el contrario, en los casos en que el autor en la 

ejecución del bien intelectual sobrepase los términos del contrato y de nacimtento 

a una obra de mayor valor que la esperada, la obra produc1 da le pertenecerá. 

6-Contratos de Prestoci ones Artísticas. 

En 1 a actua 1 i dad, no cabe duda que e 1 artista es titular de un derecho 

específico, autónomo, independiente y exclusivo que forma porte de la propiedad 

intelectual o de los llamados derechos intelectuales. 

Los derechos tntelectuales de los 1ntérpretes y ejecutantes están 

reconoc1dos en el plano internacional por la "Convención Internacional para la 

Protección de 1 os Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 1 os Productores de 
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Fonográmas y los Organismos de Radiodifusión", aprobada el 26 de octubre de 1961, 

al conclu1rse una conferencta dtplomáttca celebrada en Roma. 

El objeto prt nc1 pal de un contrato artí st 1 co, es el desempe~o de una 

prestactón artística a cargo del artista intérprete o ejecutante, a camb1o de una 

retr1 buci ón económica pre vi amente acordada por 1 as partes contratantes que es 

pagada por el utilizador o beneficiario de la interpretación o ejecución de la obra 

i nte 1 ectua l. 

Desde un punto de Y1sta doctrinario, se puede señalar que en esta clase de 

contratos priman los pr1ncipios de autonomía de la voluntad y de libertad 

contractual. Sin embargo, en el ámbito fonogróf1co y videográf1co es generalmente 

el artista el interesado en perfeccionar y formalizar un contrato con un 

determinado productor fonográfico o videográfico, por tanto, la pretendida 

autonomía de 1 as partes no deja de ser un supuesto irreal. Así, por 1 o genera 1, en e 1 

ámbito de los contratos artíst1cos, estos se presentan como verdaderos contratos 

t 1 po donde 1 as el ausul as son redactadas por el productor con escasa, o b1 en, n1 nguna 

intervención del artista. 

El contnito se realiza siempre intuito personae con relación al artista, quien 

por razones obvias no puede delegar en un tercero las obngaciones contractuales. 

Las pr1ncipales consecuencias que genera la celebración de un contrato de 

interpretación artística es el otorgamiento al productor, de una serie de facultades 

necesar1 as para 1 a explotactón de 1 a 1 nterpretac1 ón. Dentro de esas facultades 

debemos mencionar la facultad de autorizar su reproducción, el derecho a 

distribuir sus copias y el derecho a la comunicación pública de dichas obras. 

Las facultades exclusivas para la explotación de la interpretación que 

adquiere el productor se justufican debido a la circunstancia de que para la 

realización de un fonograma o una grabación audiovisual, se requiere un proceso de 

trabajo colecttvo en el cual se rea112an 1mportantes 1nvers1ones de t1empo, 
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esfuerzo, arte y d1 nero, para Que d1 cha empresa com1 ence a dar 1 os resultados 

positivos. Es claro entonces que si no se pactare la exclusividad los frutos podrían 

ser percibas por otro, que no efectuó inversión alguna. 

Los contratos artísticos de esta clase versan sobre la interpretación o 

ejecución como un todo, s1n embargo sólo es objeto de comerc1o el aspecto 

patr1mon1al de la prestac1ón, pues debe quedar claro que los derechos morales del 

artista son i na 1 i enab 1 es. 

En conformidad a ello, el utilizador o quien se sirve de la prestación, está 

obligado a mencionar el nombre, nombre artístico o seudónimo del artista 

contratante, tanto en presentaciones en v1vo como en los casos de producc1ones 

fonográf1cas o audiov1duales. 

En cuanto a los derechos patr1mon1ales del art1sta, éstos le perm1ten el goce 

y el ejerc1c10 de los frutos de su 1nterpretac1ón en la forma mes amp11a posible, 

pudiendo disponer de su derecho en su provecho o en favor de terceros, por 

cualquier título, o transmitirlo a sus herederos. De este modo, sólo el artista o 

sus derechohabi entes dentro del marco de 1 a 1 ey, o qui enes estén expresamente 

autorizados por ellos, pueden ut1ltzar la prestación, ya sea, para comun1carla al 

públ 1 co, reproduc1 rl a o transformarla. 

El incumplimiento de un contrato de prestación artística trae aparejado una 

serie de consecuencias que van desde sanciones civil es hasta i1 í citos penal es para 

el infractor, dependiendo del grado de inobservancia de las obligaciones 

contractual es. 

Por último, es necesar1o advert1r que en este ttpo de contratos suelen 

1nterven1r ademes ctertas organtzac1ones grem1ales representat1vas de los 

d1versos géneros artíst1cos, las cuales se ocupan de vtg11ar la suscrtpctón de estos 

convenios artísticos y su conveniente cumplimiento. 
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G) Protección Legal del Softwore 
En este momento es conveniente plantear una de los asuntos más 

1mportantes v1nculados a la protecc1ón de la creación indiv1dual. Se dice que la 

protección legal de los programas computacionales es uno de los problemas de 

mayor trascendencio poro el mundo moderno, en parte por la importancia que la 

tecnología ha odquirido como única forma de desarrollo para los países, y por otro 

1 ado, 1 os grandes intereses económicos vi ncul actos a esta actividad. 

Es así como, el notable desarrollo que han tenido la informática y la 

c1bernét1ca hace pensar que v1v1mos en un período de una profunda revoluc1ón que 

comprende todas las acttvtdades del quehacer del hombre, tncluso mayores a las 

11 amadas revo 1 uci ones industria 1 es de 1 os últimos siglos. Dada 1 a enorme 

importancia adquirida por esta actividad y, al mismo tiempo, la actitud constante 

que ha existido en términos de dar protección a las creaciones del ingenio, se han 

rea 11 zados i nnumerab 1 es esfuerzos por 1 egi s 1 ar y dar soluciones a los múlt 1 ples 

problemas que involucra proteger esta importante y naciente actividad 

t ntel ectual. 

Para enfrentar el estudio de este apasionante tema es necesario, 

primeramente, realizar ciertos conceptualizaciones imprescindibles. Puede decirse 

que la d1st1nción básica en el ámbito de la informatica dice relación con aquella 

que establece una d1 f erenc1 a entre "las computadoras," más prop1 amente 

ordenadores y los programas computactonales que capac1tan a dtchos aparatos 

para la realización de determinados tipos de tareas. A grandes rasgos puede 

decirse que esta di st i nci ón se corresponde con 1 as de Ha.rdr-v .. 11"e y ""~rn-wre que, 

aunque provenientes de la lengua inglesa, tienen una utilización universal. 

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, esta dicotomía entre hardware y 

software en la actualidad no es completa, porque desde algunos años se menciona 

tambtén el concepto de Fh"l»f-J{lll"e. Bajo esta denom1nac1ón suele hacerse una 
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referenc1a a m1croprogramas alojados en la memor1a de control del ordenador, esto 

es, secuencias de posos que permiten que el Hardware del ordenador lleve a cabo 

determinadas instrucciones de un programa. 

Para abordar las distintas formas de protección que se ha dado a esta área de 

la creación intelectual es prec1so mantener la dist1nc16n a la cual hemos hecho 

referenc10 en el párrafo anter1or. Así concebido el asunto, podemos determ1nar que 

en relación a la protección que se he establecido en favor de les creaciones que se 

produce.n en el terreno del Hardware no existiría mayor problema. Esto se debe a 

que por lo general d1chas producciones o inventos cumplen los requisitos de 

patentabilidad v1gentes en el común de las legislaciones. 

Ahora, con respecto a la protecc16n del Software la s1tuac16n no aparece tan 

clara. Con respecto a esto mater1a ex1sten tres corr1entes que proponen d1st1ntas 

soluc1ones en la forma de abordar este compl1cado problema, a saber: a través de 

patentes de invención; a través de derechos de autor y, por último, a través de un 

sistema propio o sui generis. Hasta la fecha ninguno de estos sistemas ha sido 

descartado en su totalidad, sin embargo, la mayoría de las opiniones y 

leg1slaciones se han 1ncl1nado por la protección legal del Software en base a los 

derechos de autor. 

Estados Un1dos ha s1do, tal vez, el país que más ha profund1zado el intento de 

amparar el software a través del régimen de las patentes. Sin embargo, y pese a 

1 os intentos realizados en este sentido la gran mayoría de 1 as so 1 i ci tu des han si do 

rechazadas por 1 a autor1 dad admi ni strat i va. La gran dificultad esgri m1 da para 

proceder a no dar 1 ugar a 1 registro radica en el hecho que en opinión de 1 a 

autor1dad el programa computac1onal es una concepc1ón puramente mental de pasos 

u operaciones que se le instruyen al ordenador, y que no involucran man1puloc16n de 

meterie, elemento que algunos ven como esencial pera que un invento sea 

patenteble. 
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Pese a todo lo se~alado precedentmente, las característtcas espectales que 

posee el Ftrmware, en el senttdo de poder tener su astento f ístco en un componente 

dtscreto del ordenador, hace que su patentabtltdad aparezca menos controverttble. 

La hibridez en que se encuentra el Firmware hace que de algún modo se le pueda 

apJ;car la normativa establecida en favor del Hardware, no obstante ser 

operativamente asimtlable al Software. 

Con respecto a la sttuectón existente dentro de la normativa referente al 

derecho de autor, podemos se~alar que no existe, dentro del espectro tnternactonal, 

opostc1ón a dar cab1da al Software dentro de su ambtto de ap11cac1ón. Tanto es 

así, que ya en algunos países han hab1do pronunctamientos judtciales en los cuales 

se han sancionado 1 a reproducción no autorizada de programas en base a 1 a 

ap 1 i caci ón de di sposi ci ones re 1 at i vas a 1 derecho de autor. 

Un punto no resuelto aún dtce relactón con el objeto proteg1do por medto del 

derecho de autor en el émbtto de las creactones de Software. Es sabtdo que un 

programa computactonal es redactado por seres humanos en base a lenguaje 

totalmente comprenstbles por el hombre e intraducibles en el ordenador( código 

Fuente). Este ordenador conv1erte ese lenguaje en " lenguaje de máquina ", el cual 

es virtualmente indescifrable para las personas por estar compuesto por un 

alfabeto b1nario (códtgo objeto). De ecuerdo a este diferenciación a veces se ha 

negado protección bajo el derecho de autor al códtgo objeto, por esttmarse, por una 

parte, que por su carencta de aptttud pera ser perc1b1do por los senttdos humanos 

se aleja de los de un escrtto, tmagen, objeto tr1d1menstonal, sontdo, etc .. ; y por la 

otra, por la ctrcunstancta que no ha stdo en rtgor escr1to en cuanto tal por un 

agente humano. 

Pese a 1 a aparente concordemci a en 1 a posi bi 1 i dad de proteger esta creación 

tntelectual por medto de la normat1va apltcable al derecho de autor, lo que no 

resulta tan claro, es la extenstón de que dtcho derecho goza en esta materta. No hay 
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d1scus16n en el sentido que el autor o su causahab1ente pude 1mped1r una 

reproducción no autorizada de 1 software con e 1 objeto de 1 ucrar con é 1, pero no 

existe ese mismo entendimiento en lo referente a impedir el uso se ese programa 

cuyo uso o copia no fu e ron obtenidos con 1 a autorización de 1 autor. Esta postura se 

basa en el hecho que las ideas no son susceptibles de aprop1ac1ón, son libres, y s1 

no lo son, en el ámb1to de la 11teratura no habría mot1vo para que lo hub1era por el 

hecho de estar plasmadas en un programa de computación. 

En el terreno de la regulación sui generis existe un enorme aporte 

materia 1 izado en las " Di sposi ci ones tipo para 1 a Protección de 1 Soporte Lógico", 

preparadas por le Of1c1na lnternecionel de le Organizeción de Le Prop1edad 

Intelectual. Se adoptó un régimen más próximo al de la propiedad intelectual que al 

de las patentes de 1nvenc16n, pero con la gran ventaja que no hacer convivir bajo 

una sola ley la prop1edad 1ntelectual tradicional con las particulariedades de los 

derechos que ti e nen 1 os creadores de 1 software. 

Dentro de 1 as part 1 cul eri deides de di cha normativa se pueden mencionar 1 as 

sigui entes características: 

a) La def1n1c16n de una ser1e de conceptos relacionados con el ámb1to de la 

i nf ormáti ca que perm1ten una comprensión caba 1 y adecuada del objeto en cuestión. 

b) Se trata de 1 a autoría del Software, y en particular de 1 os creadores que se 

encuentran en candi ci ones de subordinación 1 abora 1. Se tratan de 1 mismo modo 1 as 

transferencias entre vi vos o mortis causa. 

c) Se estab 1 ece e 1 re qui si to de origina 1 i dad (resultado de 1 esfuerzo i nte 1 ectua 1 

creador) para 1 a protección 1 ega l. 

d) Se delimitan los alcances de la protección al decir que ella será extens1va a los 

conceptos en que se basa el soporte lóg1co. En referencia a este punto se pude 

señalar que, claramente, lo que se ampara en la ley es la forma de expresión de las 

ideas y no las ideas propiamente tales. 
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e) Se da a los derechos una duración máxima de 25 años, contados desde el 

momento de la creac1 ón, o de 20 a~os contados desde el pr1 mer uso ut 111tar1 o del 

programa, de la fecha de primera operación de venta, alquiler o licencia; 

prefiriéndose aquel que produzca la terminación más temprana de 1 a protección. 

f) Se autoriza la indemnización por el uso indebido que se juzgue oportuno, y 

flexibiliza el otorgamiento de medidas cautelares en favor del titular del derecho, 

condicionándolas a que no ocasionen a su contrario consecuencias 

desproporcionadas en 1 as c1 rcunstanc1 as particulares de cada caso. 

g) S1n perju1c1o de todo lo se~alado, no se excluye el rég1men de patentes, derechos 

de autor, o competenc1a desleal, s1 hub1ere lugar a ello. 

Un aporte interesante para observar 1 as tendencias mundi a 1 es en orden a 1 a 

protección de 1 Software, lo constituye e 1 ané 1 i sis de la normativa existente dentro 

de 1 as naciones desarrolladas. Dentro de esa idea, analiza remos la normal iva 

existente en relación a este aspecto en 1 a Comunidad Económica Europea. 

La pr1mera 1n1c1at1va de la Comun1dad Económ1ca Europea en mater1a de 

protección del Software se hizo presente en 1988 con al publicación del 

denominado " Libro Verde sobre los Derechos de Autor y el reto de la tecnología". En 

dicho documento una comisión encargada del estudio del la protección jurídica del 

derecho de autor analiza de manera extensa la problematica existente en relación 

con el Software y las bases de datos. Al término de ese análisis y con las 

conclusiones adqu1r1das se elabora una propuesta sobre la protección Juríd1ca del 

Software. 

Las conclus1ones de esa Com1s1ón fueron presentadas al Parlamento europeo 

y al Comité Económico Social. En consideración al informe del Parlamento, la 

Comis1ón elaboró una propuesta mod1f1cada que fue presentada al Consejo y sobre 

la cual se adoptó una posición común que pasó a ser el texto definitivo de la 

D1rect1va. 
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A 1 ana11 zar el conten1 do de esta D1 rect 1 va se puede establecer que el objeto 

al cual se le otorga la protección aludida dice relación con el "programa ordenador", 

el cual comprendería además del programa propiamente dicho la documentación 

preparatoria. En re 1 ación a 1 programa 1 a Directiva no contiene una defi n1 ci ón 

precisa, sólo se señala en su expos1c1ón de motivos que, "programa de ordenador es 

la expres1ón de toda forma, todo lenguaje, toda anotac1ón o todo cód1go, de un 

conjunto de instrucciones que tenga por objeto permitir a un ordenador cumplir una 

tarea o una función particular". La razón aludida por la Comisión funda esta omisión 

en la la finalidad de evitar la obsolescencia en que pudiera caer una definición 

según el estado actual de la ciencia y tecnología en relación a futuros 

descubrí mi entos. 

El programa se protege cua1qu1era sea su forma de expres1ón. No sólo no se 

hace 1 a di st i nci ón entre "s1 stemas operativos" (1 os que control en e 1 f unci onami ento 

interno de programador) y "programas de apliceción" (los que cumplen las 

correspondientes funciones), si no que tampoco se di scri mi na entre e 1 "programa 

fuente" (expresado en lenguaje inteligible para el hombre) del "programa objeto" 

(sólo legible por la máquina), ni mucho menos importa el soporte material en el 

cual se encuentre contenido (tarjetas perforables o cintas magnét1cas, c1rcu1tos 

1 ntegrados, etc.) 

En relación a la documentación preparatoria, se puede señalar que ella no es 

más que una forma de expresión del programa o de algunos de sus elementos, y que, 

en concepto de la Directiva, es registrable en la medida que se desmuestre el 

carácter 1nstrumental que ella posee en la creac1ón de una fase del programa o en 

su conjunto. con ello se ve un rasgo en esta protecc16n que se despega del perf11 

que posee la protección de les obras literarias o artísticas, del todo extraña, por 

tanto, al derecho de autor. 
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En re 1 ación a 1 a natura 1 eza j urí di ca a tri bu í da a esta protección podemos 

se~alar que la D1rect1va se ha 1nc11nado por la protección de todo este ámb1to de la 

creación a través de 1 a protección dada por e 1 Derecho de Autor. 01 spone 1 a 

Directiva en su artículo 1. 1 que "1 os estados miembros protegerán mediante 

derechos de autor los programas de ordenador". Dicha decisión se tomó luego del 

análisis de las respuestas legislativas y jurisprudenciales que se habían dado en 

los países comunitarios y de desestimar el uso del sistema de patentes como 

fundamento de 1 a nueva regul ac1 ón. 

De este modo la D1rect1va optó resueltamente por la protección que otorga el 

derecho de autor, como el mejor sistema para impedir 1 a reproducc1 ón no 

autorizada de los programas, de manera comparable a la que se ha establecido para 

los libros, los f1lmes, las grabaciones musicales o las dibujos y modelos 

industria 1 es. 

Del mismo modo, se descartó el sistema de patentes como un método idóneo 

para la protecc1ón del Software deb1do a que, por una parte, era impos1ble cubrir 

con su protección todos los programas que se estima debieran ser protegidos por 

la falta en estas creaciones del nivel inventivo suficiente para obtener una patente 

y, por 1 a otra, que con este sistema se propendí a a 1 a existencia de situaciones 

excesivas que dan 1 ugar a verdaderos monopo 1 i os. 

Por último, todo lo señalado en relación a las ventajas otorgadas por el 

derecho de autor como base para la proteción de los programas de ordenadores, 

pueden ser fácilmente traspasables a la protección que otorga protección a los 

derechos conexos ( reconociendo entre otros, a los productores de fonogramas). Sin 

embargo, se ha optado por el Derecho de Autor debido a la más alta protección 

internacional que este ha alcanzado(Convenio de Berna y Declaración Universal de 

1 os Derechos de Autor). 



Pasando ahora al objeto proteg1do por esta normat1va, se ha dejado en claro 

que lo que se protege es la forma de expresión en que ha sido concebido el programa 

y, por ningún motivo, las ideas o principios implícitos en los elementos del 

programa, ni los pr1nc1p1os lógicos, los algoritmos y lenguajes de programación 

ut 111 zados(art r culo 1.2). 

En mater1 a de 1 os derechos que se 1 e conceden a 1 creador, y más 

precisamente, respecto a los derechos morales de que dispone el autor sobre sus 

obras, se puede señalar que la Directiva no hace referencia alguna con respecto a 

esta materia. Sólo en la exposición de motivos de la Directiva y al tratar de la 

cesión de los derechos patrimoniales sobre un progr6ma creado por enc6rgo y en 

virtud de la existencia de una relación laboral se habla del derecho a Re1v1nd1c6r 

una obra. Más aún, con respecto 6 la 1ntegr1dad se d1ce que 16 naturaleza de los 

programas es tal que corrientemente se les modHica o reutiliza, "de suerte que la 

noción de integridad reviste mucha menos importancia para el autor que en el 

supuesto de otras obras literarias·. 

De acuerdo a lo sel'lalado, el derecho moral (como noción de originalidad), 

viene a considerarse como un estorbo en la explotación de estas producciones. Esta 

idea siembra toda clase de dudos en términos de establecer s1 es posible adoptar 

• como fundamento de la protección de los derechos de creación sobre el Software el 

sistema de derechos de outor, si en lo práctica no se adhiere o la esencia mf sma de 

la institución. Esta es la razón por la cual un grupo de la doctrina, apoyada por 

a 1 gunas res o 1 uci ones de organismos i ntern6ci ona 1 es, c 1 aman por 1 a cre6ci ón de un 

sistema propio que recoj6 16s especiales c6racterístic6s de este producto de 16 

creación intelectual. 

Dentro del ámbito de los derechos patrimoniales la Directiva procede a la 

descripción de estos derechos bajo la rúbrica "actos sujetos a restricciones·. 
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Dentro de los derechos concedidos a los creadores de programas de ordenadores se 

pueden menctonar: 

a)Los Derechos de Re-producct ón. Se proht be la reproducc1 ón total o parc1 al de 

un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquiera forma, ya fuere 

permanente o transitoria. 

b)Derecho de D1str1bución. Se refiere a la facultad de que dispone el titular 

para realizar o autorizar cualquier forma de distribución pública, incluyendo el 

alquiler del programa de ordenador original y de su copias. Sin perjuicio de lo 

anter1 or, se a~ade que 1 a pr1 mera venta en la Comunt dad de una copta de un 

programa por el tttular de los derechos o con su consent1m1ento, agotará el derecho 

de la d1stribuc1ón en la Comunidad, de dicha copia, salvo el derecho de controlar el 

subsiguiente alquiler del -programa o copta del mismo. Así, vendido el primer 

soporte material del programa o sus copias dentro de la comunidad, el titular no 

podrá oponerse en este ámb1to terr1tor1al a las substgutentes ventas de uno u 

otras pero conservará el derecho de d1str1buc1ón en los casos de alqu1ler de los 

mismos. 

c)Derecho de Adaptación. En relación a este punto se dispone que queda 

prohibida, sin 1 a correspondiente autorización de 1 creador, la traducción, 

adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y 

la reproducc16n de los resultados de tales actos, sin perJuicio de los derechos de 

las personas que transformen el programa ordenador. 

En cuanto al tiempo de duración de estos derechos se ha establec1do que la 

duración mínima es la v1da del autor y cincuenta años después de su muerte, o en 

el caso de obras en colaborac16n, la del último coautor sobreviviente o si se trata 

de una obra anón1ma, seudón1ma o de la autoría de una persona jurídica la 

protecc1ón será por el térm1no de c1ncuenta a~os desde que el programa se puso a 

d1spos1c1ón del público. 
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En el caso de Chtle en marzo de 1990 se d1ctó la ley número 16.957. meel1ante 

la cual se modificaron las disposiciones del derecho de autor para dar cabida a la 

protección de los programas computacionales, mediante la incorporación de los 

programas computacionales dentro del catálogo de obras protegidas por el Derecho 

de Autor. Si bien a nuestro juicio dtcha normativa no es suf1c1ente, const1tuye un 

claro avance en la materta y coloca a Ch1le dentro de los países que brtndan una 

protecctón expresa a esta clase de obras del 1ntelecto. 
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CAPITULO TERCERO. 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

A. Nociones Generales. 

Por Propiedad Intelectual entendemos equelle i:iree de les ciencias jurídicas 

que se ocupe de le protección de los bienes inmateriales o creaciones del intelecto. 

Dentro de este concepto genérico pueden distinguirse dos grandes capítulos. En 

primer luger, comprende el Derecho de Autor y Derechos Conexos (propieded 

intelectual propiamente tol) que, como hemos visto, está referido principalmente o 

les obres litereries, musicales artísticas, fotogréfices y audiovisuales. En segundo 

término, trate de le Propieded lndustriel, cuyes cerecterístices y contenidos 

ana 1 izaremos en e 1 presente ceip í tul o. 

Pera la eleiboración de un concepto de Propiedad Industrial es conveniente 

referirse al Convenio de la Unión de París para le Protección de la Propiedad 

lndustrtial. Dicho instrumento en su artículo primero apartado 2 estoblece que, "Lo 

protección de lo Propiedad lndustrieil tiene por objeto les patentes de invención, 

los modelos de utilided, los dibujos o modelos industriales, les marces de fábrica o 

de comercio, las marces de servicios, el nombre comercial, las indiceciones de 

procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia 

desleel." 

Delimitado de esta forma el contenido de la propiedad industriol hay que 

hacer notar el carócter extraord1neir1eimente equívoco de esto expresión -propiedad 

industrial- ya que no puede decirse en sentido estricto que les diversas 
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inst1tuctones 1ncluídas en ella sean supuestos de propiedad, ni que se refieran 

exclusivamente a la 1 ndustr1 a. 

En este sentido es claro que no se trata de modalidades especiales de 

pro pi edad, entendi dei ésta en su sentido treidi ci ona 1, puesto que en 1 as i nst ituci ones 

de propiedad industr1al el objeto sobre el que recae el derecho es un b1en 

inmaterial, el cual no es susceptible de aprop1ac1ón de la m1sma forma como sería 

un bien corpóreo. Así pues, m1entras en el caso de la propiedad en sent1do estr1cto 

el ordenamiento jurídico se 11mita a proteger la relación existente entre el 

propietario y el objeto de la prop1edeid, en el caso de la titularidad de los bienes 

inmateriales la protección al titular exige el otorgamiento de un derecho exclusivo 

de explotac16n, med1ante el cual se proh1ba a terceros la ut111zación de dicho b1en 

inmaterial. 

En el mismo sentido, además, existe un supuesto en el cual resulta evidente 

la inadecuación del término propiedad incluído en la expresión propiedad 

1ndustr1al. Se trata de la competencia desleal. Dichos preceptos tienden a evitar 

que quienes actúen profesionalmente en el mercado, es decir, los empresarios, se 

comporten en forma contrar1a a las normas de corrección que deben reg1r el tráf1co 

económico. De esta forma, queda claro que la competencia desleal, que es una 

parte de la propiedad industr1al, no t1ene nada que ver con la propiedad. 

Por otra parte, tampoco el adjetivo "Industrial" parece resultar exacto, ya 

que las instituc1ones de la Prop1edad Industrial afectan no tan sólo a la industria 

sino que también ol comercio, la agricultura y al sector de los servicios. 

En conclustón y de acuerdo a lo expuesto, es evidente que la expresión 

Proptedad lndustrtal no es prectsa en un sent1do técn1co, pero en razón de la 

un1versa11dad alcanzada por este concepto y por razones h1stóricas no resulta 

acertardo proponer su modificación. 
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e. contenido de 10 Prooiedad Industrial, 
Como se ha dicho precedentemente, la propiedad industrial, en general, se 

encarga de regular le normeit1ve relec1onada con el otorgam1ento y ut111zac1ón de 

las patentes de 1nvenc16n, d1se~os o dibujos industriales, modelos de utilidad, las 

marcas comerciales, y por último, lo relativo a la represión de conductas que 

atenten contra una competencia leal. 

a.-Pa.tm.ks @ lovmción : 

Desde un punto de vista genera 1, por invento o invención se entiende una idea 

nueva que permite en la práctica la soluc1ón de un problema determinado en la 

esfera de la técnica. Se puede sef'ialar, entonces, Que todo 1nvento es en sí un 

esfuerzo intelectual del autor destinado a la creación o mejoramiento de un 

producto o procedimiento dest 1 neido a 1 a sat i sf acción de una necesidad. 

Por regla general, todo descubrimiento o invención no es fruto del azar sino 

que, por el contrar1o, es el resultado de un largo proceso en el cual se ha 1nvert1do 

t1empo, estud1o y recursos económ1cos. Por esta razón, antes de que un 1nventor se 

decida a revelar sus ideas o sus procesos, quiere tener la certeza que otras 

persones no podrén eprovecherse de lo que él ha deserrollado antes de haber tenido 

él mismo 1 a oportunidad de obtener 1 os benef1 ci os que surgen de sus ideas. Además, 

ningún empresario i nvert iría en una i nvest i gaci ón para obtener nuevas creac1 ones 

industriales si no tiene garantías mínimas de Que esa investigación puede ser 

rentable . 

Como a 1 a sociedad 1 e beneficia e interesa 1 a di vul gaci ón de 1 conocimiento y, 

a 1 mismo tiempo, e 1 conjunto de 1 as i nst ituci ones que integran 1 a Propiedad 

Industrial constituyen un conjunto de elementos cuyo objeto es perm1t1r el 

f unci onami ento de un merceido de 1 i bre competencia, se ha creado un sistema que 

protege los derechos del creedor. Dicho sistema, denominado "Patente de Invención" 

cons1 ste en la conces1 ón en ravor del 1 nventor del derecho excl us1 vo de expl otac1 ón 
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sobre las nuevas creBci ones. El derecho de dominio que cre6 la concesión de la 

patente es esencialmente temporal y termina con la expiración del plazo pasando el 

invento al dominio público (por 1 o genera 1, de 15 a 20 años). 

En concepto de Luis ClBro Solar la "Patente de Invención" es un diploma 

expedido a nombre de la Nac1ón por el funcionario respect1vo, que acredita el hecho 

de la invención o el descubr1m1ento que se 1nd1vidualiza o describe de la persona 

que se indica". Més adelante el autor continúa diciendo, "Se des1gna, ademes, con 

este nombre el priv11eg1o exclusivo de que se goza el inventor o descubridor, 

durante un período de tiempo determinado, del uso y aprovechamiento de su 

invención o descubr1 miento, que constituye pare él un derecho de prop1 edad ané l ogo 

al de prop1 edad 11 terar1 a, dramát 1 ca y artística ... 

En conclus1ón, es pos1ble seflalar que el derecho del dueflo de una patente de 

invención es, por consiguiente, un derecho real y mueble; y consiste en el 

monopolio o derecho exclusivo de fabricar, vender o comerciar en cualquier forma 

el producto u objeto de su invento, en todo el territorio de la República, hasta el 

día en que expire el plazo. 

Las creaciones invent1vas pueden tener lugar dentro de un amp11o espectro 

de posi b111 dades. Pueden tratarse de nuevos objetos o productos; herram1 en tas, 

instrumentos, maquinarias o repuestos de maquinarias; procedimientos para 

producir objetos, sustancias, materias, i ne luso productos químicos; l aboraci ón, 

extracción o separación de sustancias naturales. Incluso puede tratarse de 

reformas, mejoras o modificaciones introducidas en las cosas ya conocidas 

siempre que se compruebe deb1damente su novedad y ventajas sobre lo sim11ar que 

ya está en uso, en tal forma que se presente un producto o resultado superior a lo 

existente. Esta mencionada ventaje se materializa, por lo genenil, en una mayor 

efectividad, en un menor costo o en una mayor rapidez en la preperación de un 

sustancia, materia o producto. 
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Sin perjuicio de lo enterior, no todo invento o idea puede ser patentada. En la 

generalidad de las legislaciones se establecen una serie de limitaciones tendiente 

a ev1 tar 1 a conces1 ón 1 nd1 scr1 m1 nada de patentes de 1 nvenc1 ón. D1 chas 11 m1 tac1 ones 

pueden ser agrupadas en dos categorías: 

e) Aquellas que miren e les cerecterístices intrínsices del invento, y 

b) las que cumpliendo con los requisitos anteriores son excluídas de entre las 

creaciones sujetas a protecc1 ón por una di sposi ci ón expresa de 1 a 1 ey. 

Es evidente que no todo descubrimiento o invento puede ser patentable. Por 

tanto, para que una creac1ón de este t1po sea sucept1ble de protecc1ón legal deberá 

reun1 r una serie de canicterí st 1 cas: 

1) debe revestir caracteres de 1u,ved:1d; 

2) debe ser producto de una .t1ct/Yid.ad in ventfv..>1 : y 

3) t 1 ene que ser de manera 1 nmed1 ata :1p/i1.:>1ble :11..11i1dustria. 

1-La Novedad, 

Para que una 1 nvenc1 ón sea patentabl e debe ser nueva. Pero 1 o que 1 as 1 e yes 

sobre patentes pretenden expresar, en definitiva, es que 1 as 1 nvenc1 ones 

patentables deben tener la noveded definida en la propia ley. No se trata, entonces, 

de investigar si una regle técnica es o no realmente conocida, sino que para ser 

patentable lo que hay que comprobar es si la supuesta invención tiene la noYedad 

que aparece def1n1da en la prop1a ley. 

En relac1ón a este punto el destacado profesor Espa~ol Alberto Bercov1tz 

señala que, .. la determinación de la novedad, desde este punto de vista, se hace por 

contraposición a lo que se reputa ya conocido. V el conjunto de los conocimientos 

ya existentes, tal como los delimita el legislador en la ley de patentes, es el 

denominado" estt1da de /8 tiicnictl''. Así pues, el estado de la técnica constituye una 

ficción establecida por la ley en relación a lo que se considera ya conocido en un 



107 

paf s para los efectos de determinar la novedad ex1g1da para las 1nvenc1ones 

patentabl es".1 

Para 1 a determ1 nación de esta concepción o ficción j urí d1 ca en virtud de 1 a 

cua 1 se medirá 1 a novedad de una invención, se pueden uti 1 izar dos criterios. El 

primero de ellos, o de la novedad absoluta, consiste en incluir bajo la denominación 

·estado de la técn1ca· todos los conoc1m1entos que se encuentren acces1bles al 

público sin importar los medf os por lo cual se han hecho públicos ni el ámbito 

territoriel en que se heye producido. Bejo este principio se produce una 

eQuiparación total entre el estedo de la técnica a nivel nacional con la que existe a 

ni ve 1 mundi e l. 

Resulta evidente Que este s1stema sólo será el usado en los paf ses que 

presentan un alto desarrollo c1entrf1co y tecnológ1co. En el caso de los Estados 

menos desarrollados, para la determ1nación de la novedad de una acción inventiva, 

se ut111za un sf stema menos rfguroso y complicado, la novedad relativa. De acuerdo 

a este sistema el estado de la técnica está integrado solamente por los 

conocimientos que se encuentran a disposición del público dentro del mismo país. 

Esto permite que puedan ser otorgadas patentes para invenciones que no serían 

nuevas a n1vel mundf al, pero que sf lo son a ntvel nactonal. 

2-Act1v1dad Inveouva. 

Con 1 a exi genc1 a de 1 a act 1 v1 dad se pone en evidencia que para 1 a obtención 

de una patente de invención no es suficiente la existencia de novedad en la 

creación, sino que además se requiere que no resulte evidente habida consideración 

del estado actuel de la cfencfa para cualquier experto normal en la materfa, o sea, 

que no se le ocurra a cua1qu1er espec1a11sta del campo 1noustr1a1 correspono1ente 

al que se le pida que resuelva ese problema determinado. 

1 Albert.o Bercobitz."Seminario de Sobre la Propiedad lndustnal y elComercio". Chile .1 986. 
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El requisito recién mencionado, si bien se establece en forma autónoma al de 

la Novedad, es clara la existencia de una estrecha vinculación entre ambos. En 

def 1 n1 t 1 va, 1 o que se busca con 1 a 1 ncl us1 ón de esta ex1 genc1 a ad1 c1 anal es 

garantizar la novedad en su sentido amplio, esto es, tanto en su forma explícita 

como impl ícitei. 

3-AP.licac16n 1ndustr1a1. 

En razón de este re Qui si to pora que un invento sea patentab 1 e debe ser 

susceptible de ap11carse de manera 1nmediata a la 1ndustria. En este sent1do, una 

1nvenctón es suscepttble de aplicación industrtal cuando su objeto puede producirse 

o utilizarse en cualquier tipo de industria, entendida ésta en su sentido amplio 

(manufactura, minería, construcción, agricultura, silvicultura, pesca y otras 

acti vi da des). 

En conc 1 usi ón, e 1 objetivo perseguido con esta exigencia es tratar de evitar 

el patentamiento de inventos simplemente teóricos o especulativos que no hayan 

logrado demostrar su factib111dad y aplicación industral. Es sabido que el sistema 

de Patentes puede convertirse en un elemento importante para la la economía y 

desarrollo de un país, sin emborgo, la proliferación de patentes Que no se utilizan y 

no son susceptibles de expl atarse económicamente sólo obstaculiza el crecimiento 

y progreso tecnólogico del país. 

En este punto es conveniente detenerse un momento para analizar la 

s1tuaci ón que, en relación a 1 a patentab11 i dad, se encuentran 1 os conocimientos 

técnicos sobre asuntos de comercio (Know How o Tours de Main). 

Según la Cámara Internacional de Comercio "el Know How comprende todos 

aquellos conocimientos del saber y de la experiencia volcados en el procedimiento 

y en la realización técnica para la fabricación de un producto". En definitiva este 

concepto engloba todas aquellos conocimientos técnicos relativos a la combinación 
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de los factores productivos con miras al desarrollo de un proceso industrial, 

operación de manufactura o de servicios de una manera más eficiente y productiva. 

De acuerdo a lo señalado precedentemente en el mundo empresarial existe 

una serie de secretos técnicos Que son i mpresci ndi b 1 es para 1 ograr producir 

productos compet i vos dentro un mercado determinado. Los empresarios a través de 1 

estudio y exper1enc1a han logrado desarrollar estos procesos y, como es lógico, 

aspiran a obtener protección para e 11 os y mantenerlos para sus pro pi os usos. 

Desafortunadamente, en la generalidad de las legislaciones no existen 

fundamentos legales o jurisprudenciales para otorgar protección a estos 

conocimientos técnicos. Este tendencia contra 1 a protección ti ene su fundamento 

en dos presupuestos. Pr1 mero, existe 1 a creencia, amp 1 i amente observada, Que 1 a 

tecnología es es la herencia común del ser humano y debe ser puesta gratuitamente 

a di sposi ci ón de todos aQuell os Que deseen ut i 1 izarla. Segundo, existe el pre j ui ci o 

que 1 os contratos relativos el trespeiso de tecno 1 og í a, por 1 o genera 1, resultein 

desf evoreib 1 es peire l ei perta que 1 e re qui ere. 

En razón de lo señeiledo, en el ámbito internacional, parece clara la idea de 

considerar al Know How sólo como una forma especial de combinación de medios 

conocidos y, por tanto, no constituir un invento patentable. Sin embargo, en la 

actualidad el Know How ha alcanzado tal relevancia y complejidad que en los foros 

internacionales se discute seriamente la posibilidad de su protección legal. 

Haciendo un esfuerzo sistematizador se puede estoblecer la existencia de, al 

menos, tres corrientes de pensamiento en cuanto a la susceptibilidad de protección 

del Know How. 

o-La pr1mera teoría no reconoce en el Know How una categoría Juríd1ca 

determinada dentro de las que diferencian las diversas clases de bienes u objetos 

del Derecho. Se le considerei une situación de hecho, Que sólo tendrá la protección 
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Que le den las normas generales de derecho, en especial las normas civiles y 

penales que regulan la competencia desleal. 

b-Otra corr1 ente doctr1 nar1 a reconoce en estos conoc1 m1 en tos técn1 cos un 

derecho en favor e su legítimo poseedor. El alcance de este derecho, para la 

j uri sprudenci a y doctrina mayoritaria norteamericana, sería un verdadero derecho 

de propiedad. En virtud de esta teoría, los terceros deben abstenerse de afectar la 

posesión de los conocí mi en tos detentados por su ti tul ar. Sin perj ui ci o de 1 o 

anterior, la doctrina permite 1 a adqui si ci ón por parte de terceros de estos 

conoc1 m1 en tos medtante ctertos med1 os, part 1 cul armen te la 1 nvest1gac1 ón 

independiente y por le autortzeción explícita o implícita del poseedor. 

Se critica este teoría porque el concepto de derecho de pro pi edad que se 

p 1 antea no se aviene con e 1 carácter de exc 1 usi vi ded que en 1 os ordenamientos 

continentales se la atribuye al dominio. 

e- Una tercera hipótesis se basa en la consideración de estos conocimientos 

técnicos como una forma menos protegida de propiedad intelectual o industrial. Se 

considera a 1 Know How como un bien i nmateri a 1 susceptible de ser objeto de actos 

o contratos y de protección legeil que se adapte a sus característcas especiales. No 

existe en esta materia un dominio exclusivo, oponible erga omnes, como se 

reconoce en determinados bienes caporales o incorporales; en que la ley otorga 

dominio absoluto, tal como sucede con los inventos. El derecho sobre el Know How 

otorga a su t 1tu1 ar sólo la poses1 ón. Esta poses1 ón concede el goce excl us1 vo de 

ellos, el que estaría protegido por el ordenamiento jurídico. 

T1Qos de Patentes. 

Dentro de 1 derecho comparado se pueden di st i ngui r di versos ti pos de 

patentes de invención. 
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1-Potentes orcl1nortos o tnclependtentes: Son aquellas que recaen en un 

invento aisladamente considerado que existe por sí. 

2-PBtentes por MejorBs: Se entiende por aquellas las concesiones de patentes 

que recaen sobre madi fi caci ones novedosas y notoriamente ventajosas introducidas 

a una 1 nvenci ón ya patentada y que se encuentre vi gente. 

Con respecto a 1 a conces1 ón de estos pr1 v11 eg1 os es necesar1 o d1 st 1 ngu1 r tres 

situaciones: 

i) Si el autor de la mejora es el pro pi o dueño del invento de origen se le 

otorgará e 1 nuevo pri vi 1 egi o por e 1 tiempo que falte para comp 1 etar e 1 p 1 azo de 1 a 

patente primitiva. 

ii) Si el autor de la mejora es un tercero y el inventor prim1tivo lo autoriza 

para ut1l1zar la 1dea or1g1nal conjuntamente con las 1nnovac1ones se le otorgará el 

pr1 v11 egi o por el plazo que reste para 1 a expiración de 1 a patente, en forma 

i ndi vi dua 1 o en conjunto de acuerdo a 1 o acordado entre e 11 os. 

i i i) Si por el contrario, no existe autorización de parte del primer inventor 

se presenta un problema que, por lo general, puede salvarse por medio de dos 

pos1bles soluc1ones. La pr1mera alternat1va consiste en otorgar protecc1ón al autor 

de 1 as mejoras por el plazo que determ1 ne el jefe del departamento púb11 co 

encargado del otorgam1ento de las patentes. La segunda posición, en cambio, se 

inclina por otorgar la patente por el plazo solicitado, pero ese plazo comenzará 

correr al momento de vencimiento de la primera patente. 

Como una f arma de precaver dificultades futuras en relación a este punto, es 

usual en 1 a est i pul ación en 1 os contratos de 1 i cenci as sobre inventos 1 a obligación 

del 11cenc1ador de comun1car al 11cenc1sta las mejoras al 1nvento que descubra con 

posterioridad a la cel ebrac1 ón del contrato de 1 i cenci a o las nuevas técnicas en su 

aplicación. También, como contrapartida de esta obligación, se estipula que las 

mejoras del invento o nuevas técnicas que descubra el licenciante pretenecerán al 
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l i cenci ador, y deberá el l i cenci ante mantener reserva sobre e 11 as y oportunamente 

comunicarlas al licenciador. 

3-Patentes precauctonales : Son a que 11 as que pueden solicitar los í nventores 

que, con motivo del estudio de una invención, deban adoptar iniciativas que 

slgn1fiquen hacer pública su 1dea. Mediante este mecanismo se pretende amparar 

transitoriamente los derechos del creador contra posi b 1 es usurpaciones. Este 

derecho preferente es esencialmente temporal, por tanto, si el investigador no 

gest 1 onarn 1 a patente de su 1 nvento dentro de un plazo (general mente un año) este 

derecho caducará pasando su descubr1m1ento a rormar parte del dom1nio púb11co. 

Como se ha visto a 1 o 1 argo de este apartado, 1 a patente otorga a 1 inventor un 

derecho exclusivo sobre su invento. Sin perjuicio de lo onterior y como 

contrapartida a este beneficio, muchos países pensando en el interés de la 

comunidad, imponen al titular la obligación de explotarla. 

En 1 a actualidad, 1 a explotación de una patente industrial suele requerir de 

grandes tnvers1ones, por lo cual, resulta d1fíc11 que dicha explotac1ón sea real1zada 

por el propio titular. Como una forma de solucionar este problema las legislaciones 

modernas prevén el sistema de concesión de 1 i cenci as o roya 1t i es. Por medio de 

este sistema el dueño o titular de una patente industrial otorga a otra persona el 

uso y goce temporal de ella por una prestación en dinero u otros bienes. 

Por lo general, el buen éx1to en la ut11ización de una licencia va unida a una 

adecuada asesoría técn1ca de parte del 11cenc1ador. Es común, por tanto, que en los 

contratos de 1 i cenci as vayan uní dos a otros, por e j emp 1 o a un un contrato de Know 

How. 

Como una forma de ev1tar la falta de explotac1ón en que puede caer una 

patente, como también, abusos o la utilizoción de contaria al interés público, 

algunos países contemplan 1 a 11 amada licencia obligatoria. Medí ante este sistema 

se perm1te a culquter persona ex1g1r que se le autorice explotar un Invento 
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patentado si el titular no lo hace dentro de un determinado plazo, mediante una 

compensación que se fije de común acuerdo o por la j ust i ci a. 

En opinión de algunos autores, en los países en los cual es se contemplan 

licencias obligatorias, éstes hen sido muy poco utilizades. Esta situación se debe a 

que la sola poses1ón de la licencia no es suficiente, junto a ella es necesaria la 

adecueda tecnol og fa desarroll eda para su expl otac1 ón. Por tanto, bajo la 1 dea de 

licencia está la idea de transferencia de tecnología. Sin embargo, la experiencia 

demuestra que en los casos que aquellos que poseen tecnología y no desean 

licenciarla voluntariamente, es poco probable que lo hagan en forma forzada. 

Además, cualquier tecnologíe que sea transferida forzosamente, no será tan 

completa ni tan út i 1 como si hubiera si do transferida voluntariamente. 

'.8 llih11j~ :noddos lndustri.aks. 

Por medio estos conceptos se comprende toda forma plástica nueva, 

combinada o no por colores, y todo objeto o utensilio, de uso industrial, comerciel 

o domést ico, que pueda servir de tipo pera la reproducción o fabricación de otros, y 

que se diferencie de sus similares, sea por su forma, configuración u 

ornamentac1 ón d1 st 1 nta que 1 e confiera c1 erto carácter de novedad, sea por uno o 

más efectos exter1 ores que le den fisonomía pro pi a y nueva. 

Una defi ni ci ón más acabada se puede encontrar en el artículo 182 de la ley 

español a de prop1 edad I ndustr1 a l. De acuerdo a esta normativa .. Se entenderá por 

modelo industrial, todo objeta que pueda serví r de tipo para la f abri caci ón de un 

producto y que pueda definirse por su estructura y su configuración, ornamentación 

y se entenderá por dibujo industrial toda dispos1 c1 ón o conjunto de líneas o 

colores, o líneas o colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un 

producto, emp 1 eándose cuo 1 quier medio manua 1 mecánico, químico o combinados." 
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En razón de las conceptualizaciónes presentadas precedentemente, los 

objetas protegidos pueden ser: 

1-D1bujos industriales. El dibujo, osea el conjunto de líneas y de colores, o efectos 

de 1 uz y sombra, que representen 1 mágenes que tengan un sentido determinado, sin 

di st i ngui r e 1 modo de f abrí caci ón , trabajo mecánico o a mano, ni 1 a el ase de 

industria a que se aplique, con tal que la nueva creación esté destinada a variar un 

producto industria 1. 

2-Toda forma plástica, es decir, toda el ese de mol des, vac1 a dos o modelo, toda 

obra de escultura o de ornamentac1 ón. 

3-Todo utensilio de uso 1 ndustr1 al, comercial o doméstico que pueda serví r de tipo 

para 1 a reproducción o f abri caci ón de otros, diferentes de 1 os si mil ares y con 

carácter de novedad. 

Para que un diseño pueda ser objeto de la protección antes referida debe 

reunir dos características fundamenta 1 es: Apariencia y Novedad. 

a)Apar1 enc1 a. Los d1 se~os 1 ndustr1 al es deben ser aperen tes y d1 st 1 ntos del 

procedí miento de fabricación. La protección establecida en 1 as le yes no se aplica a 

los procedimientos puestos en uso para la producir un dibujo, sino al dibujo 

resultante del procedimiento y que por una configuración exterior definida da al 

producto un aspecto determinado. Natural mente, si e 1 procedimiento de aplicación 

es nuevo y const 1tuye una 1 nvenc1 ón, el f abr1 cante podría so 11 citar una patente de 

1 nvenc1 ón; pero aqu f sólo se trata del producto hecho de acuerdo a un tipo que s1 rve 

de matriz. 

b)Novedad. La origina 1 i dad es un e 1 emento i mportantí si mo para dotar de protección 

a esta clase de creaciones industriales. Los autores más competentes en la materia 

sostienen que la apreciación del carácter novedoso de un modelo o dibujo debe 

realizarse en base a un criterio amplio, no siendo posible el rechazo de la 
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inscripción sino ante la preexistecia de un modelo o dibujo idéntico al que es 

invocado. 

A manera de conc 1 usi ón, se puede seña 1 ar que 1 o que caracteriza a un mode 1 o 

o dibujo industrial y lo diferencia de otras formas protección a las creaciones, es 

que en este caso lo fundamental es el aspecto externo. Lo relevante es la fisonomía 

prop1a y nueva que el d1se~o presenta y no sus rasgos o calidades desde un punto de 

v1sta funcional. 

En e 1 plano i nternaci anal, se advierte que e 1 texto original del Tratado de 1 a 

Unión no trataba de manera especial 1 a situación de 1 os dibujos y modelos 

industrial es. La consagración de 1 a necesidad de una regulación que en f arma 

exp 1í cita se preocupara de 1 a protección de estos objetos no se produjo si no hasta 

las mod1f1cac1ones 1ntroduc1das a d1cho acuerdo por la Conrerenc1a rev1sora de 

L 1 sboa de 1958. 

En este sentido, el modificado artículo 5 (quinque) del nuevo texto del 

Convenio de París señala, "Los modelos y dibujos industriales serán protegidos en 

todos los países de la Unión." El artículo mencionado no puede ser más parco y, en 

realidad, no hace más que reaf1rmar lo dicho en el artículo primero, en el cual se 

consagra la protecc1 ón de 1 a prop1 edad 1 ndustr1 al en su sent 1 do más ampl 1 o. 

Existen otros artículos del Tratado; tratan algunos aspectos relativos a la 

materia que estamos avocados, pero siempre en un plano tangencial. Por tanto, 

concluímos que al no haber nada en los textos de la Unión que se refiera en forma 

detallada y específica a 1 os modelos y dibujos industrial es su regulación se debe 

sujetar a todo lo d1cho en relac1ón con las patentes de invención. 

Aún cuando la Un1ón no contenga d1spos1c1ones claras en mater1a de modelos 

y dibujos industriales, mediante un tratado especial se ha logrado una regulación 

i nternaci ona 1 de uno de 1 os trámites más engorrosos pre vi os a 1 goce de 1 os mismos, 

el registro i nternaci anal. 
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Este registro fue creado en la Conferencia de la Haya mediante el Arreglo 

1 nternaci anal de 6 de noviembre de 1925. Este arreglo entró en vigor en 1928 y 

desde la fecha ha s1do mod1f1cado en la Haya el a~o 1934; en Londres en 1960; 

complementado en Mónaco en 1961 y en Estocolmo 1967; por último, enmendado en 

1979. 

De acuerdo a este documento, el depósito internacional de un modelo o dibujo 

industria 1 puede hacerse en a Oficina I nternaci ona l de la OMP 1, sea di rectamente o 

por intermedio de la of1cina nac1ona1 de la prop1edad 1ndustr1al del país de or1gen. 

La ley nac1onal puede, 1ncluso, requer1r que que el depós1to 1nteranc1ona1 se haga 

por intermedio de la oficina nacional. 

Los efectos del depósito internacional son los siguientes: 

1) El depósito i nternaci ona 1 en cada uno de 1 os Estados contratantes designados por 

el solicitante tiene el mismo efecto que en el caso en que el solicitante ha 

cumplido todas las formalf dades requeridas por la nacional para la concesión de la 

protección y la of1c1na de ese Estado ha realtzado todos los actos requeridos con 

ese ff n. 

ii) El depósito es meramente declarativo; la oficina internacional no tiene en 

consideración más que las prescripciones del tratado, sin entrar en otras 

cuestiones de fondo, siendo los interesados, en caso de conflicto, los encargados de 

hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. 

111) El depóstto 1nternac1ona1 garantiza la prtortdad estanlectda en el artículo 4 de 

1 a Unión genera 1. 

La, Oficina I nternaci anal publica en un boletín períodi co, para cada depósito 

internacional, reproducciones en blanco y negro, o en colores si el depositante lo 

solicita, de las fotografías u otras representaciones gráficas del diseño 

depositado. 



117 

Cada uno de los Estados contratantes designados por el solicitante puede 

denegar la protección dentro de seis meses desde 1 a fecha de recepción de 1 a 

pub 1 i caci ón de 1 depósf to i nternaci ona l. 

El plazo de protección no puede ser inferior a cinco años, o a diez años si se 

lo renueva durante el último año del primer período de cinco años. 

e. rtoddos ck utU.iáM, 

En general, se considera modelo de utilidad cualquier forma, configuración o 

disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo 

u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente 

funcionamiento, ut ilf zaci ón o f abr1 cac1 ón del objeta que se 1 ncorpora, o que se le 

proporc1one alguna ut111dad, ventaja o efecto técn1co que antes no tenía. 

Puede señalarse que hasta época reciente los modelos de utilidad eran 

conocidos para el Derecho con el nombre alemén de "Gebrauchsmuster", ya que 

corresponde a 1 derecho germéni co 1 a paternidad de esta i nst ituci ón. El hecho que 

este nuevo concepto nazca al interior del ordenamiento alemén no es una mera 

concidencia sino que se encuentra relacionado estrechamente con la extrema r1gdez 

y r1 guros1 dad que 1 o caracter1 za. 

Particularmente, el problema se genera debido a que el sistema de Propiedad 

1 ndustri a 1 a 1 emana contemp 1 aba un procedimiento para e 1 otrogami ento de Patentes 

de Invención muy engorroso. Aunque no se daba a la invención un sentido más 

exclusivo que en otras 1 egi sl aci ones, se consideraba que 1 os inventos para ser 

suceptibles de protección bajo el sistema de patentes debían ser algo realmente 

1 nnovador y re vol uc1 onar1 o para 1 a 1 ndustr1 a. 

Por esta razón se producía el problema que quedaban sin proteger una ser1e 

de invenciones que, aunque de menor importancia, poseían una utilidad indiscutible. 

Sin perj ui ci o de lo tmteri or, en algunos casos aún pudiendo ser sa 1 vados 1 os 
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problemas legales, el plantentamiento de un invento de esta clase no resultaba 

conveniente debido a 1 a Que 1 a protección como patente resultaba muy onerosa en 

relac1ón con los benef1c1os menores que se obtendrían del invento. 

Como una forma de solucionar esta situación nacen los Gebrauchsmuster, 

constituyéndose en un puente 1 ntermedi o entre 1 os Moda 1 os Industria 1 es y 1 as 

tradicionales Patentes de Invención. Efectivamente, los modelos de utilidad tienen 

en común con las patentes el hecho que también son considerados invenciones , y 

con los modelos industriales se relacionan en el sentido Que ambos toman en 

cons1derac1ón la forma, aun cuando en este caso en un sentido ut111tario y no 

artístico como ocurre en los modelos industriales. 

En relación a este punto, conviene mencionar la clara distinción que entre 

estos tres derechos observe e 1 notcib 1 e ccitedréit i co Otto Ccintor. En concepto de 1 

autor" el derecho de p8tente protege 18s invocaciones nuevas industriales en el 

terreno técnico, Que se hacen con la aplicación de las fuerzas de la naturaleza, sin 

dar lugar a una nueva forma especial. El modelo de ut1lidad tutela solamente la 

forma nueva indiferente de si intervienen en ella fuerzas de la naturaleza como 

objeto de 18 cre8tiv1d8d 1ndustricil. Est8s fuerzeis de lo notureileza pueden existir en 

el modelo de ut11ided, pero no es lo fundeimental. 

La diferencia de los modelos de utilidad con los modelos indutr1ales, es Que 

en éstos, la forma actúa en una dirección estética y en los modelos de utilidad se 

protege la forma refer1d8 a objetos técn1cos, person1f1cados en una envoltura 

especial." 

Por último, pan~ la debido comprensión del concepto conviene citar lo que al 

respecto se ha dispuesto en la ley de Popiedad Industrial Española. Este cuerpo 

legal tiene la virtud de ser particularmente claro en cuanto a determinar las 

características esenciales que disttinguen un modelo de utlidad de otras formas de 

creac1 ones 1 ndustr1 al es. D1 cha normat 1 va seflal a que: "El reg1 stro de 1 a Prop1 edad 
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1 ndustri a 1 otorga patente de registro de mode 1 o de utilidad y a este efecto se 

consideran modelos , los instrumentos aparatos, herramientas, dispositivos, y 

objetos o partes de 1 os mismos en que 1 a forma sea rei vi ndi cab 1 e tanto en su 

aspecto externo como en su funcionamiento y siempre que este produzca una 

ut1lidad, esto es, que aporte a la función que son destinados un beneficio o efecto 

nuevo o una economía de tiempo, energía, mano de obra, o un mejoramiento en las 

condiciones higiénicas o -psicofistológicas del trabajo." 

En el plano internacional los Modelos de Utilidad no son considerados en 

como un concepto autónomo sino hasta 1958. En dicho año la Conferencia de Lisboa 

modifica el Acuerdo de Porís y establece en su artículo 4 letra D una mención 

expresa en relación o este t1po de creaciones industriales. 

Sin perjuicio de lo anter1or, en la actualidad la regulación de los modelos de 

ut1lidad, en forma autónoma o por medio del sistema de patentes, no deja de ser un 

particularismo de algunas legislaciones frente a la colectividad de la Unión. Es 

común observar su protección en países no muy desarrollados para el amparo de 

protecciones menores que no requieren de avanzada tecno 1 og í a. 

D. Marms comercwks, 
De la serie de derechos que integran la propiedad industrial, sin duda el más 

importante de todos es el que se relaciona con las Marcas Comerciales. La 

importancia aludida no se observa tanto en el plano jurídico, donde el sistema 

presenta mayor simplicidad que otros derechos, sino que se presenta en el campo 

económico, ámb1to en el cual, el derecho marcario adquiere una gran trascendencia. 

La marca, en realidad, tiene Innumerables sentidos, y los diccionar10s más 

autor1 zados 1 a registran de d1 st 1 ntas maneras. De este conjunto resulta que 

"marca" es: acción de marcar, señal o distintivo, etiqueta, cuño, instrumento de 

marcar, sello, firma, registro, grado, categoría, cualidad, grandeza, etc. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la marca, según la entiende la legislación 

internacional, es la señal por el cual un producto o servicio se conoce o d1st1ngue 

en el mercado consum1 dar o entre los usuar1 os. S1 endo la marca una se~al ésta 

puede ser gráf1ca figurat1va, plástica, fotográfica o de cualquier otra forma. Por 

esa señal particular es por lo que el producto o servicio se presentan y tornan 

conocí dos entre 1 os demás de cualquier naturaleza, y por este mismo carácter 

singular es por lo que se distinguen suficientemente de los otros del mismo género 

de negocio, de la industrie, de comercio o actividad e incluso del mismo producto o 

productos semejantes. Para llegar a ser conocida y dtst1ngutda en el mercado es 

necesario que la señal sea idónea, clara, diferente y perceptible; de ahí la 

necesidad de ser inconfundible. 

En concepto de la OMPI la marca de f ébrica o de comercio " es un signo que 

sirve para di st i ngui r 1 os productos o servicios de una empresa industria 1 o 

comercial o un grupo de empresas de esta clase. El signo puede estar formado por 

una o vartas palabras d1st1nt1va, letras, números, dtbujos o imágenes, emblemas, 

monografías o firmas, colores o combinaciones de colores". 

Por su parte, en opinión de Luis Claro Solar, " la marca es todo signo que 

sirva para di st i ngui r 1 os productos de una 1 ndustri a o 1 os objetos de un comercio. 

La marca de fábrica gonrntizo el origen del producto que la lleva; la marca de 

comercto, la explotac16n. La marca ampara el trabajo del que la usa; pero el 

consum1 dar v1 ene a ser tamb1 én 1 nd1 rectamente proteg1 do, tanto contra el fraude 

que usurpa la reputación del tndustrtal que crea el producto como contra el fraude 

que desnaturaliza los objetos entregados en buen estado por el fabricante".1 

En definitiva, el objetivo perseguido con la marca es la creación de un 

símbolo agradable que: 

1Luis Claro Solar"Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado".Chile. 1930. 
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1) distinga los productos; 

2) induzca a los consumidores a preferir aquellos artículos en que ella aparece; y 

3) sea una garantí a i nvari ab 1 e de ca 1 i dad para los consumidores. 

En la medida que la marca logre los objetivos antes propuestos adquirirá un enorme 

valor económico, que su titular tendrá intención de proteger. 

Ex1sten d1versos t1pos de marcas, depend1endo de los cr1ter1os que se 

adopten: 

A) En relación con estructura y composición las marcas pueden ser Verba 1 es o 

Figurativas o Mixtas. Marcas verba 1 es son a que 11 as que están constituí das por 

letras que constituyen un conjunto pronunciable. Figurativas son aquellas que, por 

el contrario, están compuestas por signos visuales caracterizados por su 

conf1gurac1ón o forma. Por últ1mo, son marcas M1xtas las que tntegradas por un 

elemento denominativo y uno f1gurat1vo en combinación. 

B) Atendiendo a 1 uso y difusión las marcas comercial es pueden clasificarse en 

Notorias, Débiles u Ordinarias. Son marcas notorias aquellas que, como 

consecuenc1 a de su uso t ntens1 vo en e 1 mercado y en 1 a pub 11 c1 dad se ha d1f undi do 

ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es generalmente conocida por todos 

1 os consumidores. Déb11 es son a que 11 as marcas que poseen escasa fuerza di st i nt i va, 

cuyo uso se ha popularizado s1 n 11 egar a ser parte de 1 dominio púb 1 i co. Por otro 

lado, ordinarias son todas aquellas que no se enmarcan en las categorías 

precedentes. 

C) Otra clasificación es la que distingue entre marca de producto, servicio, de 

establ ec1 miento comerc1 al o f ábr1 ca y marca colectiva. La marca de producto es 

todo st gno v1 st ble que st rve para d1 st 1 ngut r productos de una empresa de 1 os de 

otra. En el caso de la marca de serulcio el signo distintivo permite d1ferenc1ar el 

servicio ofrecido por una empresa de los de otra. La marca de un establecimiento 

de comercio o fébrica es aquella que permite la identificación de un 
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establecimiento de comercio o fábrica que se dedique a la prestación de 

servicios o a la producción o distribución de productos. Por último, marcas 

Colectluas son aquellas que s1rven para d1st1nguir el ortgen o cualquter otra 

característica común de productos o servicios de empresas diferentes que utilizan 

la marca bajo el control del titular. 

Para la protección de los beneficios que para su titular reviste el uso de una 

marca comercia 1, se ha t deado un procedt miento consistente en e 1 registro de 1 a 

misma ante una oficina pública. En función de este sistema el derecho exclusivo de 

ut111zar una marca sólo se adqu1ere una vez cump11dos una ser1e de forma11dades 

necesarias e 1ndispensables para dicha concesión. 

En relación al sistema de registro es preciso señalar que, en el ámbito 

internacional, no existe uniformidad en cuanto al criterio predominante para el 

otorgamiento de una concesión. En este sentido, estos procedimientos pueden 

el as1f1 carse en IJec.1111:1tfv<.1s y Cé.'11stftut1v"s 

De acuerdo al s1stema Declarat1vo el derecho sobre una marca se cons1dera 

un derecho natural de proptedad y no sólo una concesión de ra ley. Así, en opinión de 

Gama Cerqueira" el modo de adquirir la propiedad de la marca es la ocupación; pero 

su reconocimiento puede subordinarse esencialmente a su registro o depósito, o no 

depender de esas formal1dades."t 

Ocupando de una forma contínua una determinadad marca, el usuario asegura 

para sí la poses1ón de la m1sma, y s1 eventualmente otros llegaran a requerir el 

reg1 stro de 1 gual marca, tendrá el derecho de rei vindicar 1 a priori dad de uso, 

embargando el pedido de registro que le sea posterior. 

1 Joao Da OamaCerqueira. ºTratado da Propiedade Industrial".Brasil. 1946. 
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Aunque este sistema no sea el que predomina en 1 a mayoría de 1 os paf ses, es 

clero, que es el que sostiene el mejor criterio de reconocimiento y concesión de 

marcas, a 1 a vez, que ofrece 1 a mejor protección y asegura por medí o del derecho 

una situación de hecho preexistente. 

El segundo proced1m1ento de conces1ón es el llamado sistema atributivo. En 

su v1rtud, el duerio de una marca comerctal será aquel que pr1mero obtenga su 

registro, no reconociéndose cualquier uso anterior en el país o fuera de él. Este 

sistema tiene la cualidad de permitir, por parte de los nacionales y extranjeros, el 

registro de cua 1 quier marca, sin tener en cuenta si 1 as mismas fueran 

anteriormente registradas en sus países de origen o si llegaron incluso a utilizarse 

en otros paf ses en los que se sol1c1taron por pedidos por terceros. 

De acuerdo a este sistema, s1 los prop1etartos de marcas extranjeras no son 

pre vi sores y dejan sol 1 citar 1 os correspondí entes regí stros de sus marcas en otros 

países, 1 os terceros podrán aprovecharse y registrar para sí 1 o que 1 e pertenece a 

otro. 

Es conveniente señalar, sin embargo, que ciertos países adoptan un sistema 

atributivo un poco más rígido ya que, además de la necesidad del registro para 

conrertr la propiedad de una marca, extgen comprobante de la misma anteriormente 

efectuada en el país de origen, o bien, establecen un plazo por el cual es posible 

impugnar una marca ya concedida si se comprueba su i nscri pci ón pre vi a en e 1 

extnmjero. 

Sin perjuicio de la aptitud que, en principio, posee todo signo para 

constituir una marca comerc1al, para su reconocimiento e inscripción como tal se 

deben cump11r ciertas características fundamentales. En general, la marca debe 

revestir la forma de una señal clara, vis1ble y perceptible. Deberá, por otro lado, 

ser especial, en el sentido que sea lo suficientemente original para llamar la 
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atención, y debe ser nueva respecto a 1 as marcas ya empleadas por 1 os 

concurrentes. 

Con respecto a este punto, es 1nteresante analtzar lo cr1ter1os que la BIRPI, a 

través de la "Ley Tipo para los Países en Desarrollo sobre Marcas, Nombres 

Comerciales y Competencia Desleal", pretende imponer en las legislaciones 

internas de 1 os países asociados. En términos muy general es, se puede señal ar que 

las restricciones propuestas por la Ley Tipo se dividen en: 

a) aquellas que m1 ran a la 1 nab111 dad 1ntrf ns1 ca u ob jet1 va que presenta el s1 gno 

para const1tu1r una marca reg1strable; 

b) las que m1ran a su 1nadm1s1b111dad por causa de derechos de terceros. Como 

restriciones pertenecientes al primer grupo, se deben mencionar: 

1-el registro de una marca que se identifique con la forma del producto o la 

manera de 11 evar a cabo el servicio de que se trata. 

2-inadmisibilidad para el registro como marca de los signos o indicaciones 

meramente descrp1t1vos del producto o el servicio de que se trate. Los signos 

1ncluídos en esta d1spos1c1ón son no sólo las descrp1c1ones verbales, sino también 

las descripciones en forma de imágenes. 

3-el registro de signos que se han convertido en nombres genéricos de 1 os 

productos o servicios de que se trata. 

4-adopción de signos que por su extrema simpleza, o complejidad no son idóneos 

para perm1t1r al púb11co el establec1m1ento de una relac1ón entre un producto o 

servicio y una empresa determinada. 

5-imposibilidad de registrar signos contrarios a la moral, buenas costumbres o 

destinados a engañar al público acerca de las particularidades de los productos. 

6- el registro de signos que sin 1 a adecuada autorización, reproduzcan o 

imiten,banderas, emblemas, signos, nombres, etc. adoptados por un Estado u 

0rgan1 smo 1 nternac1 anal. 
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Dentro del segundo grupo de prohibiciones se encuentran aquellas 

disposiciones que tienden a evitar el registro de una marca semejante o idéntica a 

otra ya inscrita, y que pudiera producir confusión o error entre 1 os consumí dores. 

En este sentido se pu den mencionar: 

1-La prohi bici ón de i nscri b1 r una marca semejante a otra marca o nombre 

comerc1 al prev1 amente reg1 strado o depos1tado para su 1 nscr1 pc1 ón. Esta 

disposición debe interpretarse en forma amplia pues no sólo se refiere a las 

situaciones en que se pretendiere el regí stro de una misma marca sobre unos 

mismos productos o servicios, si no que también se ap 1 i ca a otros productos o 

servicios que sean de tal naturaleza que si 1 a nueva marca se utiliza en re 1 ación a 

ellos se pueda inducir al público a error. 

2-La 1nadmis1b111dad de una marca que que se asemeje a otra marca anter1or usada 

en e 1 país para productos o servicios idénticos o si mi 1 ares, que aunque no se 

encuentre registrada no pueda alegarse el desconocimiento de ese uso. 

3-El registro de una marca o nombre comercial que sea imitación total o parcial de 

un signo, que aunque no registrado en el país en que se solicita la nueva 

i nscri pci ón, sea una marca notoriamente conocido a nivel mundial. En estos casos 

la 1 nadm1 s1 b1l 1 dad no se 11 m1 ta a los productos o serv1 c1 os en los cual es esta 

marca es conoc1 da o destaca, s1 no que se aplica a toda e 1 ase de e 11 os, ya que podría 

crearse un nexo en cuanto al origen de estos productos. 

En el ámbito de los acuerdos internacionales se debe destacar el Convenio de 

París, que trata en forma detallada asuntos relacionados con el régimen 

internacional de las Marcas Comerciales. En este Convenio se establecen una serie 

de pr1 nc1 p1 os bás1 ces que ordenan las s1tuac1 ones que se presentan cuando una 

Marca traspasa las fronteras del Estado que le dio origen y comienza a ser usada en 

otros territorios. 
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En relación a esta materia dos son las corrientes que dividen a la doctrina 

internacional. La primera de ellas es la denominada teoría del estatuto personal. En 

concepto de sus sostenedores ex1st1ría una vinculación indisoluble entre la marca y 

la legislación del Estado Que la concedió. Así entendido, una marca no podría 

registrarse en un país de 1 a Unión en la medida que no hubiese si do previamente 

registrada o renovada en el país de origen. Este es un criterio muy engorroso e 

históricamente corresponde al sistema utilizado en el primitivo texto de 1883 del 

Convenio de Parí s. 

Con el t 1 empo y fundamental mente en la conf erenc1 a de L 1 sooa de 1956, el 

sistema del estatuto personal o" Te✓Je OueJJe" fue sustituído por el Principio de la 

Independencia de la Marca. En virtud de este criterio se tutelaría la marca en todos 

los países en forma independiente aun que las legislaciones nacionales la 

protegieran o no. Práct i comente esta te orí a se materia 1 iza en que las candi ci ones 

de presentación y reg1 stros de 1 as marcas de f ábr1 cas o de comercio se rigen en 

cada Estado por su leg1slac1ón 1nterna. En consecuencia, no se podría rechazar una 

solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un Estado 

contratante, ni se podré i nYa l i dar su registro por el hecho de que no hubiese si do 

presentada, registrada, o renovada en el país de origen. Una vez obtenido el registro 

de un marca en un Estado contratante, la marca se considera independiente de las 

marcas eventualmente registradas en cualquier otro país, incluído el país de 

or1gen; por cons1gu1ente, la caduc1dad o la anu1ac1ón en un país contratante no 

afecta su validez en 1 os demás. 

De 1 a misma manera, cuando una marca de fábrica o de comercio ha si do 

debidamente registrada en el país de origen debe ser admitida para su registro en 

los demás Estedos contretentes, cuenda así se solicita. Sin perjuicio de lo 

anterior, se podrá denegar el registro en algunos casos bien definidos, como por 

ejemplo, cuando la 1nscr1pc1ón de una marca vendría a les1onar derechos adqu1r1dos 
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por terceros, cuando carezca de todo elemento distintivo y en los casos que sea 

contraria a la moral, al orden público o que por su naturaleza pueda producir engaño 

en 1 os consumidores. 

Como una forma de superar los problemas suscitados al tratar de inscribir 

una marca en distintos países se ha creado el llamado Registro Internacional de 

Marcas comerc1ales. Este mecan1smo es el resultado de largas negoc1ac1ones y que 

se plasmó en el llamado Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 y, 

posteriormente, complementado por el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 

de fecha 27 de junio de 1989. 

El arreglo establece un registro de marcas ( marcas de fábrica, de comercio 

o de servicios) a cargo de la oficina inernacional de la OMPI. Las inscripciones 

efectuados en v1rtud de este Arreglo se llaman 1nternac1onales porque todos los 

reg1stros surten efecto en var1os países y pueden extenderse a todos los Estados 

contratates. 

Para el registro internacional de un signo distintivo el solicitante debe 

cumplir ciertos requisitos previos. En primer lugar debe ser nacional de uno de los 

Estados contratantes o ti ene que estar domi c11 i ado, o tener un establ eci m1 ento 

1ndustr1a1 o comerc1a1 efecttvo y real en uno de los Estados contratantes. Al mtsmo 

tiempo, debe haberse presentado ya la so11c1tud de inscripción sobre la marca en la 

of;cina nacional (solicitud de base), o bien una vez que dicho registro haya sido 

efectuado (registro de base). 

cumplidos estos requis1tos se está en condiciones de solic1tar la inscripción 

internacional. Toda solicitud se presentará a través de la oficina nacional por 

med1o de un formular1o prescr1to. La of1c1na de or1gen cert1fiará que las 

indicaciones que figuran en la solicitud internacional correspondan a las que 

figuran en la solicitud de base o registro de base. 
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Una vez efectuado, el registro internacional es publicado por la Oficina 

Internacional y comunicado a los Estados contratantes en los que se ha solicitado 

la protecc1 ón. Cada uno de estos Estados podrá declarar, durante un año que no se 

puede conceder protección a esa marca en su territorio. Si se hace esa declaración, 

el procedimiento sigue su curso en la oficina nacional que ha hecho la denegación o 

ante los tribunal es del Estado contratante respectiva. Si no se hace 1 a declaración 

dentro del plazo de un año, el registro internacional surte los mismos efectos que 

un registro nacional. 

Este reg1stro 1nternac1ona1 resulta conven1ente para el t1tular de la marca. 

Así, una vez registrada la marca a nivel nacional sólo requiere para extender dicho 

registro a otros Estados el presentar una solicitud y pagar una sola tasa a una 

oficina, en vez de presentar solicitudes por separado entadas las oficinas 

nací onal es de 1 os di versos Estados. La misma situación se produce con motivo de 1 a 

renovación de dichos reg1 stros ( cada 20 años). 

La creac16n de una leg1slac16n común en mater1a de marcas comerc1ales ha 

sido desde siempre una aspiración entre los Estados. Sin lugar a dudas, en la 

actualidad el intento más serio lo realiza la Comunidad Económica Europea. 

Con ese objetivo La Comisión de 1 a Comunidad Económica Europea presentó, 

en 1980 una propuesta de reglamento para la creación de una marca comunitaria. En 

concepto de dicho organismo mientras existan derechos nacionales de marcas, el 

campo de aplicac16n de las m1smas segu1rá s1enoo 11m1taoo y generará un enorme 

número de conf 11 etas. 

El derecho marcaría comunitario estaría compuesto por una 1 egi sl ación 

común y por una oficina única encargada de la concesión de las marcas válidas para 

toda 1 a comunidad. 

La propuesta de la Comisión prevee en particular: 

a-Una duración del registro de 1 o años, prorrogables por períodos iguales. 
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b-Denegación del registro en los casos de existir un registro anterior o que sea 

i 1 í cito e inductivo a error. 

e-El mantenimiento paralelo de las marcas nacionales que seguirán siendo útiles 

para 1 as empresas cuya actividad no re qui era protección a escala europea. 

E. R&preswn á.e: ra ComJ1etencta Des[(a(. 

Al abordar esta materia es nece~ario hacer presente la estrecha relación que 

existe entre la propiedad industrial y el mercado. Como es sebido, el sistema de 

libre competencia se basa en 1 a idea que los empresarios han de intentar atraer a 

la clientela ofreciendo bienes o prestaciones de mejor calidad y en condiciones 

más ventajosas que las de sus competidores. De acuerdo a este concepto, la 

relación de la propiedad industr1al con el sistema compet1tivo parece muy clara 

puesto que el objetivo perseguido por todas las instituciones que la integran es, 

precisamente, permitir el buen funcionamiento de éste. 

En el caso de los signos distintivos, la relación referida se hace evidente; lo 

que se pretende es facilitar la vinculación, con fines comerciales, entre la empresa 

o producto con la clientela. Si el público no pudiera distinguir por los signos los 

b1enes y serv1cios que se le ofrecen en el mercado o las empresas que participan en 

él, la competencia sería imposible. 

Por otro lado, el mismo fundamento se encuentra inmerso al otorgar 

protección a inventos, modelos de utilidad y los modelos o dibujos industriales. La 

concesión de un derecho exclusivo de explotación sobre la nuevas creaciones opera 

como un instrumento fundamental para 1mpulsar la 1nvers1ón en ese campo. Por 

otra parte, los compet1dores del empresario que ha logrado la patente saben que 

para no quedar marginados del mercado tendrán que esforzarse para lograr el 

patentami ento de creeci ones alternativas a la ya patentada por e 1 compet i dar. 
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Como una consecuencia de la estrecha vinculación señalada, y, además, 

debido a que, por lo generel, las violaciones a derechos protegidos por la 

prop1edad 1ndustr1al const1tuyen actos o conductas que producen fuertes 

d1storciones en el funcionamiento del mercado, se sostiene, por algunos autores, la 

necesidad de incorporar dentro de la normas que regulan la propiedad industrial 

preceptos destinados a la represión de la competencia desleal. Se ha señalado, 

incluso, que la citada competecia desleal es el caso mes general de infracción 

contra la prop1 edad industria 1, considerándose a todas 1 as demás, usurpación, 

1m1tac1ón, etc., como casos part1culares de ella. 

La estimación de la competencia desleal, como un género, en el cual se hayan 

comprendidas todas las especies de infracciones nos parece evidente, porque todos 

los actos contrarios a los derechos de la propiedad industrial, se deben, sin duda, a 

competir en forma contraria a los usos honrados, ya sean inventores, artistas o 

comerciantes. 

El estao1ec1m1ento de un concepto exacto de competenc1a desleal es una 

empresa muy difícil. Esta di f1 cultad se presenta, según Mermil 1 od, "debido a que 1 a 

competencia desleal está compuesta por un cúmulo de nociones vagas y sobre todo 

porque, si bien, esta noc1 ón es j urí di ca su con te ni do es esencial mente moral." 1 

Desde que aparecen 1 as primeras 1 e yes des ti nadas a estab 1 ecer reglas 

relativas a la concurrencia, comienza la lucha en contra de la competencia desleal. 

Muchas veces estas 1n1c1at1vas provinieron de los proptos competidores los que de 

formas originales desmascararon a los Industriales y comerciantes deshonestos. 

Hi stóri comente se han ut i1 izado dos distintos procedi mi en tos para enfrentar 

el tema . Así, se ha optado por la represión de la competencia desleal a través de 

las disposiciones del derecho civil que exigen la reparación del mal causado 

1Mennillod L. • Essai sur la Nolion De ConOJrrence Déloyale en France Et Est.ats Unis". Paris 1954. 
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(Belgica y Suiza), o b1en, med1ente la promulgación de leyes especiales (Alemania y 

España). 

A 1 emani a fue el primer peí s que promulgó una 1 ey espec1 a 1 de represión de 1 a 

competencia des 1 ea l. Di cha 1 ey fue promulgada con fecha 27 de mayo de 1896 y no 

comprendía principios generales sino sólo una mera exposición casuística. 

Arios después, el 7 de jun1o de 1909, d1cha ley fue mod1f1cada por una nueva 

ley que ampliaba lo dispuesto en la anterior y configuraba una definición general 

sobre la competencia desleal. Así en su artículo primero se disponía que " Toda 

persona que con el propós1to de competencia cometa en sus negocios actos 

contrarios a 1 os usos honrados, puede ser emp 1 azada o cesar estos actos y a 

responder de darlos y perju1c1os." 

Los Anglosajones como es sab1do, const1tuyen un mundo aparte. su derecho 

consuetudinario y tradic1onal resuelve todos los problemas relativos a la 

competencia desleal en base a reglas de equidad ( equity ). El passing off es la 

base de la jurisprudencia inglesa, según este celebre norma "it is unlawfull far one 

trader to pass off hi s goods as the goods of another" ( es i1 í et to para un 

comerc1ante hacer pasar sus artículos como artículos de otro). 

Como se ha v1sto, cas1 todos los países de una forma u otra, se han ocupado 

de combatir la competencia desleal. Esta situación, como es lógico, ha repercutido 

en el derecho internacional, donde de forma paralela a las legislaciones, a medida 

que ha ido pasando el tiempo se ha ido perfilando una regulación jurídica de la 

citada competencia. 

Poco t 1 empo después de const 1 tu í da 1 a Un1 ón para 1 a protecct ón de 1 a 

prop1edad 1ntelectual, en su pr1mera conferenc1a de rev1s16n de Bruselas, celebrada 

el arlo 1900, se trató por pr1mera vez el problema de la competenc1a desleal con un 

artículo 1 o bis insertado en el acta adicional que decía:" Los súbditos de la 
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Convención, gozarán en todos los Estados de la Unión de la protección acordada para 

los nacionales contra la competencia desleal." 

En 1 a s1 gu1 ente conf erenc1 a de la Un1 ón, celebrada en wash1 ngton el año 

1911, se hi za patente 1 a necesidad de una acción más eficaz contra esta 

competencia inmoral. El artículo 1 o bis fue suprimido con el acta original y se le 

incorporó al texto de la Unión, modificado de la siguiente forma: "Todos los países 

contratantes se comprometen a segurar a 1 os súbditos de 1 a Unión, una proteci ón 

efectiva contra la competencia desleal." 

Es dec1r, el ant1guo artículo de mera asim1lac1ón del extranjero al nac1onal, 

se transformaba en un texto unionista verdaderamente internacional, al ser 

obligatorio para todos los países de la Unión. 

Tras el paréntesis de la primera guerra mundial, la agudización del problema 

de la competecia desleal hizó imprescindible la creación de una regulación 

internacional clara. La Unión pues, a falta de una normativa desarrollada a nivel 

nac1onal tenf a que regular esta mater1a de una manera prec1sa. En esta ocasión no 

se enfrentaba a la situación de tener que armonizar derechos contrarios, sino crear 

un derecho que, en general, aparecía incompleto o inexistente. 

El establ eci miento de conceptua 1 i zaci ones en esta materia no resultaba 

senci 11 o. Durante mucho tiempo se discutió 1 a conveniencia de ut i 1 izar, una 

enumerac1ón taxat1va de todos los casos pos1bles de competencia desleal que 

pud1eran darse, o b1en, la búsqueda de una sola noción general. Definitivamente la 

Unión, se inclinó por una solución intermedia; definición y casos prácticos 

aclaratorios. 

De acuerdo a lo señalado, la Conferencia de la Haya de 1925 definía la 

competencia desleal como "todo acto de competencia contrario a los usos honrados 

en materia industrial o comercial •. La competencia desleal quedaba así definida 
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por primera vez, de forma dogmática, como hemos dicho anteriormente, cosa en 

verdad extraordinaria por infrecuente. 

Esta def i ni ci ón, como también dijimos, se comp 1 ementaba con dos casos 

ac 1 aratorios que especifican que debían ser prohibidos, 1 a confusión y e 1 descrédito 

del competidor. 

Esta def1 n1 c1 ón, en general, se ha manten1 do desde entonces en 1 os textos 

un1onistas sin grandes var1ac1ones. Así, en la Conferencia celebrada en Lisboa de 

1958 el artículo 1 o bis ha quedado redactado de 1 a sigui ente f arma: 

.. Los países de la Unión se obligan asegurar a los súbditos de la Unión una 

protección efectiva contra 1 a competencia des 1 ea l. 

Constituye un acto de competencia des 1 ea 1, todo acto de competencia 

contrario a los usos honrados en materia de industria o comercial. 

Especialmente deben prohibirse: 

1-Todos los hechos de cualquier carácter que creen una confusión por cualquier 

medio con el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial 

de un compet i dar. 

2-Las alegaciones fa 1 sas en e 1 e j erci ci o del comercio de natura 1 eza que 

desacrediten el establec1m1 ento, los productos o la actividad 1ndustr1al o 

comercial de un competidor. 

3-Las i ndi caci ones o alegaciones cuyo uso en el e j erci ci o del comercio sean 

susceptibles de inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de 

fabricación, las característica, la aptitud en el empleo o en la calidad de las 

mercancías." 

Este artículo t1ene la parttculartdad de comprender en su regulactón, por 

prtmera vez, los dos ámbttos en los cuales pueden producirse sttuactones abusivas; 

dentro de las relaciones de los competidores entre sí, a la vez que, las 

vi ncul ac i ones de estos últ 1 mas con 1 os consumidores. 
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Como se puede observar, la intención de la normativa establecida por el 

Convenio de París en relación de la represión de la competencia desleal es sólo el 

se~al am1 ento de 1 as grandes d1 rectr1 ces que deben 1 mperar en esta mater1 a. Ahora 

bien, la determinación de los mecanismos para el cumplimiento efectivo de estos 

principios, al igual que las sanciones civiles como las de orden criminal en caso de 

su contravención, son entregadas de manera absoluta a las 1 egi al aci ones internas 

de 1 os Estados contratantes. 

c. Protección I nternac1ona1, 

Evolución 

Desde sus inicios, en la Edad Media, los Derechos de Propiedad Industrial 

surgieron como instrumentos útiles para organizar el mercado e impulsar el 

desarrollo tecnológico. Desde el principio tuvieron un carácter nacional, 

respondiendo de esta formo o las necesidades de un determinado país en materia 

comerciol o tecnológico. 

Esta característica de 1 os Derechos de Pro pi edad Industria 1 comenzó a ser 

inadecuada e i nsuf i ciente con e 1 progreso de 1 as comunidades y e 1 intercambio 

entre los diversos países, puesto que a través del tiempo se ha visto que el 

comercio tiende en forma natural a rebasar los 1 ímites nacionales; del mismo 

modo, la tecnología ha tendido a expandirse internacionalmente desde que comenzó 

o tener incidencio en el desorrollo industriol. 

Duronte el siglo XIX se hicieron vorios intentos por regulor 

internacionalmente la protección de la propiedad industrial; las grandes ferias 

industria 1 es como 1 a de Muni ch en 1854, 1 a de Pari s en 1855, 1 a de Si dney en 1879, 

entre muchas otras, eran una importante f arma de difusión de nuevas técnicas y 

productos mós olló de los lugores de su creación; por lo tanto, se hacía 
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1nd1spensable establecer una forma de protegerlos para evitar su ut11izac1ón no 

autorizada. 

Con este propósito se rea 1 iza ron varias reuniones i nternaci ona 1 es que 

finalizaron con el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial que se celebra 

en 1878 y que dio nacimiento años más tarde, al Convenio de París para la 

Protecc16n de la Prop1edad lndustr1a1 que se f1rma en 1663, const1tuyendo ta Un1ón 

de París para 1 a Protección de la Prop1 edad Industria 1. 

Originalmente este Convenio fue firmado por 11 países: Bélgica, Brasil, El 

Salvador, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y 

Suiza. Pasado el tiempo, han llegado ha ser 103 los Estados firmantes que son los 

que hoy en día conforman la Unión de París. 

En el Conven1 o de 1 a Un1 ón (como suele ser 11 amado) se estab 1 ecen 1 as bases 

del régimen internacional de la Propiedad Industrial en sus di versas modalidades, 

que surge de 1 a necesidad de i nternaci ona 1 izar 1 a protección de 1 a Pro pi edad 

1 ndustr1 al para un comerc1 o más f1 urdo de tecnol og r a(proteg1 da por 1 as patentes) y 

de productos (protegidos por marcas comerciales). Todos los países que tenían esta 

preocupación coincidían en un respeto i rrestri cto a los derechos del pro pi etario de 

un título de Prop1edad lndustr1a1 pudiendo d1ferir en el alcance de la protección 

i nternaci ona 1. 

Por esta razón, e 1 Convenio se organizó en una serie de pri nci pi os bastante 

generales y flexibles, cuya protección la otorgaba la ley nacional de cada estado 

de manera bastante si mi 1 ar, en cuanto a su a 1 canee y garantí as. 

En la actua 1 i dad, 1 a estructura de los sistemas nacional es de Pro pi edad 

lndustr1al, es en grandes líneas, bastante s1m11ar en todas las leg1s1ac1ones del 

mundo; 1 ncl uso en países que no son parte del Convenio de París se aplica el mismo 

modelo. 
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En su artículo primero, el Convenio se encarga de delimitar la Propiedad 

Industrial, tratando de asegurar su protección, enumerando las 1nstituciones que se 

cons1deran 1nc1u1das dentro de la Propiedad Industrial. Según el apartado dos de 

este artículo: 

"La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes 

de invención, los modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las 

marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen, así como la represión de la competenc1a desleal". 

Este texto del Convento rev1ste gran 1mportanc1a puesto que del1m1ta su 

ámbito ob jet 1 vo de ap 11 cac1 ón y ofrece una noción descriptiva de 1 a Pro pi edad 

Industrial que se incorpora al Derecho interno de los Estados miembros de la Unión, 

y sirve de marco de referencia de carácter genera 1 para indicar 1 as i nst i tuci ones 

que están comprendidas en 1 a Propiedad Industria l. 

El Convenio de París ha si do rev1 sado y modificado en Conferencias 

rea11zadas en d1versos Estados; en Roma en 1556; en Madr1d en 1890 y 1591; en 

Bruselas en 1889 y 1900; en Washington en 1911; en 1 a Haya en 1925; en Londres 

en 1934; en Lisboa en 1958 y en Estocolmo en 1967. 

Las modificaciones incorporadas en cada conferencia, generalmente de 

carácter técnico-jurídico, permitieron reflejar mejor la práctica de las 

i nst ituci ones de Pro pi edad Industrial. Sin embargo, una revisión convocada en 

1974, sol1c1tada por los países en desarrollo, permanece aún inconclusa. 

Pri nci P.i os Bési cos del convenio de J a Uní ón de París 

Las di spos1 ci ones fundamenta 1 es de 1 Convenio pueden enumerarse de 1 a 

siguiente manera: 

a) Obligación de los Estados miembros de tener una legislación y una organización 

administrativa en materia de Propiedad Industrial. 
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b) Aplicación del trato nacional a los súbditos de los Estados miembros. 

c) Obligación de los Estados miembros de incorporar a sus legislaciones internas el 

contenido mínimo de derechos establecido en el propio Convenio. 

a) Ob14wtió11 de Jos E...::t:1dos 1nie-111bros de te,11er un.1 J~YJS1.:1c.1011 y u1w (."!f';}:.tinfz..1dd.t1 

¿](i/1'1/JJJ~~r1".!1tiV".!1 tJJ] J)).:1f.t>.r1.t1 de .Pn.>,pied.."1d ./JJdUSfJ'l~,.,¡ 

Para que dentro de 1 os Estados m1 embros puedan hacerse ef ect 1 vas 1 as 

disposiciones establecidas por el Convenio, éste impone a los Estados la obligación 

de tener una legislación interna y una organización administrativa en materia de 

Pro pi edad Industria l. 

En lo que se refiere a la legislación, es necesario que los Estados miembros 

cuenten con di sposi ci ones que regulen 1 as patentes, 1 as marcas y 1 os nombres 

comerctales, ya que estas dtspostctones son 1nd1spensables para tncorporar al 

Derecho interno el contenido mínimo de derechos establecido en esas materias por 

el Convenio. 

En otras modal 1 dades de 1 a Prop1 edad industrial el Conven1 o impone 

expresamente a los Estados miembros la obligación de legislar sobre ellas, fijando 

al efecto un contenido determinado (como ocurre con la competencia desleal, en el 

artf culo 1 o bt s), o bt en, st n f 1 j arlo en absoluto (como ocurre con 1 os dt buj os y 

modelos industriales, en el artículo 5 quinquies, o con las marcas de servicio, en el 

artículo 6 sexies). 

Respecto de tener una organización admi ni strat i va, e 1 Convenio dispone que 

cada pa ís de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la 

Propiedad Industrial, y una oficina central de comunicación al público de las 

patentes de tnvenctón, de modelos de ut111dad, los dtbujos o modelos 1ndustr1ales y 

1 as marcas de f ébri ca o de comerc1 o, añadiendo que ese servicio debe publicar "una 

hoja oficial periódica" para publicar los nombres de los titulares de las patentes 
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concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas, así como las 

reproducciones de las marcas registradas. 

11) Aplk'.fl{'J(.1/) del (J~l(.() J}/1CJé.VU11 !J los slll>di(.()S de /OS Estt1dos /))ft".O)b/"'c)S 

El principio del "trato nacional" dice que los nacionales de los Estados 

miembros ti e nen en los restantes países de 1 a Unión 1 os mismos derechos que las 

1 e yes atribuyan en materia de Propiedad Industrial a sus pro pi os nacional es. 

Cabe destacar que para dichos efectos se consideran "nacionales" de los 

países de la Un1ón los nacionales de países no miembros que tengan dom1c1110 o 

establecí mi entos 1 ndustr1 a les o comercial es efectivos y serios en el terr1 tor1 o de 

alguno de los Estodos miembros; de esta forma, los extranjeros que sean 

nací ona 1 es de países miembros pueden invocar a cada país de 1 a Unión todos los 

derechos que su 1 eg1 s 1 ación interna reconozca a sus naci ona 1 es. Se desprende de 

este pri nci pi o que 1 os naci ona 1 es de 1 os países miembros pueden competir en cada 

uno de di chas países, con 1 os naci ona 1 es de 1 mismo, en i gua 1 dad de candi ci ones en 

1 o que a derechos de Prop1 edad I ndustr1 al se ref1 ere. 

Por consiguiente, se excluye el principio de "reciprocidad", mediante el cual 

se reconoce a los extranjeros los mismos derechos que tienen los nacionales de un 

país en 1 a misma medida en que esos naci ona 1 es ti e nen i gua 1 es derechos 

reconocidos en la legislación del país del cual proviene el extranjero. 

e) Obb~1'8CJón de ]OS Estt1dos j)')/t".O)Í'JJ"()S de tener Uf}// J~i1Sft7Cid.n Íl)tt?l"JW Y UJJ.!l 

a.r~i:!Wí.:."'..1ckJ11 .1dJ¡1ifllst1·tl!Jn1 en nwterl:J (fe .Prop1~,1 . .i.!1d /11dustrf.:1J 

El Convenio establece, además del pri nci pi o del trato naci anal, una serie de 

normas de carácter sustantivo, por medio de las cuales se regulan distintos 

derechos de los titulares de las diversas modalidades de la Propiedad Industrial, y 

que deben ser incorporadas a la legislación de los Estados miembros. 

Dentro de estas normas hay que di st i ngui r 1 as que afectan a todas 1 as 

modalidades de derechos exclusivos de Propiedad Industrial y las que se refieren a 
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una moda 1 i dad concreta. Aparte de 1 a di sposi ci ón que se dedica a 1 a competencia 

desleal. 

En las normas que afectan a todas las modalidades de la propiedad Industrial 

que atribuyen derechos exclusivos, se regulan dos instituciones dirigidas a 

fac111tar la obtenc1ón de la protecc1ón. 

En un caso, se trata de facnttar la protecc1ón del m1smo blen 1nmater1a1 en 

todos los países m1 embros. A tal efecto se regula 1 a denominada "pri orí dad 

unionista", que desde el punto de vista práctico, es seguramente la institución más 

importante del Convenio, como lo demuestra en parte la extensión y el detalle con 

el que aparece regulado en el artículo 4º de aquél. 

En esenc1 a, 1 a pr1 or1 dad un1 oni sta consiste en que qui en so 1 i cita en un país 

m1embro la protecc16n de una modalldad de la Prop1edad lndustr1al t1ene un plazo -

doce meses para las patentes y los modelos de utilidad y seis meses para los 

dibujos o modelos industriales y para las marcas- para presentar solicitudes a fin 

de proteger el mismo objeto en otros Estados miembros, con el efecto de que no 

puedan perjudicar a la protección pedida en esas otras solicitudes. 

Como puede verse, 1 a pr1 ori dad un1 oni sta es un elemento esenc1 al para poder 

proteger un m1 smo objeto en 1 os d1 versos países de 1 a Un1 ón. su 1 mportanci a radica 

en que asegura la posibilidad de conseguir esa protección y además en que el plazo 

otorgado para presentar 1 as so 1 i citudes en otros países sirve también para hacer 

las valoraciones de carácter empresarial sobre la conveniencia o no de presentar 

tales solicitudes y para seleccionar, en su caso, los países en que hayan de ser 

presentadas. 

La pr1 or1 dad un1 on1 sta encuentra un complemento bás1 co en el pr1 nc1 p1 o 

establecido en el pro pi o Convenio para 1 as patentes(Art. 4 bis) y para 1 as marcas 

(Art. 6), pero que parece generalizable a las restantes modalidades de 

protección(dibujos y modelos industrieiles), según el cual las patentes y las marcas 
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registradas en 1 os di versos países de 1 a Unión, aunque e 1 objeto protegido sea e 1 

mismo, son independientes entre sí, y e11o aunque se hayan obtenido gracias a 1a 

re1v1nd1cac1ón de 1a pr1or1dad un1on1sta. Esto sign1f1ca, que el régimen juríd1co de 

cada patente o de cada marca reg1 strada se rige por la 1 egi sl ación del país 

correspondiente y no puede fijarse su duración ni ser declarada nula o caducada 

como consecuencia de 1 a duración, nulidad o caducidad decretadas en otro país de 1 a 

Unión, aunque sea el país de origen. 

Para compatibilizar la protección de las distintas modalidades de la 

Prop1edad lndustr1al con la pos1b111dad de que las personas 1nteresadas en ella 

exhiban en exposiciones internacionales los objetos susceptibles de protección, de 

tal manera que la exhibición no destruya los requisitos exigidos legalmente para 

conseguir válidamente el derecho exclusivo, existe la denominada "protección 

temporal" regulada en el artículo 11 del Convenio. 

Según 1 a "protección tempora 1" 1 os países de 1 a Unión concederán, conforme a 

su leg1slac1ón 1nterna. a qu1enes exh1ben productos en expos1c1ones 

internacionales, organizadas en algunos de los Estados miembros, un plazo para 

solicitar en ellos la protección de los inventos, modelos, dibujos o marcas que 

aparecían en productos exhibidos en la exposición, sin que les puedan perjudicar 

hechos acaecidos después de 1 a exhi bici ón y antes de 1 a presentación de 1 a 

solic1tud de proteción. cuando esta solic1tud se presenta dentro del plazo 

establ ec1 do. 

Examinando el Convenio, podemos observar que se trata de un conjunto de 

normas de carácter heterogéneo y asistemático. En primer lugar. porque las 

cuestiones objeto de regulación no const1tuyen un todo sistemático, sino la 

respuesta a una serie de problemas concretos que se han ido planteando, a nivel 

internacional, a lo leirgo del siglo de existencia del Convenio. La diferencia en 

cuanto al detalle normat1vo de los preceptos del convento pone tamb1en de 
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manifiesto esa heterogenet dad Que lo caracteriza. Junto a una regulación tan 

detallada como es la referente a la prioridad unionista, en el artículo cuarto, 

encontramos otros artículos de los Que apenas puede decirse Que contienen otra 

cosa Que l a i mposi ci ón a los Estados miembros de regular determinadas materias 

en sus le yes naci anales; tal es el caso de los artículos referidos a la protección de 

marcas de serv1c10, colect1vas, nombres comerc1ales y d1bujos y modelos 

. industrial es. 

Por otra parte, las normas difieren entre sí en cuanto a su autoejecutividad. 

Parece evtdente Que algunas tienen ese carácter, y son inmediatamente aplicables; 

otras, en cambio, carecen de autoejecutividad y precisan de que los Estados las 

concreten incluyéndolas en sus leyes nacionales como es el caso de los artículos 6 

sex1es (marcas de servtc1o), 7 b1s (marcas colect1vas) ó 1 Oter (acc1ones contra el 

uso ilegítimo de marcas y contra las falsas indicaciones de procedencia y 

competencia desleal). 

Esta heterogeneidad de las normas del Convenio es el resultado del 

pragmattsmo de sus redactores y sucesivos revisores; además, falta un organismo 

que supervise su aplicación y que pueda dar interpretaciones con fuerza obligatoria 

para 1 os países m1 embros. Ésto hace que sean 1 os tr1 ounal es y 1 os órganos de 1 a 

administración los que en cada país interpreten el Convenio; de esto resultan 

diferentes interpretaciones y esto constituye un factor de inseguridad; por otra 

parte, es esta libertad de interpretación y aplicación la que ha hecho de este 

Convenio un instrumento f1 exi b 1 e que ha podido ser adoptado por un gran número de 

Estados. 

Hoy en día es d1f fc11 que un país que parttctpe en el comercto 1nternac1onal 

de una manera efectiva pueda prescindir del Convenio de la Unión, que const1tuye un 

cuerpo normativo que rige en 1 a mayoría de los Estados y en el que se encuentran 
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los pilares del régimen internacional de las diversas modalidades de Propiedad 

1 ndustr1 a 1. 

Pertenecer al conven10 t1ene d1versas ventajas; fac111ta la exportac1ón al 

permitir~btener patentes, marcas y modelos con facilidades que de otra forma no 

existirían; asegura una protección en el extranjero contra la competencia desleal, 

y sobre todo el trato nacional, que significa en cierto modo, la posibilidad de 

competir en el extranjero en plan de igualdad con los nacioneles de cada país. en 

cuanto a lo que a Pro pi edad Industrial se refiere. 

Para el prop1o desarrollo 1nterno de los Estados. la pertenencta al Convento 

ti ene gran trascendencia, puesto que da seguridad es a 1 os extranjeros, que 

facilitan las inversiones de los mismos, e integra más al país en las corrientes 

internacionales de la economía y el comercio. 

Pero lo más signfficatfvo de pertenecer al Convenio es la integración en la 
., 

comunidad internacional en un ámbito de tanta trascendencia para los intercambios 

como es la Prop1edad lndustrtal. 

Otros Conventos relativos a la ProQiedad Industrial. 

El Convenio de Unión prevé la posibilidad de que 1 os Estados miembros 

concluyan entre ellos arreglos particulares. Esto ha servido para 11 evar a efecto 

muchos otros convenios, en las d1st1ntas áreas de la Propiedad Industrial, en los 

que se prorund1za la colaborac1ón 1nternac1ona1 en los ámb1tos reg1onal y mund1al 

con referencia a i nst ituci ones o cuestiones determinadas. Entre e 11 os se pueden 

mencionar -~lgunos administrados por la OMPI, que existen con el fin de facilitar la 

protección a nivel internacional de las marcas, dibujos y modelos industriales y de 

las patentes. 

Para las marcas y los modelos y dtbujos industriales se 1nstituyen, a los 

efectos menctonados, ststemas de registro que aunque diferentes, tienen ambos la 
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característica común de estar administrados por la DMP l. Así se establece por una 

parte, en el srregl o de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas del año 

1891, revisado por última vez en Estocol mo en 196 7, y por otra, en el Arreglo de 1 a 

Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, del año 

1925, revisado en Londres en 1934 y en Mónaco en 1961. 

En mater1a de patentes no ex1ste un reg1stro 1nternac1onal, pero el Tratado 

de Cooperación en materia de Patentes, firmado en Washington en 1970, permite 

tramitar, por medio de una única solicitud, patentes en los distintos Estados 

miembros de 1 Tratado. 

Todos estos convenios tratan de permitir 1 a protección en distintos países 

mediante un registro único o por medio de una so 1 a so 1 i citud. Otro grupo importante 
;, 

de convenios tiene por objeto el establecimiento de clasificaciones 

internacional es ap 1 i cables a 1 as distintas moda 1 i dades de 1 a Pro pi edad Industria 1, 

de manera que se facilite la relación entre los distintos registros nacionales. Tal 

es el caso del Arreglo de Niza sobre Clasificación Internacional de Productos y 

Servicios para el registro de marcas, de 1957, revisado en Estocolmo (1967) y 

Gi nebro ( 1977); el Arreglo de Locarno sobre Cl asifi caci ón I nternaci anal de Dibujos 

y Modelos I ndustr1 al es, de 1968, y el Arreglo de Estrasburgo sobre Cl as1 f1 caci ón 

1 nternaci ona l de Patentes, del at'ío 1971. 

Finalmente, dentro de esta revisión no exhaustiva de tratados en esta 

materia, otro grupo de Conven1 os se refiere a 1 a protección frente a 1 as 

i ndi caci ones Be procedencia falsas (Arreglo de Madrid de 1891, revisado por 

última vez en Lisboa en 1958), y a 1 a protección de 1 as denominaciones de origen 

(Arreglo de L 1 sboa de 1956, rev1 sado en Estocol mo en 1957). 

Es claro que cada Estado, considerando sus intereses nacionales, determinará 

a cuales de los convenios mencionados o a los otros existentes a nivel mundial o 

regional en materia de Propiedad Industrial le interesa pertenecer. Pero lo que no 
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parece posible, si participa activamente en las relaciones económicas 

internacionales, es permanecer totalmente al margen de la actividad internacional 

en mater1 a de Prop1edad Industrial. 

Contratación en Materia de ProP-iedad Industrial. 

A) Contrato de. Líce,ntj.a.. 

conceo1Q 
La licencia es tal vez uno de los contratos más importantes dentro de 

aquellos que t1enen por oOJetos los benef1c1os y garantías que suponen los 

pri vil egi os i ndustrfa les. 

Se entiende existir un contrato de Licencia o Royalty cuando el titular o 

dueño de un pri vil egi o i ndustr1 al (marca, patentes, modelos industrial es, modelos 

de utilidad, etc) otorga a otra persona el uso y/o el goce temporal de ella por una 

prestación en dinero u otros bienes. Esta remuneración se acostumbra denominar 

Mroyalty o regalía". 

Aún cuando el contrato de licencia es un contrato principal, o sea, que puede 

existir por sí sólo, la complejidad actual del tráfico comercial ha ocasionado que 

generalmente la licencia sea complementado con otros contratos, como por 

ejemplo una asessría técnica, Know how, o bien, un contrato de Franchising. 

Constituyen elementos esenciales de este contrato el precio que el 

11cenc1ado debe pagar al 11cenc1ante y la contraprestac16n que el segundo debe al 

primero y que consiste en la obligación de proporcionarle, al menos el uso del 

pri vil egi. o industria 1 por tiempo determinado. 

El precio por lo general se cancela en dinero, pero puede darse el caso que se 

estipule su pago en otras especies o cosas de género. Se acostumbra 11 amarlo 

"royalty" o "regalía". El precio puede ser determinado o determinable, por ejemplo, 
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puede consistir en un porcentaje de la producción o de las ventas de los bienes 

fabricados al amparo de un determinado privilegio. 

Naturaleza j urí di ca, 
Para la determ1nac1ón de la naturaleza jur[dica de la licencia se ha utilizado 

el método de ú·atar de encuadrarla en otras categorías de contratos ya conocidos, 

analizando sus semejanzas y diferencias. 

Se ha señalado que en definitiva e 1 contrato de 1 i cenci a no es más que un 

contrato de arrendamiento de cosa, en el cual el arrendatario obtiene el goce de la 

cosa arrendada (pri vil egi o) a cambio de 1 pago de un precio o rega 1 í a. Sin embargo, 

de acuerdo a 1 a opinión de gran parte de 1 a doctrina, hay diferencias que pro vi e nen 

de la naturaleza d1st1nta de los derechos 1nvolucrados. En el arrendam1ento se trata 

de un derecho que sólo puede otorgarse a una persona a la vez, en cambio en el caso 

de la licencia no existe problema para que dos o más personas se beneficien y 

exploten un invento, marca o modelo. 
r, 

Así mismo, la licencia se distingue de la cesión. Dicho contrato supone el 

desprendimiento de a 1 guno o todos los derechos que concede un pri vil egi o 

industrial que pasan a las manos de un tercero. Por el contrario, la licencia no 

implica en modo alguno enajenación, siendo sólo una autorización formal para 

disponer de lo ajeno. 

En nuestra opi n1 ón y contrariando a 1 a docri na tradi ci ona 1 est i mamas que e 1 

contrato de licencia es y debe ser considerado un arrendamiento de cosa. Las 

críticas que frente a esta te orí a se han 1 evantado cometen el error de no 

cons1derar las espec1a1es caracterfst1ca de la cosa sobre la cual se establece el 
'•' 

pretendido arrendamiento. 
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Di versas clases de licencies, 

Los contratos de licencias pueden revestir infinidad de modalidades. Dada la 

complejidad del contenido resulta difícil clasificar su especies. Sin perjuicio de lo 

anterior es posible 1 a f ormul ación de 1 as si gi entes el asifi caci ones. 

A- Licencias Gratuitas y Onerosas. 

Se entiende por 1 i cenci as onerosas a que 11 os contratos que recaen en el uso o 

goce de 1 os beneficios de un pri vil egi o industria 1 y en 1 os cua 1 es el 1 i cenci ante 

recibe una contraprestación, de manos de 1 1 i cenci ado. Raramente estipula dos son 

aquellos contratos en que no existe contraprestación. 

B- Licencias exclusiva y no exclusiva o simple. 

En 1 a 1 i cenci a exclusiva e 1 1 i cenci ante garantiza a 1 1 i cenci ado e 1 goce 

excl ~sivo del privilegio. Totalmente opuesto es a lo que se produce en el caso de 

1 a 1 i cenci a si mp 1 e. En e 11 as e 1 ti tul ar de 1 derecho i ndutri a 1 se reserva e 1 derecho de 

conceder otras 11 cenc1 as si mp 1 es a terceros. 

e- Licencias de durac1ón menor o igual que la licencia. 

El contrato de 1 i cenci a es un contrato destinado a terminar en un 

determinado período de tiempo, sea por que en él mismo se estableció un plazo de 

duración, o bien, por la caducidad del privilegio establecido por el estado en favor 

del inventor o dueño de la marca comerc1a1. 

De acuerdo a este cr1ter10 las 11cenc1as se suelen clas1f1car en: L1cenc1as de 

duración menor al tiempo del privilegio industrial; Licencias de igual duración a la 

patente, marca o modelo. 

D- Licencia expresa o convencional y tácita o implícita. 

En primer, término es preciso aclarar que esta clasificación dice relación, 

preferentemente, con 1 as 11 cenci as que recaen sobre 1 as patentes de invención y, 
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por tanto, no es total mente apl 1 cable a las 11 cenc1 a que recaen sobre otros 

t' pri vil egi os industrial es. 

Se entiende por licencia expresa o convencional a que 11 a autorización que en 

virtud de un acuerdo de voluntades, se otorga a una persona para el uso y goce de 

los beneficios derivados de un invento sobre el cual se ha conced1do una patente 

1 ndustr1 al. L1 cenc1 a tác1 ta, a su vez, es aquella or1 gi nal con motivo de la 

celebración de un contrato respecto del cual la única forma de ejecución consiste 

en la existencia de una licenc1a; por ejemplo, si se vende una máquina para la 

f abri caci ón de objetos patentados, debe presumirse 1 a autorización para fabricar 

dichos objetos, autorización que consiste en una 1 i cenci a. 

Res tri cci ones impuestas a Je 1 j cenc1 e, 
En general, se puede sostener que la licencia puede estar sometida a 

cual qu1 er condición lí c1ta que 1 as partes convengan. El ti tul ar de un privilegio 

1 ndustri a.l puede 1 mponer al 11 cenci odo 1 os res tri cci ones que desee, sea respecto de 

los materiales a emplear, la calidad de los productos producidos, el precio de 

venta, la prohibición de exportar, etc. Se puede, también, exigir que el licenciado 

fabrique o venda no menos de un determinado número de unidades por año, y que 

garantice cierta re gal fa mensual o anual. 

Salvo la situación espec1al de algunos países que contemplan en sus 

legislaciones normas limitativas, por lo general, frente a esta materia, existe una 

gran amp 1 i tud para determinar 1 os derechos de 1 1 i cenci ado. 

Transferencia y trasmisión de Jos Derechos cteJ Licenciado, 
La 1 i cenci a es otorgada a determinado 1 ndustri al, porque se estima que éste 

posee ciertas candi ci ones persona 1 es de capacidad técnica financiera, comercia 1, 

etc. de que otros carecen. Por ello se considera que la licencia es, en principio, 

incedible. En rozón de esto opinión el licenciado no podría cederla ni conceder 

sublicencias a terceros si no está expresamente autorizado para hacerlo. (En ésto 
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el contrato de licencia se ha apartado de lo dispuesto, por la generalidad de las 

leg1slaciones, en lo relat1vo al arrendamiento de cosa). 

S1n perju1c10 de lo anter1or, las partes se encuentran autor1zadas para 

estipular lo contrario. Esta cláusula debe constar expresamante en el contrato y 

debe expresar con claridad 1 a facultad de 1 1 i cenci ado para ceder o conceder 

sublicencias. En ambos casos el licenciado conservaría sus ob11gac1ones hacia el 

licenciante y contra él tendrá acciones el titular del privilegio cedido por el 

cumplimiento de 1 as obligaciones contractual es. 

Aún cuando la 11cenc1a no sea suscept1ble de ces1ón por acto entre v1vos, en 

1 os casos en que se estipula una licencia por un perí oda de tiempo menor que 1 a 

duración del privilegio, es transmisible a sus herederos por causa de muerte. Esta 

situación no se produce, en cambio, en los casos que se haya pactado una licencia 

que no ti ene plazo, pues en esos casos la 1 icencia puede ser revocada. 

Derechos y..Q.bllgac1 ones de J as Partes, 
1- Derechos y Obl1gac1ones del L1cenc1ante. 

Antes de comenzar el estudio de los derechos que adquiere el licenciante por 

el hecho de otorgar una licencia industrial, se debe recordar que éste, por causa de 

la celebración del contrato no pierde ninguno los derechos que el privilegio 

industria 1 confiere; Si esto ocurriera no estaríamos en presencia de una 1 i cenci a, 

sino que de una cesión. 

Uno de 1 os derechos más 1 mportantes que posee el 11 cenc1 ante con rel ac1 ón a 

su contraparte, es el derecho de ex1g1 r el pago est 1 pul ado. En v1 rtud del objeto del 

contrato de 1 i cenci a, el 1 i cenci ado deberá pagar si empre una compensación. Este 

tipo de contrato, como en todo contrato de í ndo 1 e comercia 1, 1 a gratuidad no se 

presume, sino que por el contrario si no se hubiera hecho referencia al pago de una 

contraprestac1ón, el 11cenc1ado no podría considerarse liberado de ella. En 
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últ1ma 1nstanc1a, el monto de ese pago deberé ser determinado por los tribunales, 

ajustándose a los usos y costumbres del lugar. 

El licenc1ante t1ene, además, el derecho de explotar el privilegio industrial 

que posee, aunque haya conced1do una 11cenc1a exc1us1va, toda vez que, como ya se 

ha dicho, por medio del contrato de licencia el licenciante no pierde ninguno de los 

derechos que posee; por tanto, tiene plena facultad para su explotación. Así, en 

caso de haber otorgado una 1 i cenci a exc 1 usi va, só 1 o se ha comprometido a no 

reconocer otras 1 i cenci as, pero dado 1 os derechos que mantiene podrá explotar su 

concesión libremente. 

Con motivo de la celebración del contrato el licenciante, conjuntamente con 

la adquisición de derechos frente al licenciado, adquiere una serie de obligaciones. 

Éstas pueden ser el as1 f1 cadas en d1 rectas o emergentes del contrato m1 smo e 

indirectas o emergentes del su calidad de titular de un privilegio industrial: 

i) Las obl 1 gaci ones del primer grupo, suelen ser muy varia das según el 

contenido del contrato, y su incumplimiento acarrea la resolución de la licencia 

junto con el deber de reparar los perjuicios causados. 

ii)Las obligaciones indirectas, en resumen, se reducen en la ejecución de 

todas aquellas acc1ones dest1nadas a mantener v1gente el benef1c1o conced1do. 

En primer lugar, el 11cenciante está obligado a responder de todos los vicios 

que presente el privilegio contratado y que impidan o dificulten su adecuada 

explotación. 

Junto con esta garantía por los vicios, el licenciante debe asegurar el uso 

tranquil o y pacífico de la 1 icenci a otorgada, aún cuando ésta no tuviera el carácter 

de excl us1 va. La garantí a de ev1 cc1 ón es deb1 da porque s1 1 a 11 cenci a otorga a 1 

licenciado el derecho de explotar un determinado privilegio, el objeto no se 

cumpliría si un tercero pudiera impedir ese uso al licenciado invocando otra 

patente o una cesión anterior. 
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En relac1ón a la garantía de evicción es conveniente señalar que ésta no 

opera de 1gual modo en los 11cenc1as s1mples que en las exclusivas. En el caso de 

las 11 cenci as simples el l 1cenc1 ado no podría invocar como perturbación de uso, el 

hecho de que un tercero fa l si fi cara la marca, patente o mode 1 o que se le ha 

concedido y que el licenciante se negara a perseguirlo, pues al momento de la 

contratación éste último se reservó e 1 derecho de otorgar otras 1 i cenci a, es decir, 

de permitir otros usos. En cambio, en las licencias exclusivas, el licenciante se 

hace garante de la exclus1v1dad; y s1 no pers1gue a los fals1f1cadores, el 11cenc1ado 

puede resc1 nd1 r el contrato y rech:1mar 1 os da~os. 

11- Derechos y Ob 1 i gaci ones de 1 L i cenci acto. 

El licenciado ti ene como derecho fundamental 1 a facultad de exp 1 otar 1 a 

licencia contratada. Como es de suponer, este derecho no es absoluto y, por tanto, 

debe ser ejercido dentro de los límites y modalidades establecidas en el contrato. 

Debe ceñirse estrictamentas a ellas en cuanto a la forma de explotación, tiempo de 

la licencia, territorio cubierto, calidad de los productos, cantidades a fabricar, 

precio, etc. 

En caso de explotación que contradiga las condiciones establecidas en el 

contrato debe ser interpretado como una violación del mismo y da, a la otra parte, 

el derecho de a solicitar la rescisión. 

Como se ha di cho precedentemente, 1 a licencia se concede con re 1 ación a un 

espac1 o terr1tori al def1 n1 do. Más aún, se ha est 1 mado por la do e tri na que en el caso 

que este elemento hoya sido om1t1do por las partes, se entenderá que a licencia 

cubre todo el país protegido por el privilegio. Ahora, la explotación de la licencia 

fuera de ese territorio, no sólo constituiría una violación del contrato, sino que una 

falsificación punible. 
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Con referencia al licenciado exclusivo, la generalidad de las legislaciones 

desarro 11 a das y 1 a doctrina 1 e otorgan e 1 derecho de ser indemnizado por 1 os 

perjuicios causados a raíz de una falsificación tolerada. 

El licenciado exclusivo puede exigir al licenciante que persiga la 

fals1ficación que le haga comoetenc1a. Tienen derecho a ellos en virtud de su 

contrato y prec1samente porque una fals1f1cación tolerada tiene el valor para él de 

una nueva 1 i cenci a. 

Si el licenciante se niega a accionar contra el falsificador el licenciado 

exclusivo tiene derecho a rescindir el contrato y reclamarle daños y perjuicios. 

Como contrapartida a estos derechos pesa sobre e 1 1 i cenci ado 1 a ob 1 i gaci ón 

de pagar un precio, royalty o regalía. El pago de esta regalía se establece en el 

contrato y puede revest1r las modal1dades más variadas. En este sentido es común 

que presente la forma de una suma única de dinero, pagos fijos períodicos, un 

porcentaje sobre las utilidades que tenga el licenciado, un porcentaje sobre el 

precio de venta de los productos fabricados o una cantidad de los productos> etc. 

Termi nací ón del contrato de Licencia, 
El contrato de licencia termina normalmente por expiración del plazo 

conven1do o el cump11m1ento de las cond1c1ónes resolutor1as pactadas en él. Pero 

~rnbién, puede terminar por la resolución del contrato a raíz de las obligaciones de 

las partes. 

De todos modos sea cual sea la causa que motiva el término de la licencia el 

efecto es siempre el mismo. Éste consiste en la prohibición que recae sobre el ex

licenciado de seguir utilizando el privilegio, y si lo hiciere se le castigará como 

fals1f1cac1ón. 
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1l )-tf. Con.trato cú X-now liow. 

concelltSL 
En una época como 1 a actual, en que 1 os procesos 1 ndustr1 al es y comercia 1 es 

son cada vez más complejos y automatizados, reviste creciente importancia el 

conocimiento tecno 1 ógi co. Los países desarro 11 a dos ti e nen mucho que transmitir de 

estos conocimientos a aquellos países de menor desarrollo. Aún tratándose de las 

relaciones entre países desarrollados, hay necesidad de transferencias 

tecnológicas, cuando un país respecto de otro posee una mayor especialización y 

desarrollo en una rama c1entff1ca o técn1ca determinada, lo que a veces se debe a 

una mayor i nvers1 ón en 1 abares de 1 nvest 1 gaci ón. 

El conocimiento tecnológico no se agota en aquel protegido por las patentes 

de invención, modelos de ut i1 i dad y di señas industria 1 es. En primer lugar, existen 

muchas áreas del conocimiento en las cuales no es posible el otorgamiento de 

patentes. Por otro 1 ado, el secreto industrial versa sobre conoci mi en tos que 

podrían ser patentables, pero su t1tular prer1ere no hacerlo y mantener su invento 

en secreto. 

De acuerdo a su traducción 1 itera 1 de 1 inglés, e 1 know how, si gni fi ca "saber 

como". Según lo señalado por diccionarios especializados, -el término analizado es 

sinónimo de "conoci mi en to", "habilidad" o "destreza". Para el Derecho Comercial, 

por otra parte, por know how se entiende aquel conjunto de conocimientos técnicos 

aplicables a la industr1a o el comerc1o. 
\ • 

Dentro de las instituciones de alcance internacional, la Cámara Internacional 

de Comercio, ha sido la que más se ha esforzado en clarificar este concepto. En el 

1nforme de las ses1ones 17 y 16 de octubre de 1957, este organismo formuló una 

primera aproximación sobre el temt:i. En su opinión El know how o art of 

fabrication, podría def1n1rse como "La totalidad de los conocim1entos, del saber 
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especializado y de la experiencia volcados en procedimientos, y en la realización 
• 

técnica de 1 a f abri caci ón de un producto." 

Son también importantes 1 os trabajos que sobre e 1 tema, ha rea 1 izado 1 a 

BIRPI. En su modelo de ley para los países en desarrollo con referencia a las 

invenciones describen a 1 know how como "procedi mi en tos de f abri cac1 ón o 

conoc1m1entos para la ut111zac16n y ap11cac1ón de técn1cas industriales ". Además 

advierte que el Know How no constituye una forma de protección jurídica 

industria 1. Según su concepción, e 1 know how es 1 a antítesis de un derecho de 

patente y como ta 1 se 1 o ent1 ende, en genera 1, so 1 amente como una especie de 

recurso de apuro del que echan mano los inventores que no están interesados 

todavía en so 11 citar una patente. La B I RP I continúa sosteniendo:" La esencia de 1 

know how se funda en el hecho de que el inventor prefiere mantener en secreto los 

elementos desconocidos de un invento, en vez de revelarlos totalmente mediante la 

solicitud de una patente. O bien la solicita, pero eludiendo la obligación de dar 

determinadas i ndi caci ones esencial es acerca del aprovechamiento del invento. Esas 

indicaciones las hace solamente bajo el amparo de una convención celebrada con el 

adquirente". 

En el plano doctr1 nar1 o 1 a c1 enc1 a j urf d1 ca al emana se ha destacado en sus 

esfuerzos por la elaboración de un concepto exacto del kow how. Dentro de ésta es 

preciso reconocer en Bohme el aporte más serio con mi ras a esta el ari fi caci ón. 

En, opinión de este último autor, el know how (saber) constituye un bien 

inmaterial que se limita exclusivamente al ámbito industrial. Bohme pretende 

11 evar a cabo 1 a difícil tarea de determinar hasta que punto ese saber está 

representado por es concepto de know how val 1 éndose para ello de cr1ter1 os de 

conveniencia. Como primer paso, habría que descartar 1 as invenciones patentadas, 

por no haber ya necesidad de incluirlas. El know how abarcaría todos los demás 

terrenos del saber industrial especializado por cuanto no se orientaría por el 
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derecho de patentes. El know how sería, pues, un saber no protegido y en parte 

tampoco proteg1ble. Lo esenc1a1 sería, ante todo, que ese saber industrial fuera 

secreto. 

Con respecto a esta última limitación, la afirmación de que el know how 

pierde su valor al cobrar publicidad, parece no ser correcta. Se ha estimado que una 

interpretación estricta de este requisito importaría una reducción del ámbito de 

aplicación de esta 1nstitución a un número muy pequeño de situaciones. En 

conformidad _a la opinión mayoritaria, la exigencia de secreto se satisface en la 

medida que el benef1 c1 ar1 o del know how rec1 ba un determinado conocimiento, al 

cual en el evento de no med1ar el contrato, no tendría acceso. 

Como se puede deduc1r de lo señalado precedentemente, gran parte de la 

doctr1 na sost 1 ene que constituye una caracterí st 1 ca 1 mportante del know how que 

se trate de un saber o conocimiento no protegido especial mente por 1 a ley, 

s1tuac1ón que lo d1ferenc1aría de la propiedad industrial y tamb1én de la prop1edad 

1 ntel ectual. A 1 respecto debemos acotar que no compart 1 mos d1 cha aprec1 ac1 ón 

puesto que en muchos casos un procedimiento patentable o una invención no son 

presentadas para su patentami ento porque 1 a empresa teme 1 a publicidad que esto 

i mp 1 i ca y está dispuesta a renunciar a 1 a protecci ón que brinda 1 a patente para 

poder mantener un secreto total. Esto sucede especialmente en aquellas ramas 

1ndustriales en las cuales las patentes son superadas al cabo de poco tiempo por el 

desarrollo económ1co, por lo cual pierden su valor. En relac1ón a lo expuesto, no 

resulta convincente que estos 1nventos no sean denominados know how solamente 

por ser en sí patentables, porque de esa manera se estaría presionando al inventor, 

de un modo totalmente 1nJust1f1cado, para que solic1te la patente, pues de lo 

contrario se le negaría la protecc1ón que otorga el know how. 

Junto al know how técn1co, hasta ahora pr1nc1pal centro de aná11s1s, hay que 

reconocer tamb1én la ex1stenc1a del know how comerc1al. Este cons1ste en el saber 
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especia11zado y exper1enc1a relat1vos a la organización de la empresa y sus 

actividades; por ejemplo, determinada organización de una empresa, lo cual tiene 

importancia cons1derable en esta época de progresiva automatización. Este 

denominadó know how comercial se ha convertido en un verdadero complemento 

valioso del saber técnico. La vinculación referida puede llegar, en algunas 

ocas1ones, al punto de que el know how técnico carezca de valor si no se transmite 

al mismo tiempo el know how comercial. 

Naturaleza jurídico, 
En cuanto a la naturaleza jurídica del know how, en la actualidad, pueden 

distinguirse diversas corrientes. Dentro del derecho comparado se pueden observar 

las siguientes soluciones: 

1-Aquell a doctr1 na que no reconoce en el know how una categoría j urf d1 ca 

det~_rminada dentro de las que diferencian las diversas clases de bienes u objetos 

del derecho. Se le considera una situación fáctica o de hecho, que sólo tendrá la 

protección que le den las normas generales de derecho, en especial aquellas civiles 

y penales que protegen la competenc1a leal. 

2-0tra corrí ente está apoyada en a que 11 a doctrina que reconoce un derecho a qui en 

posee legft1mamente conoc1m1entos c1entíf1cos. El alcance que se le da a este 

derecho serf a el de un verdadero derecho de prop1 edad. En virtud de este derecho de 

pro pi edad, los terceros deben abstraerse de afectar la posesión de 1 os 

conocimientos detentados por su titular. Sin perj ui ci o de lo anterior, 1 os 

sustentadores de esta teorf a admiten 1 a posi b111 dad de ad Qui ri r dichos 

conocí mi en tos mediante ciertos medios, part i cul armen te 1 a i nvest i gaci ón 

1ndepend1ente y por la autor1zac1ón 1mpl fc1ta o exp11c1ta del poseedor. 

Se critica esta teoría porque ella no se aviene con las ideas de propiedad exclusiva, 

revestida de 1 carácter de derecho rea 1 que reconocen 1 os ordenamientos j urí di cos 

continentales. El derecho sobre el know how no es de carácter exclusivo, ni es 
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susceptible de enajenac1ón, s1no que solamente de ser traspasado. Tampoco es 

susceptible de ser gravado con prenda por 1 a misma razón de Que no es posible 

enajenarlo en forma exclustva. 

3- Por último, una tercera hipótesis, muy relacionada con la anterior, considera al 

know how como una forma menos protegida de propiedad intelectual o industrial. 

Como todo bien inmaterial se le considera susceptible de ser objeto de actos y 

contratos y merecedor de 1 a protección lega 1, pero habida consideración de sus 

características espect a 1 es. 

No extste en el know how un derecho de dom1n1o exclusivo, opon1ble e . .1},;~1 <.?Dlf1e!i~. 

como e 1 que se reconoce con respecto a 1 os bienes corpora 1 es o a determinadas 

bienes incorporales en el que la ley otorga un derecho absoluto. El derecho sobre el 

know how daría al titular sólo su poses1ón. Esta posesión concede el derecho de 

goce exclusivo de ellos, el que estaría protegido indirectamente por el 

ordenamt ento j urí di co. 

El amentos de Know How, 
Dentro de los elementos que componen la figura del know how se pueden 

destacar la s1gutentes: las partes, el objeto, el precio y el tiempo . 

a-Las partes son el "dador" o "proveedor" y el "receptor". El "dador" es la persona 

natural o jurídica Que proporciona a otra el conocimiento técnico de Que se trata. El 

"receptor" o "adquirente", es aquella persona a quien se transfiere el conocimiento 

técn1co, con la obl1gac1ón de mantenerlo conf1denc1a1. 

b-El objeto es el conoctmtento técnico que se transfiere. Cuando el conoc1miento 

se traspasa en forma oral, la obligación esencial del proveedor es una obligación de 

hacer; en cambio en el caso que el conocimiento se transfiera incluído en 

documentos, planos, informes o mediante documentos, estamos en presencia de una 

obltgactón de dar. 
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No s1 empre 1 a exper1 enc1 a se transm1 te de una sol a vez. st no que se va 

proporcionando en la medida que lo requiera el receptor y se acompaña de un apoyo 

constante para vencer 1 as di f 1 culta des y obtener un a 1 to grado de ef i ciencia. Hay 

situaciones en las cuales el proveedor capacita al personal del receptor y visita su 

fábrica para apreciar en forma práctica 1 a ut i1 i zaci ón de 1 conoc1 mt ento 

transf er1 elo. 

c-Precto o Regalía. Es la prestación esencial del receptor a cambio del 

conocimiento secreto que se trata. 1 nternaci ona 1 mente este precio se conoce con e 1 

nombre de "Royalty" o regelía. El precio puede consistir en una suma fija y global 

denominada "lump sum" o en un monto proporcional al uso que se haga del 

conoctmtento. Esta última forma de establecer el precto puede asumir d1st1ntas 

variantes: un porcentaje sobre las ventas netas, un porcentaje sobre las ventas 

•· brutas, un porcentaje sobre el producto elaborado y un tanto por ciento del 

producto ven di do. 

d-El tiempo. Sea que 1 a operac1 ón se encuentre regulada por e 1 ordenamiento 

jurídico o que se rija por la convención de las partes. se establece un tiempo 

durante el cual se efectúa la transferencta del conocimiento técnico secreto. Este 

plazo suele ser del arelen de los 5 at'íos o menos. con el objeto de ev1tar que los 

conocimientos se vuelvan obsoletos debido al avance de la tecnología y la ciencia. 

Protección Legª1 

La suscr1pc16n de un contrato de know how no constituye en la actualidad una 

..,; opereición que puedei considereirse un negoct o de neturalezei jurídice especial. Por el 

contrario. el know how aparece como una materia u objeto de negocios jurídicos 

según sea la naturaleza ele la prestac16n y lo que pacten las partes. Entre otros 

contratos o negoct os que pueden tenerle por objeta podemos menct onar 1 a 

compraventa. la opción y demás contratos preliminares. el arrendamiento de 

servicios, 1 a asociación o cuentes en part i ci paci ón, 1 a sociedad en cuanto e 1 tipo 



158 

social respectivo admita aportes de de tecnología, los pactos de complementación 

industrial o comercial, joint venture, franchising y formas de concesión comercial, 

etc. 

O sea el know how constituye el contenido u objeto de determinados actos 

jurídicos y no un acto jurídico en sí mismo. Sin perjuicio de lo anterior, dentro de 

1 os di versos actos j urí di cos que sobre é 1 recaen pueden identificarse ciertas 

características comunes. 

a) Obligaciones del que concede el know how. 

La princ1pal ob11gación adqu1r1da por el cedente con mot1vo de la celebrac1ón 

de un contrato de know how es 1 a de traspasar un determinado conocimiento 

técnico, en la época y en la forma estipulada. Como una consecuencia de la amplitud 

que puede revestir esta obligación, se hace aconsejable, determinar con exactitud 

los planos, juegos, dibujos, modelos y demás antecedentes documentales Que tiene 

que proporcionar el dador para cumplir con ella. 

Con frecuenc1 a en 1 os contratos se prevé tamb1 én un asesoramiento técnico 

permanante que éste t 1 ene que 1 mpart 1 r. Sobre todo tratándose de benefi c1 arios 

dpmic11iados en peiíses en deseirrollo, el concedente tiene que asumir otras ... , 

obligaciones, por ejemplo, la 1nstrucción de empleados del beneficiario en la planta 

de este, el adiestramiento de su mano de obra, el envío de ingenieros para montar y 

supervigilar la producción, la entrega de determinado número de productos de 

fabricación prop1a, etc. 

Como ya hemos señalado, el know how importa para el cedente la obligación 

de proporcionar 1 os conoci mi entes necesarios para 1 a rea 1 i zaci ón o 

perfeccionamiento de determinada actividad económica. Para que esta obligación 

se entienda cumplida la tecnología transferida debe ser útil, o sea, posible y no 

defectuosa. En este último caso hablamos que el cumplimiento adolece de vicios. 
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Estos vicios pueden consistir, por un lado, en que los conocimientos técnicos 

que subyacen en el contrato de know how no posean las cualidades necesarias para 

darle el uso estipulado en el contrato. Por otro, es posible que el beneficiario del 

know how sea perturbado en el ejercicio de sus facultades por derechos de 

terceros. En el pr1mer caso hablaremos de v1cios de la cosa, en tanto que en el 

segundo de V1C1OS juríd1COS. 

Un contrato de know how contiene 1 a ob 11 gaci ón de proporcionar un derecho 

de explotación económica. El know how que subyace en el contrato tiene que reunir 

determinadas condiciones para que se dé la posibilidad de utilización para el fin 

especificado en el contrato. Si estas condiciones faltan, el know how adolece de 

vicios de 1 a cose. 

con respecto a este punto, podemos se~al ar que tras 1 argas d1 scust ones 

doctr1nar1as se ha esttmado que la ob11gación de entregar 1nformac16n que recae en 

el cedente importa, en la generalidad de los casos, la obligación de garantizar al 

beneficiario la aptitud de los conocimientos traspasados para la realización de lo 

obra, servicio o función de que se trate, y además, e 1 hecho de que sea posi b 1 e su 

ut11ización para los fines particulares previstos por las partes en el contrato. En lo 

que sí ex1ste acuerdo entre los autores es en el hecho de no extender esta 

responsab11idad en términos de incluir el éx1to comercial, es decir, que el cedente 

del know how no responde ni por la competitividad de los productos fabricados con 

1 os nuevos procedí mi en tos ni tampoco por 1 a rentabilidad de la producción. 

De la misma manera que en el caso de las patentes, el dador de un know how 

responde de los vicios jurídicos. Más como la concesión de un know how exclusivo 

no tiene efecto real erga omnes, o sea, no puede ser opuesta a otro beneficiario, la 

extstenc1a de otros derechos de terceros no const1tuye por sí sola un vtc1o jurídico. 

Lo que, por el contrario, es considerado un vicio de esta clase es la existencia 
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previa de un derecho industrial protegido que impida o altere la posibilidad de 

ut 111 zar e 1 know how traspasado. 

Dentro de 1 as d1 st 1 ntas el ases de know how se pueden d1 st 1 ngu1 r el know how 

simple del know how exclusivo. En el primer caso, el cedente no contrae obligación 

alguna en el sentido de 11m1tar su facultad de traspasar a otros personas los 

conocimientos sobre los que se ha convenido. 

En tal supuesto, el cedente está también autorizado paro concertar sobre ese 

mismo know how cuantos otros contratos desee. También, en principio goza de la 

m1sma 11bretad para f1jar las cond1c1ones de contratac1ón, s1n embargo, por 

aplicación del principio de la buena fe, esa facultad tan amplia puede serle 

limita da en e 1 caso concreto. 

En el contrato de know how simple, suele estipularse una cláusula de 

contratante más favorecido, para la cual pueden adoptarse diversas formulaciones. 

Una posibilidad es que el dador se obligue a no colocar a otros beneficiarios en una 

pos1c1ón 1nfer1or a las personas con las cuales contrate. Esta cláusula, del 

contratante más favorecido encierra entonces para el dador la obligación de 

devolverle al beneficiario regalías ya pagadas si en contratos posteriores llegaren 

a pactarse montos más reducidos. 

El know how exclusivo, por su parte, admite múltiples modalidades, desde 

una obligación absoluta del cedente de no proporcionar el conocimiemto traspasado 

a persona alguna, o no produc1r b1enes o serv1c1os con los conoc1m1entos técn1cos 

traspasados, hasta limitaciones meramente territoriales, por tiempo, 

estableciéndose ciertas determinadas excepciones, etc. 

b) Obligaciones del beneflciano. 

Como contraprestación por la concesión del know how, el beneficiario 

adquiere una serie de obligaciones en favor del cedente. Dentro de ellas la más 

1mportante cons1ste en el pago de un prec1o o regalía. 
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La obl 1 gac1 ón de pagar 1 a regalf a puede conven1 rse hac1 éndol a cons1 st 1r en 

una suma fija o global determinada "lump sum" o en un monto proporcional al uso 

que se hace del conocimiento transferido. Esta última f arma de pactar la obligación 

puede asumir distintas variantes: 

a-un porcentaje proporcional sobre el volumen de ventas netas; 

b-un porcentaje sobre el volumén de ventas brutas; 

e-un porcentaje por cada producto elaborado; 

d-un porcentaje por cada producto vendido; 

e-un procentaje por cierto tipo de medidas ya sean de longitud, de volumen o de 

peso. 

En 1 as operac1 ones de know how también suelen est 1 pul arse el pago de una 

regalía mínima. En este caso el receptor debe pagar dentro de un período 

establecido 1 a suma establ ec1 da. La regalía mínima perm1 te al dador asegurar una 

retribución por el simple traspaso de sus conocimientos, con independencia de los 

resultados económicos que pueda obtener el receptor, tales como el monto de las 

ventas. 

Con respecto a la obligatoriedad de pagar una regalía mínima se discute si el 

receptor debe pagarla cuando no puede, s1n culpa suya, producir o vender el objeto 

para cuya confección adQu1r1ó el conocimiento secreto. Se admite Que pueda 

legítimamente exonerarse de este pago cuando es la autoridad pública, ( los 

poderes del Estado) quien decreta la prohibición de la fabricación o venta del 

producto de que se trata. 

Por último, cuando 1 a regalía consiste en pagos únicos y periódicos, 

1ndepend1entes de las ventas, el derecho del dador nace y se hace ex1g1ble en un 

mismo instante. En cambio, tratándose de regalías por volumen de ventas o de 

participación en las ganacias, el nacimiento del derecho y su exigibilidad no son 

coi nc1 dentes. 
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Junto con la obl1gac1ón del pago de la regalía, es usual el pacto expreso de la 

obl1gac1ón de ejerc1c1o. Mediante esta cláusula se persigue del beneficiario la 

ob11gac1ón de aprovechar el conoc1m1ento transfer1do y acttvar y promover la venta 

de los objetos fabricados empleando la tecnología contratada. El objeto de esta 

"obligación de ejercicio"es mantener el mercado del producto y, esencialmente, 

darle mayor seguridad al dador del know how que se le pagará la regalía. En virtud 

de esta obligación, el receptor debe tomar medidas para iniciar la producción, 

aprovecahando el conoc1m1ento secreto traspasado. 

Otra moda11dad que puede presentar el contrato de know how, se ref1ere a las 

mejoras o perf ecci onami entes que puedan experimentar 1 os conocimientos técnicos 

objetos del acuerdo. En relación a este punto cabe señalar que en principio el 

beneficiario no está obligado a realizar mejoras. Es deber del dador poner el know 

how a su disposición en condiciones tales que el fin perseguido sea completamente 

rea11zable a través de los nuevos procedim1entos. Puede, sin embargo, pactarse una 

soluc1ón d1st1nta. Es pos1ble que med1ante cláusulas expresas uno de los 

contratants, o bien, ambos queden obligados a realizar mejoras o 

perfeccionamientos y ponerlos a disposición de la otra parte. 

Pero también puede ocurrir que sin mediar convención expresa se infiera del 

contexto que el beneficiario asume la obligación de realizar trabajos de 

perfeccionamiento. Esto, generalmente ocurrirá cuando las partes al momento de 

contratar estuv1 eren conc1 entes de que el desarrollo técn1 co, base del know how, 

no ha alcanzado todavía el punto de madurez. 

Se discute en la doctr1na hasta qué punto es justo que el beneficiario de un 

know how pueda aprovechar 1 as innovaciones y mejoras sobre e 1 procedí miento por 

él adquirido. La opinión mayoritaria en relación a este problema se inclina por una 

respuesta positiva basándose en una aplicación analógica de las normas que 

regulan lo relativo a las licenc1as sobre patentes de invención. 
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El benefic1ar1o no está, por regla general, obligado a comunicar al dador las 

mejoras o innovaciones que implante, ni tampoco de transferir los derechos sobre 

las invenciones o de reconocerle siqu1era derechos de utilización sobre ellas. Tal 

obligación debe ser expresamente estipulada, o bien, deducida inequívocamente del 

tenor del contrato. 

En los caso de traspasos de tecnología por un ttempo o plazo, es usual, 

convenir que el benef1ciar1o debe restituir al cedente los planos y otros 

documentos o antecedentes en que se contengan los conocimientos técnicos, con 

prohibición de conservar copias de ellos. Además, se estipula en estos casos la 

prohibición al beneficiario de producir y/o comerciar los bienes y servicios que 

requieran el know how por un lapso razonable de tiempo. 

Por últtmo, es conventente analtzar las facultades del benef1c1ar1o en orden 

a transferir o transmtt1r el know how. 

En 1 a primera s1tuac1 ón, en materia de transferencia, 1 a doctrina al emana 

estima que habría incumplimiento del contrato si el beneficiario cediera a terceros 

los conocimientos técnicos por el adquiridos o celebrara una subconcesión total o 

parc1a1 sobre ellos en favor de terceros. 

En cuanto a la trasmts1b111dad de estos derechos, podemos expresar que en 

caso de muerte de un cedente o concecionario persona natural o de disolución de 

una persona j urí di cei que tengei ca 1i dad de ta 1, 1 os derechos derivados de un contrato 

de know how son transmitidos a sus causahabientes, salvo pacto en contrario. 

C) Contnito cú qsístenciq. k&ní&a 

En conextón con el Know How se encuentra el contrato de aststencia técnica. 

La gran diferencia que podemos apreciar entre uno y otro contrato dice relación con 

la calidad de los conocimientos que por medio del contrato de asistencia técnica 

son traspasados. Así como hicimos mención el trotar del concepto del Know how, el 
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carácter secreto de los conocimientos transferidos es estimado, en mayor o menor 

medida, por algunos autores, como esencial para la determinación de la institución. 

Pues b1 en, 1 a as1 stenc1 a técnica prec1 samente carece de ese carácter 

secreto y por tanto se prefiere f armar tienda aparte y estab 1 ecer una 

diferenciación, al menos, terminológica en relación al Know How. Así, para el autor 

Goméz Cegade, "el contrato de asi tenci a técnica es aquel por el cual una empresa 

se compromete a suministrar a otra datos, informes, y experiencias técnicas, que 

no son secretas, pero cuyo conocimiento exigiría a la segunda empresa un esfuerzo 

o 1 nvers1 ón cons1 derabl e, por lo cual resulta económ1camente más rentable 

adquirirlo a cambio de un precio."1 

No creemos necesario un estudio más profundo de esta i nst i tuci ón y, al 

mismo tiempo, entendemos que le es completamente aplicable, en lo relativo a los 

derechos y obligaciones de las partes, lo señalado sobre este punto en el contrato 

de Know How. 

D) Contrato <k franch:ising o frcwquicta. 

Introducción 

Durante las últimas décadas se ha visto aparecer en el ámbito de los 

. negocios una institución que ha revolucionado los antiguos sistemas de 

di stri buci ón comercia l. Se trata del Franchi si ng, que si bien ti ene su origen en 1 os 

Estados Un1dos a pr1nc1p1os de s1glo, rec1én a part1r de 1950 adqu1ere la espec1a1 

fisonomía con la cual, en 1 a actua 1 i dad, se 1 e conoce 1 nternaci anal mente. 

Si bien, desde un punto de vista j urí di co no existe acuerdo en relación 

a la conceptualización de esta institución, en el plano económico la cuestión 

resulta más el ara. En este sentido, el franchi si ng constituye un sistema vinculado 

1Gomez Cegade,José Antonio. "El Socrelo lduslrial ( Know How) Conceptci y Protecaón. Madrid 1974. 
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a la comercialización de productos o servicios. El franquiciante tiene un producto o 

un servicio que sabe que 11 ene una necesidad de 1 mercado consumidor. Su pri nci pa 1 

interés es saber cómo di stri bui r mejor ese producto o servicio de 1 modo más 

rápido y efectivo, para conquistar lo más rápido posible nuevos mercados, cruzar 

1 í mi tes es tata 1 es o po 1 ít i co y aun fronteras naci ona 1 es. 

En este sent1do, los s1stemas trad1c1onales de dtstr1buctón de mercaderías 

han evolucionado desde una completa integración a una descentralización vertical, 

que se confía en 1 a actua 1 i dad a terceros. En un pri nci pi o 1 a empresa fabricaba un 

producto y por medio de sus representantes dependientes 1 os comercia 1 i 2aba. 

Cuando la evolución de los negocios produjo que este sistema se volviera 

adm1n1strattvamente inmanejable, se confió la distribución a grandes tiendas 

mayortstas 1ndepend1entes, qu1enes a través de redes de comerc1a112ac1ón proptas 

o por medio de minoristas también 1ndependientes respecto de ellas, distribuían a 

su vez el producto al consumidor. 

Más tarde las empresas fabricantes comienzan a sustituir la red de 

mayoristas independientes, favoreciendo la creación de distribuidores exclusivos. 

Este cambio se basó en el hecho de que aun cuando tanto el mayorista como el 

d1str1 bu1 dor se caracter1 zen por ser comerctantes 1 ndepend1 entes, el di stri bu1 dor 

depende en mayor grado del fabricante que el mayortsta y por tanto es posible 

ejercer sobre él un mayor control. 

Como una forma más elevada en la cadena de distribución se presenta el 

contrato de f ranchi si ng. Este sistema se basa, en esencia, en un acuerdo de intensa 

colaboración entre partes independientes para operar un negocio y prestar 

serv1c1os o d1str1bu1r productos. Esta convención no es un s1mple contrato de 

cambio que se agota en el suministro per1ódico de productos o en la asistencia para 

lanzar un negocio, sino que se manifiesta en una permanente interacción entre el 

franquiciante y el franquiciado con miras a desarrollar lo franquicia. 
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El éxito de este acuerdo comercial no sólo resulta beneficioso para el 

franquiciado, sino que, a la vez, es de mucho interés para el franquiciante, el cual 

ve en éste un ráp1do y ef1c1ente s1stema para su expans1ón comercial y financiera. 

Conce~ 

La forma más incipiente de franquicia, tal como es concebida en la 

actualidad, tiene su origen en la Edad Media, en Europa, cuando la iglesia Católica 

concedí a a ciertos señores de ti erras autorizaciones para que actuaran a su 

nombre, recolectando los 1mpuestos debidos a la iglesia. Estos colectores eran 

remunerados a través de 1 a retención que efectuaban de una parte de 1 o recibido, 

enviando lo demás a la iglesia. 

La Franquicia comercial como relación entre particulares y no entre el poder 

público o la iglesia de un lado y un particular por otro, tuvo su inicio en el siglo 

pasado, en los Estados Unt dos, antes de 1 a guerra civil amert cana, más 

precisamente alrededor del año 1850, cuando Singer Machine Company, resolvió 

otorgar una serte de franqu1c1as a comerciantes 1ndepend1entes, 1nteresados en la 

comercialización de sus productos, continuando con la utilización de este sistema 

hasta el día de hoy. Estos comerciantes fueron autorizados a comercializar los 

productos Si nger y a usar esa marca, en conexión con aquella actividad de 

comercia 11 zaci ón. 

Pero el verdadero desarrollo de la franquicia comercial, como método de 

expans1ón de los negoctos de empresas de los más vartados sectores, se dtó a 

partir del siglo XX, cuando los fabricantes norteamericanos de automóv11es, 

siguiendo por lo realizado en forma pionera por General Motors en 1898, 

establecieron o ampliaron sus redes de distribuc1ón a través de franquicias 

otorgadas a comerciantes esparcidos en todo e 1 país. 

La gran expansión de 1 a franqut ci a comercia 1, sin embargo, se hizo efectiva 

rec1én después de la segunda Guerra Mund1al en los Estados Un1dos, con el 
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aparecimiento del Business Formal Franchising. Este sistema se convirtió en la 

respuesta más adecuada para personas con poca o ninguna experiencia en la 

conducción de empresas. 

En esencia el Franchising puede ser considerado un sistema de 

comerctlización de productos o servicios. Es un contrato entre dos partes, por el 

cual el rranqu1c1ante perm1te al rranqu1c1ado comerc1a11zar un producto o serv1c1o 

bajo su marca o símbolo, contra el pago de un derecho de entrada o de regalías, o de 

ambas cosas. Sin embargo es el franquiciado el que hace la inversión necesaria 

para el negocio, razón por la cual es un empresario independiente y no un empleado 

de 1 franqui ci ante. 

Al analizar el contrato de franquicia es preciso advertir que éste concepto 

comprende dos var1 antes: 

En su concepción res tri ngi da y ori gi nari a 1 a f ranqui ci a comercia 1 de 

productos es un contrato que permite 1 a di stri buci ón con tí nua y permanente de 1 os 

productos o servicios del fabricante. 

En su concepción dinámica y evolucionada la franquicia comercial, llamada 

Business Formal Franchisig, es un contrato de empresa, por el que se transfiere un 

método para adm1n1strar y manejar un negoc1o, al que se concede un monopol1o 

terr1tor1al de dtstr1buctón de un producto o de un servicio identificado con una 

marca comercial del otorgante y sujeto a su estricto control y asistencia técnica 

en forma continua. 

La gran diferencia entre el Business Format Franchisig y la franquicia 

tradicional se -presenta en la ralación existente entre el franquiciante y 

franquiciado. La sttuactón en el último caso podría resumirse, básicamente de la 

stgutente forma: el fabrtcante o el distribuidor titular de la marca, vende sus 

productos al comerciante, el cual simplemente los revende a por un precio más 

elto. El titular de la merca cesi siempre autoriza al revendedor a hacer uso de ésta 
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y puede asimismo suministrar algún entrenamiento y cierta asistencia en materia 

de publicidad que ayuda a 1 vendedor a vender más. 

Por otra parte, en las operac1ones Bus1ness Format Franch1s1g el 

f ranqui ci ante enseña al f ranqui ciado las técnicas o métodos que desenvue 1 ve para 

comerciar sus productos o prestar servicios y según los cuales el franquiciado 

deberá desempeñar sus actividades. El contra l que el f ranqui ci ante ejerce sobre 

las actividades del franquiciado es y debe ser mucho más rígido, constante e 

intenso que el de 1 as operaciones de 1 a f ranqui ci a tradi ci ona l. 

caracterr st1 ca s. 
En general, se puede sostener que el contrato de franquicia posee ciertos 

caracteres tales como ser: bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo. 

S1n perju1c1o de las cual1dades antes mencionadas, existen otras que 

reflejan en mayor medida las paticulariedad de esta forma de contratación: 

A- A11tC111C1m/0Una característica esencial del contrato de franquicia lo constituye 

el hecho que el rranqu1c1ado desempe~a sus runc1ones con total autonomf a, puesto 

que no existe una relación de dependencia jurídica. Es este elemento el que lo 

diferencia de las demás relaciones que se encuadran dentro del ámbito del derecho 

laboral. 

La afirmación antes expresada no debe ser en ten di da en el sentido de negar toda 

suerte de sumisión entre las partes, sabido es Que el franquiciado debe aceptar y 

poner en práct1ca todos aquellos conoc1m1entos técn1cos aportados por el 

franqu1ciante, como tamb1én, someterse al control que tiene aquél sobre éste, en 

razón del buen funcionamiento del negocio. 

B-CC1C1perocitin. Uno de los elementos que caracteriza al contrato de franquicia 

comerciales la colaboración estricta que existe entre las partes y que permite 

dist1ngu1rlo del contrato de distribución. El franquiciado necesita de la 

colaboración y asistencia permanente del franqu1c1ante. La franqu1cla lmp11ca una 
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forma estricta de colaborac1ón, de asociación para qua el franqu1ciado pueda 

dup 1 i car e 1 negocio de 1 f ranqui ci ante. 

C- /nt11ito Persont1e. La consideración acerca de la persona con la cual se tiene 

intención de contratar tiene, en este tipo de contratos, una importancia 

fundamenta l. 

Pr1meramente, en el caso del franqu1c1ante, este qu1ere asegurar la explotac16n 

correcta de su negocio, le interesa que quien lo preste sea idóneo en la materia y 

además tenga cualidades personales relevantes. 

En el caso de quien toma la franqu1cia le interesa vincularse con una entidad seria 

y responsable, que le garantice una inversión segura y rentable. 

En razón de lo señalado parece totalmente válido la estipulación que establezca 

como causal de rescis1ón del convenio la muerte o incapacidad del operador de la 

franquicia 

Elementos de 1 con tato de Franchi si ng~ 

El contrato de franchising es un contrato extraordinariamente complejo en 

cuanto a número de ob 1 i gaci ones que cada una de 1 as partes asume en re 1 ación a 1 

otro. Cabe destacar que estos elementos aparecen tanto en los contratos de 

franqu1 c1 as nac1 anal es como en 1 as 1nternac1 anal es. En este últ1 mo caso, además de 

lo mencionado es necesar1o abordar problemas relativos al régimen cambiario, 

legislación general, ley aplicable, jurisdicción, etc. 

Dentro de 1 os e 1 amentos necesarios para e 1 perf ecci onami ento del contrato 

de franquicia comercial es posible distinguir aquellos elementos básicos o de la 

naturaleza, de aquellos meramente accidental es. 

A- Elementos Bós1cos, 

l) Ucencla de Marca. Una de los supuestos imprescindibles para la 

suscripción de un con troto de f nrnqui ci a comercia 1 está conf armado por 1 a 

condición que uno de las partes sea titular de una marca de un producto o servicio. 
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El franquiciado debe usar la marca y los demás signos distintivos, pero apegándose 

en la forma estr1cta a las normas e tnstrucctones señaladas por el franquiciante. 

2) Transferrancta de un K:now How. El Franqu1c1ante se encuentra en la 

obligación de proporcionar al Franquiciado todos los conocimientos técnicos 

,necesarios para la conducción del negocio y la organización del tabajo. A su vez, el 

f ranqui ciado debe seguir 1 as i nstruci ones que ha recibido y actuar de acuerdo con el 

entrenamiento impartido. 

3)Regalías.Debe estar establecida alguna forma de retribución del Franquiciado al 

Franqutciante, a cambto de los serv1cios y de la as1stencia que éste le presta 

durante 1 a vi den et a de 1 contrato. Por 1 o genera 1, debe pagar una suma f1 j a de dt nero 

a 1 f ranqui ci ante a 1 pri nci pi o de 1 a re 1 ación y una rega 1í a durante e 1 transcurso de 

ella. Sin embargo, las modalidades y monto del pago varían de acuerdo a la f arma 

que las partes hayan establecido en la franquicia. 

4) Operador de Franquicta. Es indispensable la figura del operador de Franquicia, 

ya que el contrato de franqu1 et a es un contrato i ntu1to personae. La determi nací ón 

de la persona del operador de ta franquicia es esencial, aun cuando se trate de una 

sociedad. La muerte o incapacidad del dueño u operador o la de éste es causal de 

rescición del convenio, ya que no necesariamente los herederos del operador están 

calificados para continuar el negocio. 

5) Territorio. La franquicia establece una zona de actuación en favor del 

franqu1 et ado, donde este puede desarrollar su comercio. 

6) Método Operativo. Como ya hemos señalado uno de los elementos 

imprescindibles del contrato de franquicia es la asistencia técnica que debe 

proporcionar el Franquiciante al franquiciado. La f arma en que, en definitiva, se 

traducirá esa cooperación e integración se denomina Manual operativo. 

Generalmente esa asistencta consiste no sólo en el entrenamiento del personal 

adm1n1strattvo, stno tamb1én en el asesoramtento para la elecctón del local de la 
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franquicia, la provisión de las espec1ficaciones para los locales o aun su 

contrucción, el asesoramiento para su equipamiento, la provisión de los métodos 

contables, así como también la períodica actualización de esta asistencia prestada 

a 1 i ni ci o de 1 contrato. 

B-El ementos Accidental es, 
Junto a estos elementos bás1cos, ex1sten una ser1e est1pulac1ones que, 

generalmente, vienen a completar y detallar las obligaciones asumidas por las 

partes. 

1) Compromtso de asistencia financiera. Por lo general, el franquiciante no 

compromete capital propio en los negocios de 1 franquiciado, pero sí 1 e brinda 

asesoría y muy a menudo 1 o v1 ncul a con un banco o ent 1 dad f 1 nanci era. que 1 e 

provee recursos monetar1 os para el equ1 pam1 ento de 1 a franqu1 ci a o para la 

adquisición de la misma. 

2) Calidad de los Suministros. Además de estipularse en e 1 contrato 1 a apariencia 

física de los locales, el uniforme de los empleados y su calificación, la calidad y 

especi fi caci ones de 1 producto ven di do, es necesario estab 1 ecer las pautas rígidas 

sobre 1 os suministros o insumos que hacen a 1 producto o servicio f renqueado. 

Para el control del cump11m1ento de estas espec1r1cac1ones se establece, en favor 

del franquiciante, un derecho que le permite supervigilar la calidad de los 

materiales que son ut11izados en la fabricaión del producto o en el otorgamiento 

del servicio, con miras a mantener el prestigio y calidad de su negocio. 
1 3) Publicidad. La publicidad es un el mento de extraordinaria importancia para la 

mantención de 1 a imagen y presencia de 1 os productos o servicios de 1 f ranqui ci ante. 

Por ello en los contratos de franqu1c1as es usual la est1pulac1ón de cláusulas que 

estableazcan qu1en se hará cargo de la pub11c1dad. Por lo general se conv1ene que la 

publicidad estará a cargo del franquiciante y del franquiciado . así como también, 

se determine 1 a que estaré a cargo de todos 1 os f ranqui ciados de una misma región. 
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4) Cláusula de no competencta. Estab 1 ece para e 1 franquiciado 1 a prohi bici ón de 

participar en negocios competitivos durante todo el tiempo que dure la franquicia y 

un perf odo poster1or a ella. 

6) Confiabilidad. Existe una obligación de reserva o secreto, puesto que el 

franqu1c1ado tendrá acceso a información confidencial del franquiciante, y por 

tanto, no pueden ser revela das a terceros. 

Naturaleza Jurí dj ca, 
Dentro de las innumerables doctrinas que tratan de explicar la naturaleza 

jurf d1a del contrato de Franch1ng se pueden destacar: 

A) Contrato de Sumi ni sro. 

Por medio de este contrato, muy frecuente tanto en la industria pesada como 

en la liviana, se pretende asegurar un volumen fluido de insumos al productor. 

La doctrina ha criticado esta te orí a seña 1 ando que e 1 contrato de franquicia 

no es un acuerdo sobre suministros, sino que abarca una serie de elementos 

ad1c1onales que lo d1st1nguen claramente. La marca el método franqu1c1ado, el 

interés continuo en el producto final del franquiciado son elementos totalmente 

ajenos al convenio de suministro, el cual puede o no integrar el contrato de 

f ranqui ci a pero en el que no es un e 1 emento esencia l. 

B) Contrato Preparatorio o Normal 1 vo. 

Los contratos preparatorios o normativos son aquellos en que las partes 

acuerdan las cond1c1ones de otro contrato futuro, que las partes podrán 

defi n1t i vemente estipular o no. 

La mayoría de 1 os autores se inclina por rechazar esta teoría. Se piensa que, 

aun cuando el contrato de franquicia contemple, ciertamente, la regulación de 

futuras relaciones entre las partes, los derechos y obligaciones generadas con su 

suscr1pción, tales como, la obl1gac1ón de vender, de comprar, de prestar asesoría, 

etc. se hacen ex1 g1 bles desde su otorgam1 ento. 
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C) Concesión. 

La doctrina francesa sostiene que la franquicia es en esencia, un tipo dentro 

de los contratos de concesión. De acuerdo a esta idea, la franquicia no sería más 

que una maní f estación de una mutación en e 1 objeta de 1 os contratos de concesión 

comercial . 

Los conceptos vert 1 dos precedentemente no son aceptados por la doctr1 na 

moderna. Sólo se le otorga cierta validez a sus conclusiones en tanto a lo que a la 

Franquicia tradicional, se refiere pero no a lo que se ha denominado Business Formt 

F ranchi si ng. 

De acuerdo a lo que hemos analizados en páginas anteriores el Format 

Franchisig es un contrato complejo, que mezcla en su interior numerosas prácticas, 

tales como tecnología, derechos de la prop1edad 1ndustr1al e 1ntelectual, 11cenc1as 

de f abr1 cac1 ón y acuerdos de d1 str1 buc1 ón. se trata de un acuerdo por el cual el 

fraqui c1 ado está licenciado para hacer negocios conf arme a un formato 

prepreparado y establecido por el otorgante, 1 dent i f i cado con 1 a marca comercia 1 

del otorgante, en donde usualmente controla el método de operación para 

asegurarse que los bienes y servicios objeto de la franquicia cumplan con los 

requ1r1m1entos de cal1dad un1forme establectdos por él. 

En conclusión, es claro que la concesión del uso de la marca y el pago de 

prestaciones periódicas dif erenc í an tata 1 mente a 1 a concesión de 1 a f ranqui ci a; se 

trata de elementos esenciales que no se presentan en la concesión. Tampoco en 

esta última se concede un método de comercialización sino que sólo se fijan 

pautas. 

D)D1 str1 buc1 ón. Entre ambos contratos se hace evt dente la ex1 stenc1 a de 

algunas semejanzas, como por ejemplo, el hecho de que en ambos casos se trata de 

negociadores independientes y que actúan por cuenta propia. Sin perjuicio de lo 
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anterior, al analizar las dos instituciones es claro que entre ambas se presentan 

profundas d1 f erenc1 as. 

Así, se puede observar, que el contrato de D1str1buc1ón es un acuerdo por el 

cua 1 e 1 di stri but dar compra para vender las mercaderías fabricadas por su 

comitente. En camb1o la Franqutcia es un método para desarrollar un negocio tan 

igual y exitoso como el que desarrollo el franquiciante, y que además constituye un 

medio de di stri buci ón de 1 a producc1 ón de 1 f ranqui ci ante. 

D) Nuestra 0p1n1ón. De acuerdo a nuestra forma de pensar, el contrato de 

franqu1c1a es un contrato 1nnom1nado puesto que su ex1stenc1a, conten1do, efectos y 

forma no han sido regulados de manera directa por la ley. 

Como una consecuencia de esta postción, se considera infértil el esfuerzo 

desrrollado por gran parte de la doctrina en el sentido de buscar asimilar esta 

i nst i tuci ón a 1 o dispuesto por la 1 ey a 1 ocuparse de 1 a reglamentación de otros 

contratos. 

En m1 op1n1ón, el contrato de franqu1c1a, a falta de regu1ac1ón expresa en el 

ordenamiento jurídico interno, debe regirse de acuerdo a las normas generales 

imperativas contenidas en el derecho común, la autorregulación de intereses 

libremente escogida por las partes y, finalmente, los usos y la jurisprudencia. 
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