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Resumen

El trabajo versa sobre el concepto de arte, tradicionalmente ubicado como
objeto del derecho de autor, para vincularlo con los derechos de propiedad
industrial, con el fin de determinar los supuestos en que existe una
acumulacion de proteccién por ambas disciplinas, porque el arte no solamente
incluye a las expresiones humanas que pretenden alcanzar el valor de
«bellezar, sino también a las que tienen una finalidad distintiva o un destino
utilitario aplicable a la industria. De alli que existan diferentes zonas
fronterizas entre el derecho de autor y los derechos que protegen a las
creaciones técnicas y a los medios identificadores de productos y servicios. El
estudio determina las vinculaciones entre el «arte literario» y las invenciones;
el «arte figurativo» y los signos distintivos graficos; el «arte literario» y los
signos distintivos nominativos; el «arte publicitario» y los medios
identificadores de bienes y servicios; el «arte musical» y las marcas sonoras;
el arte aplicado, los disefios industriales y la indumentaria; y el «arte
figurativo» en su relacién con los modelos de utilidad, con el fin de establecer
la doble y hasta la triple proteccién de esos bienes intelectuales, a la luz de la
legislacion comparada, la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera.
Finalmente, se analizan las ventajas que existen cuando se cumplen los
supuestos de una protecciéon acumulada, como también los casos en que
dicha tutela simultdnea debe ser descartada.
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The Art and its Application to the Industry

Abstract

The study develops the concept of art, traditionally treated as an object of
copyright, for relating it to industrial property rights, with the purpose of
determining the cases where there is an accumulation of protection under
both disciplines, since art not only includes the human expressions trying to
reach the «beautifulness» value, but also the ones having a distinctive function
or a practical destination applicable to industry. This is the cause why there
are different border zones between copyright and the rights which protects
technical creations and the identifying means of products and services. The
study determines the relationship between the «literary art» and the
inventions; the «figurative art» and the graphical distinctive signs; the literary
art» and the nominative distinctive signs; the «advertising art» and the
identifying means of product and services; the «musical art» and the sound
marks; the applied art; the industrial design and clothing; and the «figurative
art» in their relationship with utility models, with the purpose of establishing
a double and even triple protection of these intellectual goods, under the
light of comparative legislation, and both national and foreign doctrine and
jurisprudence. Finally the existent advantages when the requirements for an
accumulative protection are fulfilled are analyzed, as well as the cases when
such simultaneous tutelage should be ruled out.

KEY WORDS: Art, Applied Art; Distinctiveness; Industrial Design; Clothing;
Invention; Slogan; Mark; Figurative Mark; Nominative Mark; Sound Mark;
Background of Invention; Utility Model; Work; Audiovisual Work; Artistic
Work; Literary Work; Musical Work; Advertising Work; Originality; Software;
Distinctive Sign; Work Title

I
PRECISIONES TERMINOLOGICAS

Para determinar el alcance del tema que nos
corresponde tratar debemos precisar con antelacién el
sentido de términos como los de «arte» e «industria», para
luego analizar los vasos comunicantes que pueden existir
entre ambas actividades, para lo cual tomaremos como
referencia las acepciones contenidas en el Diccionario de
la Real Academia Espaniola (DRAE), disponible a través de
Internet.’
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Conforme al DRAE, «arte» es toda «manifestacion
de la actividad humana mediante la cual se expresa una
vision personal ... que interpreta lo real o imaginado con
recursos plasticos, lingiiisticos o sonoros», y de esa
definicion surgen varios comentarios, a saber:

a. A diferencia de una de las categorias del
«arte» como es la de las «obras de las bellas artes», en el
«arte», a secas, no es necesario que se apele al sentido de
lo estético, ni tampoco que tenga un sentido meramente
contemplativo.

b. Nada distinto ocurre si se agrega al vocablo
«arte» el de «plastico», este tltimo que conforme al DRAE
se limita a lo que «forma o da forma», de manera que
tampoco aca se requiere la vinculacién con la belleza o la
contemplacion artistica.

c. El «arte» no solamente incluye a las
producciones «visuales» (como en las «artes pldsticas»),
sino también, conforme a la expresada definiciéon, a
aquellas que se expresan a través de recursos lingiiisticos
o literarios.

d. También el «arte», en la acepciéon del DRAE,
incluye a las manifestaciones sonoras, como lo son las
obras musicales.

e. De la combinaciéon de las expresiones
visuales (que pueden ser fijas o en movimiento) y las
sonoras, se desprende que también quedan comprendidas
en el «arte» las «producciones audiovisuales», tanto las
cinematograficas en sentido estricto (conocidas como
obras del «séptimo arte»), como otras manifestaciones que
utilizan recursos analogos, por ejemplo, los mensajes
publicitarios producidos para su proyeccion en las salas
de cine o su transmision por television.

De todas las consideraciones anteriores podemos
concluir que el «arte» puede agrupar, no solamente a las
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expresiones humanas que pretenden alcanzar el valor
«belleza», sino también a aquellas manifestaciones
visuales, audiovisuales, literarias o sonoras que tengan un
caracter estético u ornamental, una finalidad distintiva o
un destino utilitario.

Ello es perfectamente compatible con la proteccion
que reconoce el derecho de autor a las obras literarias y
artisticas, las cuales quedan tuteladas cualquiera que sea
su forma de expresion, su género, su mérito o su destino:

a.La intrascendencia de la forma de expresién implica
que nada importa la manera como la obra se exteriorice, ya
que puede manifestarse a través de signos, palabras, sonidos
o iméagenes (fijas o en movimiento) o de algiin otro modo.

b.Es igualmente irrelevante el género, que puede ser
literario, musical, dramatico, dramatico-musical, figurativo,
audiovisual o de cualquier otra clase.

c.El mérito no le corresponde al Derecho, sino a la
critica pues como comenta la «Guia del Convenio de Berna»
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), «... en caso de litigio, no corresponde al juez
apreciar el valor artistico o cultural de una obra».*

d. Y tampoco tiene importancia el destino de la obra,
ya que la misma puede tener como finalidad su divulgacién
o, por el contrario, que permanezca inédita; que sea
utilizada para expresar su contenido estético (como en las
obras de las «bellas artes») o para promocionar un producto
comercial (tal el caso de los mensajes comerciales escritos,
sonoros o audiovisuales); que tenga fines educativos (como
en las obras didacticas, sean expresadas graficamente o bien
en forma de documentales de ensenianza, por ejemplo) o
un destino utilitario (como en los programas de ordenador,
los planos topograficos o las obras de arte aplicado), y en
todos ellos la creacion estara protegida por el derecho de
autor.
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Por su parte, el DRAE entiende por industria al
«conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la
obtencion, transformacién o transporte de uno o varios
productos», por lo cual el referido término no se limita a la
actividad de «fabricacién», sino que se extiende también a
la «comercializacién» de bienes, que sin mayor esfuerzo se
puede extender al sector «servicios», como ocurre cuando
se habla de la «industria de la radiodifusién» o la «industria
del turismo».

En conclusién, bajo un espectro tan extenso como el
expuesto, trataremos de estudiar algunos casos en que
existen «dreas de contacto» entre el «arte» y la «industria»,
que aplicados a los temas de «propiedad intelectual» en su
sentido mas amplio (derecho de autor y propiedad
industrial), se traducen en «zonas fronterizas» entre la
proteccion de las obras literarias o artisticas, por una parte,
y a la tutela de las soluciones técnicas y los signos
distintivos, por la otra.

Como lo senal6 el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Interpretacién Prejudicial 32-1P-97):

«El derecho de autor es independiente, aunque
compatible con los derechos de propiedad
industrial [...] por lo que quiere decir entonces
que los derechos de propiedad industrial son
también independientes y asi mismo
compatibles con los del autor. Esa
independencia, pero a su vez compatibilidad, es
la que permite que un mismo bien intelectual
pueda estar protegido simultaneamente por el
derecho de autor y el de propiedad industrial».?
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II
EL «<ARTE LITERARIO» Y LAS SOLUCIONES
TECNICAS

La memoria descriptiva de las patentes de invencion

Para el DRAE, la «literatura» es el «arte que emplea como
medio de expresion una lengua», razén por la cual, como lo
prevén expresamente algunas legislaciones sobre derecho
de autor, obra literaria es toda aquella que utiliza al lenguaje
como forma de expresiéon, sin discriminaciones entre
aquellas que tienen una manifestacién estética (como en
los versos o poemas) o tratan temas de ficcion (como en las
novelas y los cuentos); las de contenido cientifico (tal el
caso de las did4cticas o las investigativas) o simplemente
una finalidad utilitaria, desde un formulario de aplicaciones
hasta un recetario de cocina.

Ya acd encontramos la primera «zona de contacto» entre
el «derecho invencional» (como sub-sistema de la propiedad
industrial), por una parte, y el derecho de autor sobre las
obras literarias, por la otra, es decir, la primera «drea
fronteriza» entre la industria y el arte.

En efecto, toda invencién requiere para su
patentamiento de una memoria descriptiva de la soluciéon
técnica la cual, por utilizar al lenguaje como forma de
expresion, puede considerarse una obra literaria y a partir
de ella elaborarse también, por ejemplo, un manual de
aplicaciones, de manera que sin perjuicio de la patente
(incluso de que la misma sea denegada por ausencia de
novedad, altura inventiva o aplicaciéon industrial de la
pretendida invencion), la descripcién y los manuales
pueden invocar la proteccion por el derecho de autor, para
impedir, por ejemplo, un plagio o también reproducciones
no autorizadas por el titular o por la ley.
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Lo que no podria pretender el autor de esa obra escrita
es que el lector, a partir de los conocimientos alli adquiridos,
pueda, a su vez, conseguir su propia solucion técnica y en
consecuencia patentable, pues el derecho de autor no
reconoce proteccion a las ideas en si mismas, ni a su
aprovechamiento industrial o comercial.

Los programas de ordenador

La segunda «zona de contacto» se encuentra en la
proteccién por el derecho de autor del «software» y la
posibilidad de que pueda patentarse la solucién técnica
contenida en un programa de ordenador.

En efecto, independientemente de las discusiones
todavia existentes en el d&mbito académico, ya se ha
considerado resuelto en el plano del derecho positivo que
el programa de ordenador es una obra literaria, en el sentido
de que el «software» se expresa en coédigo fuente y se
reproduce a partir del c6digo objeto, en un lenguaje natural,
como también asi se exteriorizan la documentacién técnica
y los manuales de uso.

Y, ademas, porque el lenguaje de programacion, si bien
creado artificialmente por el hombre para realizar un tipo
de comunicacion especializada, tiene una seméantica y una
sintaxis perfectamente pre establecidas, al igual que los
idiomas naturales.

Por esas razones, en el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) en el marco del Tratado de la OMC, en
numerosos tratados de libre comercio (bilaterales y sub-
regionales) y en el nuevo Tratado de la OMPI sobre Derecho
de Autor (TODA), como también en el &mbito del derecho
comunitario (a través de la Directiva Europea sobre la
proteccion juridica de los programas de ordenador y de la
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Decisién 351 de la Comunidad Andina sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos), se dispone que los programas
de ordenador quedan protegidos «como» o «en los mismos
términos» que las obras literarias, de manera que encuentran
su tutela bajo el amparo del Convenio de Berna para la
proteccién de las Obras Literarias y Artisticas.

Ahora bien, cuando numerosas legislaciones e
instrumentos comunitarios en materia de propiedad
industrial disponen que no se consideran invenciones los
programas de ordenador «como tales», se esta diciendo que
no son patentables las «formas de expresion» del programa
«en si» (cuya proteccion se ubica en la esfera del derecho
de autor), pero ello no excluye la posibilidad de que si el
programa contiene, ademads, una «solucién técnica» que
cumpla los requisitos de novedad, altura inventiva y
aplicacion industrial, pueda reivindicar su patentabilidad,
en cuanto a la solucién técnica en si misma, abriendo
entonces la posibilidad de la «proteccién acumulada» por
el derecho de autor y por el «derecho invencional» sobre el
mismo «software», aunque en cada caso sobre lo que es
materia de tutela por la respectiva disciplina.

Es asi como conforme a varias decisiones dictadas en
Estados Unidos y Europa, se han otorgado patentes de
invenciéon sobre las reivindicaciones novedosas e
industrializables, que superen el estado de la técnica,
contenidas en programas de ordenador. *

III
EL «<ARTE» Y LA IDENTIFICACION DE BIENES Y
SERVICIOS

«Originalidad» vs. «Eficacia distintiva»
Como una cuestién que va a tener relevancia en todos



REVISTA PROPIEDAD INTELECTUAL. ISSN:1316-1164. MERIDA-VENEZUELA. ANO V. N° 8 y 9 I 83

los casos en que tratemos las relaciones entre el «arte» y
los «signos distintivos», debemos aclarar previamente las
diferencias que existen entre la «originalidad» exigible a
las obras protegidas por el derecho de autor y la «eficacia
distintiva» como condicién para la tutela de los medios
identificadores de productos o servicios.

La originalidad, en el derecho de autor, es sinénimo de
«individualidad», es decir, que la obra, por su forma de
expresion, tenga la impronta o el sello personal del autor,
con elementos que la distingan de otras del mismo género,
a diferencia de la copia, total o parcial, de la creacion de
otros (lo que tipificaria un plagio), sin una interpretacion o
sello personal; o de la simple técnica, que s6lo requiere de
la habilidad manual en la ejecucion.

Para que haya «originalidad» basta, como lo ha sefialado
la jurisprudencia, «que cada obra Illeve impreso el estilo
propio de su autor, sin importar cudl sea su mérito ... de tal
modo que pueda individualizarsela».®

Por eso, la «originalidad» no requiere de la «novedad»
(requisito s6lo exigible a las invenciones industriales), pues
a partir de las mismas ideas y similares conceptos se pueden
crear diversas obras, con su propia forma de expresion vy,
en consecuencia, su particular «individualidad».

Por el contrario, lo que se exige de la marca es que tenga
«eficacia distintiva», es decir, que permita diferenciar al
producto o servicio de cualquier otro de la misma clase (o
con el cual tenga conexién competitiva), razén por la cual
se afirma que mientras la disciplina de las creaciones tiene
por objeto obras en si mismas, los signos distintivos son
simples medios identificadores.®

Pero nada impide que una misma produccién
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intelectual tenga, al mismo tiempo, «originalidad» como
obra y «distintividad» como medio identificador de bienes
0 servicios, como se vera mas adelante.

En todo caso, la originalidad de la obra es una cuestiéon
a dilucidar en cada caso, partiendo sin embargo de la
premisa acogida por varios autores’ y también por la
doctrina administrativa en algunos paises?, segtin la cual
la originalidad se presume y quien la niegue debe probarla,
amenos que la ausencia de originalidad sea evidente o surja
de la propia naturaleza de las cosas.

También lo ha reconocido la jurisprudencia, al sefialar
que «la prueba de que la obra del actor no tiene ninguna
originalidad incumbe a la parte demandada».’

La proteccion acumulada, independiente y
compatible

Sin perjuicio de los comentarios adicionales que
formularemos mas adelante en relacién con determinados
géneros de obras y algunas categorias de signos distintivos,
podemos afirmar, como principio conceptual, que en razén
de la doble condicién que puede tener un mismo bien
intelectual, como obra y como signo distintivo, es posible
la protecciéon independiente pero acumulada: por el
derecho de autor y por el derecho marcario.

La jurisprudencia se ha expresado sobre la coexistencia
autoral y marcaria en relacién con una misma produccion
del intelecto, como lo hizo el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en la Interpretacion Prejudicial 32-IP-
97, al afirmar que «una obra puede ser protegida asimismo
como marca, o un signo distintivo marcario puede constituir
también una obra».*
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O en la Doctrina, en palabras de Sciarra:

«Si el signo registrado como marca tiene las
caracteristicas necesarias para ser considerada
como una obra intelectual, podra gozar de la
proteccion del Derecho de Autor, ademés de la
que brindan las normas de la Propiedad
Industrial»."

IV
EL «<(ARTE LITERARIO»Y LOS SIGNOS
DISTINTIVOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Las obras literarias y los lemas comerciales

En el ambito del «arte» aplicado a la «industria» como
medio para identificar productos o servicios, la zona mas
proxima se encuentra en el caso del lema comercial,
definido como la palabra, frase o leyenda utilizada en el
mercado para reforzar la funcién encomendada a la marca,
cual es la de distinguir en el mercado los productos o
servicios comercializados por una persona de los productos
o servicios idénticos o similares de otra.'?

El lema comercial (asi denominado en la Decisién 486
de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial),
equivale a lo que algunas leyes llaman «frases publicitarias»
(Argentina), es decir, los «slogans», y al menos parcialmente
(cuando se expresa por medio de palabras o frases), con lo
que otros textos legales denominan «expresiones o senales
de publicidad comercial» (Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua), «expresiones o senales de propaganda»
(Honduras, Panamé) o simplemente de «publicidad»
(Guatemala).

Como lo ha senalado el Tribunal de Justicia de la
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Comunidad Andina (Interpretacion Prejudicial 74-1P-2001):

«... el lema comercial es un signo distintivo, y al
igual que las marcas, que las denominaciones
de origen o que el nombre comercial, buscan la
protecciéon general del consumidor para evitar
que pueda ser inducido a error o caer en
confusién».’

Pero ese signo distintivo, independientemente de su
proteccién como medio identificador de productos o
servicios en el ambito del «derecho marcario», utiliza al
lenguaje como forma de expresién y, en consecuencia,
entramos en el campo de lo literario, por lo que podria
preguntarse: {un lema comercial, una frase publicitaria o
una expresion de propaganda integrada por palabras puede
constituir, ademas de un signo distintivo, una obra literaria
y, en consecuencia, gozar también de proteccion por el
derecho de autor?.

La situacion se hace especialmente interesante cuando
una determinada legislacién, como la argentina, exige que
la frase publicitaria, para su proteccién como signo
distintivo, retina el requisito de la «originalidad»'* (o de que
la «expresion o senial» de «propaganda», de «publicidad» o
de «publicidad comercial» sea «original», como en las leyes
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamd), condicién que se toma «prestada» del derecho
de autor, tomando en cuenta que la «originalidad» es propia
del derecho autoral, como ya fue explicado, mientras que
la «eficacia distintiva» es particular del derecho marcario.

Sobre la probabilidad de que un lema comercial (con
independencia de su tutela como medio identificador),
pueda a su vez constituir una obra literaria, como
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produccion intelectual protegida por el derecho de autor,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
Interpretacion Prejudicial 10-1P-94, afirm6:

«... podran darse hipotéticamente circunstancias
de concurrencia entre registro de marca y de
derecho de autor, como seria por ejemplo, la
calidad de aporte intelectual que tengan frases
publicitarias con algiin grado de nivel creativo
[...] pues los derechos de autor pueden ser objeto
de registro como marca, previa autorizacion del
titular de esos derechos ...».15

Ahora bien, como la «originalidad» (o «individualidad»)
exigible por el derecho de autor, independientemente de
su «distintividad» desde la 6ptica del derecho marcario,
constituye una «cuestion de hecho» y, en consecuencia,
objeto de apreciacién «en concreto», la posibilidad de una
proteccién acumulada queda sujeta al anélisis de cada lema
comercial en particular, para determinar si, efectivamente,
es original, ademas de distintivo.

La jurisprudencia argentina, por ejemplo, al tiempo que
reconocio la proteccion por el derecho de autor de la frase
«amor con armour se paga», utilizada en una campana
publicitaria asociada a la marca «armour», cuando resolvio
sobre «la existencia de una verdadera creacion»'®, la
descart6 para la frase publicitaria «se plancha sola», al
considerar que «se trata de una frase o mejor dicho, una
oracion incorporada al lenguaje diario y popular», de modo
que «dicha oracion es res omnia y, en su consecuencia, no
puede ser objeto de apropiacion por nadie»."”

Es entonces, como fue visto, una cuestién de hecho
que debe apreciarse en cada caso concreto, sobre la base



88 I EL ARTE APLICADO A LA INDUSTRIA. RICARDO ANTEQUERA PARILLI

del principio de que la originalidad se presume y quien la
niegue debe probarla, salvo que conforme a la regla «res
ipsa loquitur» la ausencia de «individualidad» de la obra,
en su forma de expresion, sea notoriamente evidente.

Los titulos de las obras literarias o artisticas y los
signos distintivos

El titulo es un medio identificador de la obra y
generalmente estd constituido por una palabra o una
combinacién de palabras.

Pero si la originalidad es un requisito intrinseco para
la proteccion por el derecho de autor, solamente los titulos
originales gozan de la tutela por esa disciplina, como la obra
misma, de modo que estdn excluidos de proteccion por el
derecho autoral los titulos banales o ayunos de creatividad
(como «amor», «odio», «recuerdos»).

Y de la misma manera, no gozan de ningin derecho
exclusivo aquellos titulos simplemente genéricos o cuando
sirven para indicar, solamente, el contenido o indole de la
obra (como «cdlculos matematicos», «manual de biologia»,
«introduccion al derecho», etc.).

Por ello, las legislaciones sobre derecho de autor que
se han ocupado expresamente del tema de la proteccion
del titulo de la obra, conjuntamente con ella misma, exigen
expresamente que el medio identificador de la producciéon
literaria o artistica cumpla con el requisito de la
«originalidad».

Asi lo senal6 el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, cuando al resolver la Interpretacion Prejudicial 32-
IP-97, dijo:

«Si la obra debe tener caracteristicas de
originalidad para poder gozar de la proteccion
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legal, nada distinto puede ocurrir respecto del
titulo, porque la finalidad del derecho de autor
es proteger las creaciones humanas. Por lo
demas, el requisito de la originalidad para la
proteccién del titulo responde incluso al propio
sentido comtn».®

A pesar de lo anterior, surgen varias interrogantes, a
saber:

a.lEl derecho sobre el titulo de una obra es oponible
«erga omnes» o solamente cuando haya riesgo de confusion
entre esa obra y otra creacion literaria o artistica?.

b.¢Puede el titulo de una obra funcionar como marca
u otro signo distintivo de un producto o un servicio?.

c..Qué ocurre cuando un signo distintivo idéntico o
similar al del titulo de una obra es usado o solicitado por
una persona distinta al titular de los derechos sobre la
creacion literaria o artistica?.

En cuanto a la primera pregunta, son muchas las
legislaciones sobre derecho de autor que, al reconocer la
proteccién del titulo de una obra, ademas de la originalidad,
prohiben su uso en otra obra con la condicién de que haya
riesgo o se induzca a confusion.

Por el contrario, ciertas leyes se limitan a senalar que
el titulo original de una obra queda protegida como parte
de ella, de manera que esta prohibido su uso en otra obra,
haya o no «riesgo de confusion», aunque en algunos textos
nacionales el impedimento se limita a su utilizacién en «otra
obra andloga», lo que equivaldria a decir «del mismo
género».

Pero incluso bajo el imperio de aquellas legislaciones
sobre derecho de autor que no contienen previsiones
expresas en cuanto a la proteccién del titulo de una obra,
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la cuestién ha sido resuelta por via jurisprudencial, por
ejemplo, en Argentina, al decidirse que:

«Con respecto al titulo, es indudable que éste
forma parte integrante de la obra a la que
identifica y toda la doctrina es coincidente en
que, como tal, estd amparado por las normas que
resguardan la propiedad intelectual».

«No obstante, los autores coinciden en que
existen titulos originales, por cuanto representan
un esfuerzo creativo, producto de la imaginacion
del autor, que constituyen una denominacién
propia de la obra y otros titulos a los que
denominan banales o genéricos que resultan
carentes de originalidad y no representan un
esfuerzo creativo a pesar de que se adecuan muy
bien a la obra, porque no son creacién propia.
Asi s6lo identifican la obra o indican el tema o
tipo de trabajo que contiene».*

La segunda interrogante se responde con la afirmativa,
pues nada impide que el titulo de una obra sea, ademas de
original, lo suficientemente distintivo como para identificar
a un producto o a un servicio, o a una empresa, y diferen-
ciarlos de otros productos, servicios o establecimientos.

Piénsese en «Alma Llanera» como marca de
instrumentos agricolas, «El dia que me quieras» para
servicios nupciales o «La fiesta del chivo» como nombre
comercial para identificar a una agencia de festejos.

Pero también puede ocurrir que un titulo «genérico» o
«banal» para determinado género literario o artistico (y, en
consecuencia, carente de originalidad para estar protegido
como parte de la obra), sea suficientemente distintivo en el
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ambito del derecho marcario, como seria el titulo «EI
despecho», evidentemente comtn desde la 6ptica del
derecho de autor para identificar a un bolero o a un tango,
pero reivindicable como medio identificador para servicios
de una agrupacion musical.

La tercera cuestién es méas compleja porque la
prohibicién contenida en las leyes sobre derecho de autor
en relacion con el uso del titulo original de una obra por
parte de un tercero esté referida a su utilizacién en «otra
obra», sea del mismo género o en relaciéon con producciones
literarias o artisticas de cualquier clase, de acuerdo a la
postura acogida por cada legislador nacional.

Asi las cosas, el conflicto que puede presentarse ante
el uso del titulo original de una obra como signo distintivo
de un producto, un servicio o una empresa tiene que
resolverse acudiendo a estas vias:

a.A los principios generales en materia de derecho de
autor, si no hay una solucién expresa contenida en la ley
aplicable.

b.Conforme a las prohibiciones expresas que pueda
contener la legislaciéon marcaria.

En el primer supuesto debe partirse de dos principios
fundamentales en derecho de autor, a saber:

a.La obra (y, en consecuencia, su titulo, de ser original),
esta protegido desde el momento mismo y por el solo hecho
de la creacion, sin necesidad de registro o el cumplimiento
de cualquier otra formalidad.

b.El derecho patrimonial sobre la obra (y, por tanto,
sobre su titulo, si es original), alcanza a «cualquier medio o
procedimiento», o «en cualquier forma», de manera que el
autor ostenta el derecho exclusivo de explotar su creacion
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«en la forma que le plazca», salvo excepcion legal expresa.

Asi las cosas, el uso como marca del titulo original de
una obra pre-existente seria ilicito, porque se trataria de una
utilizacion por algtin «medio o procedimiento», a menos que
dicho uso estuviera amparado como una limitacién legal
expresa al derecho patrimonial del autor.

Por supuesto, la solucion se facilita cuando la ley en
materia marcaria contiene entre los impedimentos de
registro el de un signo distintivo que consista en un medio
identificador «que infrinja el derecho de autor de un tercero,
salvo que medie el consentimiento de éste» u otra férmula
similar, como lo disponen la Decisién 486 de la Comunidad
Andina sobre Propiedad Industrial y varias legislaciones
nacionales.

Aun asi, siempre quedaria la duda: {qué ocurre si el
uso del titulo original de una obra como marca no crea
ningan riesgo de confusion entre la obra y el producto o el
servicio para el cual se quiere registrar como signo
distintivo, aunque no se haya obtenido la autorizacion
previa del titular del derecho de autor?.

Si la legislacion sobre derecho de autor reconoce sobre
el titulo de la obra un derecho «erga omnes», sin introducir
la figura del «riesgo de confusiony, el titular del derecho de
autor podria invocar su derecho al uso del titulo «por
cualquier medio o procedimiento», «en la forma que le
plazca» o «en cualquier forma», segtn la terminologia que
haya utilizado el respectivo legislador nacional, a menos
que exista alguna limitacion legal expresa a ese derecho
exclusivo.

Si, por el contrario, la ley sobre el derecho de autor ha
introducido la figura del «riesgo de confusion» para prohibir
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el uso del titulo original de una obra con el fin de identificar
otra creacion literaria o artistica, la misma interpretacion
deberia ser valida cuando dicho uso (o, en su caso, la
solicitud registral), se pretende para distinguir a un producto,
un servicio o una empresa.

Piénsese por ejemplo en una solicitud de registro
marcario de la denominacién «Mickey Mouse» (entendida
como titulo de una obra e independientemente de que se
halle o no registrada como signo distintivo), para designar
con ella a productos cinematograficos; o del signo «Amor
de Conuco» para identificar discos actsticos; o el uso del
titulo «Cien anos de soledad» como nombre comercial de
una editorial.

En esos supuestos habria un evidente riesgo de
confusién, pues podria pensarse que los productos
cinematograficos marca «Mickey Mouse» son originarios de
«Disney»; que los discos sonoros marca «Amor de Conuco»
son producidos por Juan Luis Guerra y que la editorial «Cien
anos de soledad» pertenece a Gabriel Garcia Méarquez.

La figura del «riesgo de confusion» entre el titulo de
una obra y un medio distintivo de productos o servicios
fue aplicada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en la Interpretacion Prejudicial 32-IP-97, relativa a
la solicitud marcaria del signo denominativo «Terminator»,
concretamente para distinguir anti-parasitos, ante la
oposicion formulada por los titulares del derecho de autor
sobre la obra cinematografica del mismo nombre.

En ese asunto el Tribunal afirmoé:
«Si el derecho sobre el titulo de una obra, en el

marco del derecho de autor, se dirige a evitar que
se utilice el mismo en otra (sea de cualquier
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género o del mismo género, segiin lo que
disponga cada ley nacional), a los fines de evitar
la confusién en el publico, pareceria entonces
que, si se es coherente entre lo protegido por el
derecho de autor y lo que se pretende evitar con
la prohibicién marcaria es que el uso de ese titulo
(original) para distinguir un producto o servicio,
sea susceptible de crear confusion del publico
entre la obra y el producto o servicio que se
pretende distinguir y amparar con el mismo
signo».

A cuyos efectos agrego:

«Es mas -extremando el rigor en el anélisis-,
reconocer un derecho absoluto sobre el titulo de
una obra para impedir su registro como marca
sobre cualquier producto o servicio, aun cuando
no hubiere riesgo alguno de confusién entre la
obra y el producto o servicio, seria tanto como
instituir una nueva figura: la de la
«supranotoriedad como marca del titulo de una
obra» ... Dicho de otra manera: se estaria creando
una figura que no tiene parangén en el derecho
marcario, y que no existe en el derecho de autor».

Y en la misma Interpretacién Prejudicial el Tribunal
puso el ejemplo siguiente:

«... resulta evidente que una persona no podria
titular una nueva composicién musical con el
conocido nombre de la cancién «Caballo Viejo»,
pero no deberia existir en cambio inconveniente
en que se utilizara esa expresién como
denominacién comercial de una fabrica de sillas
de montar, porque a nadie se le ocurriria pensar
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que dicha fabrica tenga relacién con la obra
musical del mismo nombre, o con su autor».?

Los titulos de las obras literarias o artisticas y los
nombres de dominio

Las «zonas de contacto» entre los titulos de obras
protegidas por el derecho de autor y los signos distintivos
ha alcanzado también a los nombres de dominio, como
medios identificadores en el ciberespacio.

Y para resolver los conflictos se ha recurrido a los
mismos criterios interpretativos relacionados con la
originalidad del titulo de una obra, como requisito para la
proteccién por el derecho de autor y la susceptibilidad de
utilizar una denominacién idéntica o similar como una
marca de producto o de servicio, o como un nombre
comercial.

Asi, la jurisprudencia italiana resolvié que si un
nombre de dominio se corresponde con el del titulo de una
obra lo suficientemente original como para ser objeto de
proteccion, su reproduccién no autorizada en un sitio web
constituye una infraccién al derecho de autor.?!

Otros casos que vinculan al derecho de autor y al
sistema de nombres de dominio han sido resueltos a través
del Centro de Arbitraje y Mediacién de la OMPI, por ejemplo,
en relacién al nombre de dominio microsoft.org (con
resolucion a favor de Microsoft Corporation??); al de
bbcenespanol.com (decidido a favor de The British
Broadcasting Corporation®®) y al de tarzanonline.net (con
dictamen favorable a Edgar Rice Burroughs, Inc.?*); o por
los tribunales nacionales, tal el del nombre de dominio
playmen.it (resuelto por la justicia estadounidense a favor
de Playboy Enterprises®).
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\Y%
EL «<ARTE FIGURATIVO» Y LOS SIGNOS
DISTINTIVOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Nada obsta para que una obra de arte figurativo (como
un dibujo, una pintura o una escultura), pueda servir al
mismo tiempo como signo distintivo de un producto o de
un servicio, o que imagenes, figuras, simbolos, graficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas o
escudos disenados inicialmente como medios
identificadores, invoquen la proteccién por el derecho de
autor si, ademés de la «eficacia distintiva», tienen
caracteristicas de «originalidad» en su forma de expresion.

En la Doctrina, Sciarra lo explica en estos términos:

«Pensemos por un momento que el popular Pato
Donald hubiese surgido como un envase para
contener golosinas y que esa figura
tridimensional fue registrada en la Clase Int. 30.
Indudablemente que esta genial creacion de
Disney gozaria, como efectivamente goza, de la
proteccion del Derecho de Autor».

«De modo que debemos aceptar que tanto una
obra intelectual puede ser marca de productos o
servicios, como la inversa, siempre que se
cumplan con las exigencias que cada normativa
exige».*®

E igualmente, como marco tedérico, la justicia
venezolana, cuando por sentencia definitivamente firme
dictamindé que:

«... si el dibujo o modelo, ademaés de la eficacia
distintiva, requisito para la tutela en el campo
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del derecho marcario, tiene caracteristicas de
originalidad, desde el punto de vista artistico,
puede gozar de la protecciéon acumulada de
ambas disciplinas».?”

Ya en la solucién de un caso concreto, el Tribunal
Federal de Canada (19-12-1996), ante la demanda
presentada por la sociedad Michelin contra el sindicato de
la empresa (CAW) por el uso de su logotipo (consistente en
una sonriente y oronda figura compuesta por neumaticos,
conocido dicho logo como «Bibendum»), quien lo utilizaba
en una campana para obtener la afiliacion de los
trabajadores y otras actividades, admiti6 la existencia de
una violacién del derecho de autor por la reproduccién de
la mencionada expresion figurativa como obra protegida
(independientemente de su tutela como signo distintivo),
acotando que las diferencias introducidas en el disefo
utilizado por CAW eran irrelevantes, porque se reproducian
los rasgos esenciales del hombre de los neuméticos de
Michelin.?®

También la justicia espanola, cuando la Audiencia
Provincial de Burgos declaré la nulidad de una marca que
reproducia la imagen caracteristica del personaje «Popeye»,
para distinguir quesos y mantecas de todas clases, donde
ademas se consider6 que el registrante del signo distintivo
habia actuado de mala fe, en sentencia que fue objeto de
recurso de casacion ante el Tribunal Supremo esparnol, el
cual fue desestimado.?

Asi las cosas, la «zona de contacto» entre la creatividad
artistica y la distintividad marcaria se ubica en varios
aspectos, a saber:

a.Que la figura o los dibujos destinados a distinguir un
producto o servicio constituyan, per se, una manifestacion
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artistica, caso en el cual puede coexistir la doble proteccion,
como marca y como obra de arte visual, como se ha visto, o
también como obra de arte aplicado, como se estudiard mas
adelante.

b.Que se pretenda registrar como marca una obra
artistica que pertenece a otro sea mediante plagio servil o
por plagio «elaborado» , supuesto en el cual el titular del
derecho de autor puede oponerse a la inscripcion de la
marca, por violacién a los derechos reconocidos sobre la
creacion preexistente, ademas de las acciones que ejerza
por usurpacién de paternidad, infraccién al derecho de
integridad y explotacion ilicita, segtin las caracteristicas del
caso concreto.

c.Que efectivamente se haya obtenido un registro
marcario sobre una obra figurativa ya creada por otro -y,
en consecuencia, protegida desde su creaciéon por el
derecho de autor-, sin autorizacion de su titular, en cuyo
caso dicho registro estaria viciado de nulidad, sin perjuicio
de las acciones que pudieran intentarse contra la persona
que solicité dicho registro, por las diversas violaciones a
los derechos morales y patrimoniales sobre la obra.

En cualquier caso, no se pueden inscribir como marcas
elementos protegidos por el derecho de autor pertenecientes
a un tercero, salvo la debida autorizacion, pues como acota
Casado Cervino, el titular del derecho de autor puede
accionar contra quien invada o pretenda invadir su derecho
con cualquier solicitud de registro, como marca, de la obra
preexistente.®
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VI
EL «ARTE PUBLICITARIO» Y SU VINCULACION
CON LA PROTECCION DE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS

Las obras publicitarias y los signos distintivos

Las llamadas «obras publicitarias», es decir, las
producidas especialmente para su difusién con el fin de
promocionar la venta o la prestacion de bienes o servicios,
no constituyen, por su forma de expresién, un género
auténomo, ya que sus caracteristicas especiales solamente
se encuentran en la finalidad, la cual es intrascendente para
el derecho de autor, como ya fue visto.

En consecuencia, una produccién publicitaria esté
protegida por el derecho autoral en la medida que tenga
formas expresivas artisticas o literarias con caracteristicas
de originalidad o «individualidad» (a través de signos,
sonidos, palabras, imagenes fijas o en movimiento, etc.), de
suerte que algunos mensajes, totalmente ayunos de
creacion, no gozan de tutela por el derecho de autor.

Asi, una «obra publicitaria» tendré caracter literario si
consiste solamente en un texto (como en los folletos
promocionales o en las frases publicitarias); o artistico, por
el empleo de dibujos, pinturas, esculturas o fotografias; o
musical, con o sin letra, como en los «jingles» comerciales;
o audiovisual con los elementos artistico literarios que
integran este tipo de producciones, especialmente si se trata
de creaciones destinadas a su difusion por el cine o la
televisién; o, incluso, cientifico, si el texto del anuncio
explica, por ejemplo, las cualidades terapéuticas de un
medicamento.
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En el campo de las expresiones visuales (fijas o en
movimiento), que tengan caracteristicas de originalidad en
su forma de expresion, estan protegidas por el derecho de
autor «independientemente de su finalidad (arte «puro»,
fines publicitarios, etc)»*!, de modo que una obra figurativa
puede haber sido producida «con fines puramente utilitarios
o comerciales, sin que ello constituya condicién
determinante de la proteccién».*

Pero, independientemente de su proteccién por el
derecho de autor, las obras publicitarias, al tener por
finalidad la promociéon de un determinado producto o
servicio, necesariamente utilizan como parte de su
contenido el signo distintivo que identifica al bien
promocionado, y ese uso se realiza «a titulo de marca», de
manera que si el mensaje publicitario emplea, en forma
idéntica o similar susceptible de crear confusion, un medio
identificador cuyos derechos pertenecen a un tercero,
entramos en la 6rbita de los ilicitos marcarios, con
independencia de que el mensaje pueda tener o no una
originalidad protegida por el derecho de autor.

En algunos casos, un anuncio puede limitarse a la
reproduccién de los signos distintivos del producto o
servicio, por ejemplo, el dibujo y la palabra o la
combinacién de palabras que forman la marca, mientras
que en otros, conjuntamente con la reproduccion del signo
distintivo, se presentan dibujos o textos, o el mensaje se
acompana de una musica, un decorado o una coreografia,
por ejemplo.

Las obras publicitarias y las expresiones o seinales de
propaganda

Como ya se ha comentado, algunos textos legales
nacionales protegen en la 6rbita del derecho marcario a las
«expresiones o senales de publicidad comercial» (Costa
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Rica, El Salvador, Nicaragua) o a las «expresiones o senales
de propaganda» (Honduras, Panama) o de «publicidad»
(Guatemala).

Con ligeras variantes entre unas y otras, dichas leyes
definen a las mencionadas expresiones o senales como:

«toda leyenda, anuncio, lema, combinaciéon de
palabras, disefo, grabado o cualquier otro medio
siempre que sea original y caracteristico, que
emplee con el fin de atraer la atencién de los
consumidores o usuarios sobre un determinado
producto, mercancia, servicio, empresa o
establecimiento, usado para identificar o
distinguir a una empresa».

Si se analiza la anterior definicién puede notarse que
en nada se diferencia de las obras publicitarias protegidas
por el derecho de autor, ya que ambas tienen como comin
denominador los siguientes elementos:

a.Se trata de manifestaciones que utilizan al «arte» (en
su sentido amplio), como forma de expresion, a través de
signos, palabras, sonidos o imagenes.

b.Deben reunir el requisito de la originalidad.

c.Aunque tienen un fin «utilitario» y no «estético», pues
se trata de promover productos, servicios o empresas, ello
es irrelevante a los efectos del derecho de autor, que protege
a las obras originales «cualquiera que sea su destino».

Todo lo anterior quiere decir que, salvo algin caso de
excepcion en que no se rednan los requisitos exigidos por
ambas disciplinas, hay aqui un supuesto claro de
«protecciéon acumulada», aunque el contenido y el alcance
de los derechos reconocidos por el derecho de autor y el
derecho marcario sean distintos.
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Asi, por ejemplo, si la imitacién de una «expresion o
senal de propaganda» no se realiza a titulo de marca, ni es
susceptible de crear un «riesgo de confusién» o de
«asociacion» entre los respectivos productos o servicios, y
tampoco constituye un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo distintivo promocionado ni produce la
dilucién de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario, tal usurpacioén («servil» o «elaborada») quedara
excluida del ilicito marcario, pero tipificara un delito en la
esfera del derecho de autor, por plagio (si hay usurpaciéon
de la autoria) o por omisién de paternidad (si el tercero no
usurpa la autoria pero omite el nombre del verdadero autor)
o, en todo caso, por reproduccién, distribuciéon y/o
comunicacion publica ilicita, segin las caracteristicas
concretas de la infraccién.

Las obras publicitarias, el «look and feel» y el «trade
dress»

Las imitaciones de signos distintivos ajenos implican
la posibilidad de que el fraude se cometa en relacién con
otros elementos, igualmente protegidos en el marco de la
propiedad intelectual, concretamente en relaciéon con el
derecho de autor y/o con el derecho marcario.

En primer lugar, esta el llamado «look and feel», es
decir, la manera como es percibida la marca por los
consumidores, especialmente por su asociacién sonora o
visual a un origen empresarial determinado, lo que opera a
través del llamado «vestido de la marca» o «trade dress».

Y es que la apreciacién visual de los dibujos, las
fotografias, los mensajes comerciales audiovisuales y otros
elementos publicitarios que se utilizan para identificar a
un producto o a un servicio, con el fin de asociarlos a un
determinado origen empresarial o vincularlos a una cosa o
a una idea o concepto determinados, conforma lo que se
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denomina el «trade dress» de la marca, que sin perjuicio de
su proteccion por el derecho de autor (como dibujos,
fotografias, obras audiovisuales u obras de arte aplicado),
es susceptible de ser atacado a través de otras practicas
ilicitas, tales como la «imitacion fraudulenta», la
«simulacién de producto» y el «aprovechamiento
parasitario».

La situacion es, por supuesto, mas evidente, cuando
se trata de imitaciones serviles de las diferentes formas de
expresion visual, con los mismos elementos conceptuales
o aludiendo a las mismas cosas o ideas, ya que sin perjuicio
del delito de plagio «clénico» o simulado-, violatorio del
derecho de autor, hay una ilicitud en el marco de la
proteccion de los signos distintivos y/o en el campo de la
represion contra las practicas empresariales deshonestas.

En sus origenes, el «vestido industrial» fue asociado
solamente a los disenos, patrones, colores u otras
caracteristicas visuales que se empleaban en la presentacién
o envoltura de un producto, los que se vinculaban con un
origen empresarial determinado.

Pero, con el paso de los anos, tanto la jurisprudencia
como la doctrina han ampliado el concepto del «trade
dress», abarcando por ejemplo la forma de un vehiculo, el
decorado de un restaurante, el diseio de un zapato
deportivo o el concepto de una campana publicitaria de
cigarrillos.

Tal fue el criterio igualmente expresado por la sentencia
dictada en los Estados Unidos en Philip Morris Inc. v. Star
Tobacco Corp, 35 USPQ2d 1178 (S.N.D.Y. 1995), mediante
la cual la Corte encontré fundada la pretensién del
demandante de proteccién por via de «trade dress» de un
concepto publicitario.?®
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En ese caso, Philip Morris Inc. demandé a Star Tobacco,
quien hacia uso de la imagen de un hombre armado, asi
como de un campo que asemejaba el paisaje tipico del oeste
americano, para publicitar una marca de cigarrillos.

La accién se fundamenté en la violacién de los
derechos de propiedad industrial generados por el «trade
dress» del concepto desarrollado por Philip Morris a través
del «<Hombre Marlboro» consistente en la imagen y evocacion
de un tipico vaquero americano, asi como del «Paisaje del
oeste Marlboro».>*

La Corte consider6 entonces que el demandante habia
desarrollado una distintiva imagen conceptual y evocativa
de su producto Marlboro a través del uso reiterado y
conocido del tema del Oeste Americano y de los vaqueros
de la zona, por lo que el consumidor asociaba dicho
concepto publicitario con un origen empresarial
determinado.®

Nada distinto ocurriria si una empresa tabacalera
produjera y promocionara una determinada marca con un
«trade dress» constituido por dibujos, fotografias y/o
mensajes publicitarios audiovisuales (protegidos en si
mismos, ademas, por el derecho de autor), y a través de esas
formas de expresion se evocaran conceptos alusivos a
«ondas» y «olas» suaves, evocativas a su vez de
caracteristicas como «el mar», el «disfrute en la playa» o la
«diversion entre amigos» en un «ambiente marino», para
construir el «trade dress», tanto de su producto, como de
sus campanas publicitarias y lemas comerciales, igualmente
protegidos, logrando una «asociacion ideoldgica» entre el
signo y los elementos o valores evocados con el disefio y
su promocion ante el publico consumidor.
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Las infracciones al «trade dress» configuran un
conjunto de conductas ilicitas que, en el derecho marcario,
se traducen en lo que la doctrina latina denomina
«imitacién fraudulenta» y la anglosajona «palming off» y
«passing off»: la primera, por la copia fraudulenta, servil o
elaborada, de una marca ajena con el fin de crear confusion
en el consumidor®; y los segundos con las préacticas de
hacer pasar una cosa por otra («palming off») o de hacer
pasar el bien propio como si fuese de otro («passing off»).

Y esa imitacién o sustitucion puede ser
deliberadamente «elaborada» (o «maquillada»), de manera
que, como senala Braun, «es posible que no haya identidad
de un solo detalle mientras que la disposicion y el arreglo
del conjunto hacen que la confusion sea inevitable».®’

Ahora bien, la conexion entre el derecho de autor y el
derecho marcario en este caso se encuentra en que, como
regla general, los elementos vinculados al «look and feel» y
al «trade dress», estan constituidos por dibujos, disenos,
fotografias, mensajes audiovisuales u otras obras protegidas
por el derecho de autor, razén por la cual, con
independencia de la infraccién marcaria, pueden cometerse
ilicitos autorales tales como los de usurpacién u omision
de paternidad, atentados a la integridad de la obra, todos
ellos en la 6rbita de los «derechos morales» o, en la esfera
de los derechos patrimoniales, los de modificacion,
reproduccion, distribucién y/o comunicacion publica ilicita,
de acuerdo a las caracteristicas del caso concreto.

Y esas ilicitudes pueden alcanzar no solamente a los
mensajes publicitarios particularmente considerados, sino
también a toda una campana publicitaria, porque como lo
senial6 la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI (Pert):
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«... el derecho de autor debe proteger tanto a las
obras individuales que la conforman como el
contenido o expresién comuin que une estos
diferentes elementos y la campana, ya que la
obra publicitaria es mas que la simple unién de
las obras individuales que contiene. Lo contrario
implicaria desconocer la real naturaleza de este
tipo de obras y brindar una proteccién limitada
a las mismas. Ademads, debe tenerse en cuenta
que la proteccion de este contenido o expresion
comun tiene tanta importancia como la
proteccion de las obras individuales, por lo que
al igual que ellas debe ser protegido en primer
orden».*®

VII
EL «<ARTE MUSICAL» Y LOS SIGNOS
DISTINTIVOS DE PRODUCTOS O SERVICIOS

Las composiciones musicales y las marcas sonoras

Partiendo de la posibilidad de proteccion de las «marcas
sonoras», como lo dispone la Decisién 486 de la Comunidad
Andina sobre Propiedad Industrial (y a falta de
reconocimiento legal expreso la Doctrina se inclina por su
proteccion®), cabria preguntarse: {puede una obra musical
constituir una marca?. {puede una marca basarse en una
composicion musical pre-existente?.

Podria argumentarse acd que las marcas sonoras son
generalmente de muy breve duracién y, por tanto, hay un
escaso margen de creatividad artistica como para que un
sonido distintivo pueda constituir una composicién
musical con caracteristicas de originalidad
(independientemente de su distintividad), como por
ejemplo, en el caso del rugido del le6n en las peliculas
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producidas por la MGM.

Pero, como también ocurre con los lemas comerciales,
nada impide que una composicion musical breve esté
dotada de originalidad como para gozar de proteccion por
el derecho de autor y sirva a su vez para identificar a un
producto o un servicio.

En efecto, la marca sonora puede estar constituida por
«intermedio de notas o de secuencias musicales»*’, éstas que
pueden constituir una «melodia» la cual, de configurar una
forma de expresion «individual» seria una obra musical,
también protegida por el derecho de autor.

Es asi como una combinacién sonora creada desde su
inicio para servir de signo distintivo, puede tener
originalidad como creacién musical y, en consecuencia,
invocar también su proteccién por el derecho de autor,
quien tutela a las obras literarias o artisticas «cualquiera
que sea su destino».

La sincronizacioén de obras musicales preexistentes
Como comenta Schuster, asi como se utilizan obras
nuevas para un fin determinado, pueden emplearse también
creaciones que nacieron con otro objetivo y que un
publicista desea incorporarlas a su mensaje publicitario.*!

Ese uso, por si mismo, requiere del consentimiento
previo del titular del derecho de autor (a menos que la obra
se encuentre en el dominio publico), dada la facultad
exclusiva que ostenta de autorizar o no la utilizacién de su
obra por cualquier medio o procedimiento.

En ocasiones, la obra musical pre-existente se emplea
como elemento principal del mensaje publicitario, mientras
que en otros casos se trata de la «sincronizacién» de la obra,
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por ejemplo, colocandola como «fondo musical» del mensaje
principal.

En ambos supuestos, la mayoria de las veces, el uso de
la composicién primigenia implica su arreglo o adaptacién,
inclusive por supresién de compases o de frases musicales
(dado que los mensajes publicitarios por cine, radio o
television tienen generalmente una duracién menor que
la de una composicién de corte popular, por ejemplo), u
otras transformaciones a la obra, como variaciones en la
melodia o la sustitucién o cambios totales o parciales en la
letra original, para adaptarla al producto o servicio
promocionado.

En todos esos casos la utilizacién de la composiciéon
pre-existente no sélo tiene implicaciones sobre los derechos
patrimoniales de modificacién, reproduccion, distribucion
y comunicacién publica, sino también en la esfera del
derecho moral de integridad, ya que las alteraciones o
transformaciones pueden afectar el decoro de la obra o la
reputacion del autor (o incluso por violacién del derecho
de paternidad, por usurpaciéon u omisién del verdadero
autor), por lo que también alli es necesario el
consentimiento del titular del derecho autoral, sin el cual
el uso de la obra preexistente seria ilicito.

También puede ocurrir que la sincronizacién se
verifique a partir de una grabacion previa de la obra
primigenia, mediante el aprovechamiento de un fonograma
pre-existente, que ademas contenga la interpretacién o
ejecucion de un artista intérprete o ejecutante, supuestos
en los cuales se requiere igualmente la autorizacion del
productor fonogréfico y del artista intérprete o ejecutante,
ya en el ambito de los llamados «derechos conexos» al
derecho de autor.
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VIII
EL ARTE APLICADO Y LOS DISENOS
INDUSTRIALES

La obra de arte aplicado

Como se define en varias legislaciones en América
Latina, la obra de arte aplicado es una creacién artistica con
funciones utilitarias o incorporada en un articulo 1til, ya
sea de artesania o producida a escala industrial, siendo
ejemplos de esta categoria creativa los modelos en joyeria,
orfebreria, bisuteria, muebleria, vestidos y decoracion.

Este género de obras tiene por su forma de expresion
un caracter artistico, pero su destino es de utilizacion
industrial.

El Convenio de Berna para la proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas incluye en su enumeracién
ejemplificativa de obras a las artes aplicadas (art. 2,1), pero
deja reservada a las leyes nacionales la facultad de regular
lo concerniente a las mismas (art. 2,7), inclusive para
disminuir el plazo minimo de proteccién en comparacion
con el de otras obras, siempre que no sea inferior al de 25
anos a partir de su realizacion (art. 7,4).

Sin embargo, para las obras protegidas Gnicamente
como dibujos y modelos en el pais de origen, no se puede
reclamar en otro pais de la Unién més que la proteccion
especial concedida en este tltimo a los dibujos y modelos,
pero si tal tutela especifica no se confiere en este pais, tales
obras deben ser tuteladas como artisticas.

Como puede verse, los paises de la Unién de Berna no
gozan de entera libertad para reglamentar la protecciéon de
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las artes aplicadas, pues en cuanto a la duracién, deben
respetar el minimo de veinticinco anios desde la realizacién
de la obra y a los efectos de su proteccién se impone la
reciprocidad cuando se trate de obras que en el pais de
origen se hayan protegidas tinicamente en su calidad de
dibujos o disefios y modelos, pues en tales casos no puede
reclamarse para ellas, en otro pais de la Unién, otra
proteccion especial que la que este tltimo pais dispense a
los dibujos o disenos y a los modelos.*

Pero -agrega la «Guia del Convenio de Berna»-, un pais
que no dispense proteccion especial a los dibujos o disenos
y modelos, debe tutelar en todo caso las obras de artes
aplicadas en su calidad de obras artisticas, es decir, con
arreglo a la protecciéon del derecho de autor y sin mas
formalidades.*

La tendencia en las legislaciones latinoamericanas es
la de reconocer la proteccién a las obras de artes plasticas,
sean o no aplicadas, sin disminuir el plazo de proteccion
para estas ultimas respecto de las demas obras del ingenio,
razon por la cual deben aplicarse las reglas generales acerca
de la duracioén.

El diseno industrial

El Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial contempla la proteccion de los dibujos y modelos
industriales en todos los paises de la Unién (art. 5,
quinquies), pero no los define.

Por el contrario, varias legislaciones entienden al
diseno industrial (dibujos y modelos), como toda reunion
de lineas o combinacién de colores o cualquier otra forma
externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore
a un producto industrial o de artesania para darle una
apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad
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de dicho producto y sirva de tipo o patrén para su
fabricacion.

Como apunta Otero Lastres, el diseno industrial tiene
que reunir el rasgo de la «visibilidad», de manera que se
trata de una «entidad inmaterial» (la apariencia) que se
incorpora a un producto (o a una parte del mismo) o que se
hace sensible a través de un medio perceptible por el sentido
de la vista.**

La obra de arte aplicado y el diseio industrial
Los conceptos de «obra de arte aplicado» y «disefio
industrial» reflejan diversos elementos en comun, a saber:

a.Son producciones «de forma», porque lo que se
protege no es el contenido, sino la «forma de expresion»
(bidimensional o tridimensional) que se incorpora a un
producto industrial o de artesania.

b.Son expresiones «visuales» porque ambas deben
percibirse a través del sentido de la vista.

c.Ambas expresiones formales tienen un destino
«utilitario», es decir, se incorporan a articulos de artesania
o producidos a escala industrial.

De alli la posibilidad de que una obra de arte aplicado
sea, a su vez, un disefio industrial y pueda protegerse en el
ambito de ambas disciplinas, pues como lo ha apuntado
reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina «... una obra de arte aplicado [puede ser] igualmente
un modelo industrial o viceversa».*

La posible protecciéon acumulada y su importancia
En los bienes intelectuales que se desplazan en el
«terreno movedizo» entre el derecho de autor y la propiedad
industrial -y en el caso que nos ocupa, el de las artes
aplicadas y los disefios industriales-, la primera pregunta
que salta a la vista es: icual es la importancia préactica de la
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cuestion, si cualquiera sea el camino, la creaciéon se
encuentra protegida por alguna de las ramas de la propiedad
intelectual?.

La respuesta se contiene en los principios siguientes:

a.En el derecho de autor, la obra de arte aplicado queda
protegida por el solo hecho de la creacién, sin cumplimiento
de formalidades, de manera que el registro es voluntario y
declarativo; en la propiedad industrial, el disefio destinado
a darle una apariencia especial a un producto, debe ser
registrado a los efectos de la proteccion legal.

b.En el derecho de autor no importa el destino de la
obra: basta el caracter literario o artistico con caracteristicas
de originalidad; en la propiedad industrial, el disefio debe
estar dirigido especificamente a darle a un producto
industrial o artesania una apariencia especial.

c.En el derecho de autor no se exige la novedad, porque
la obra se protege por el solo hecho de la creacion, de
manera que no puede denegarse el registro, que siempre es
meramente declarativo, o la tutela legal, por el hecho de
que la obra se haya dado a conocer publicamente con
anterioridad; en la propiedad industrial, la oficina
competente debe examinar la novedad del diseno,
careciendo de ese requisito aquel que se haya hecho
accesible al publico en cualquier lugar o en cualquier
momento, mediante una descripcién, una utilizacién o por
cualquier otro medio.

d.En el derecho de autor no se conoce la figura de la
«legalidad» como requisito de la proteccioén, vale decir, que
la obra queda protegida aunque eventualmente atente
contra el orden publico o las buenas costumbres?*®; en la
propiedad industrial no son registrables los disefos
industriales que sean contrarios a la moral, al orden ptiblico
o a las buenas costumbres.

e.En el derecho de autor, los derechos morales son
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inalienables e irrenunciables y no quedan limitados al de
paternidad, sino que comprenden también, por ejemplo, el
del respeto a la integridad de la obra, éste por el cual el autor
puede oponerse a cualquier deformacion o mutilacion de
la obra, que atente contra el decoro de la misma o su propia
reputacién como autor; en la propiedad industrial el
derecho moral se limita, generalmente, al de paternidad,
sin que se reconozca su inalienabilidad o su
irrenunciabilidad.

f.En el derecho de autor, el derecho patrimonial
comprende el exclusivo de realizar, autorizar o prohibir
todo uso de la obra, por cualquier medio o procedimiento,
conocido o por conocerse, salvo excepcion legal expresa;
en la propiedad industrial el derecho sobre el disefio es mas
limitado, porque se circunscribe al de «excluir a terceros»
en la fabricacién, importacion, oferta, introduccién al
comercio o uso comercial de productos que lo reproduzcan.

g.Mientras la proteccién en el derecho de autor no sélo
alcanza al uso de la obra de arte aplicado en el producto,
sino a cualquier otra forma de uso (aunque sea con
independencia de dicho articulo), ya que la tutela se
reconoce cualquiera sea su destino; la proteccion al disefno
industrial va ligada al producto, de modo que el derecho de
exclusioén esta referido a la fabricacién, importacion, oferta
o puesta en circulacién de articulos que reproduzcan ese
disefo.

h.En el derecho de autor el plazo minimo para las artes
aplicadas, conforme al Convenio de Berna, es de veinticinco
anos a partir del ano de su realizacién, pero en muchas leyes
se ha extendido esa duraciéon, equiparandola a la de las
demads obras literarias o artisticas, vale decir, cincuenta anos
post mortem o més; en el &mbito de la propiedad industrial,
el periodo de proteccion del disefio es mucho menor,
generalmente de diez afos a partir de la solicitud del
registro.
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La posible distincion entre el arte aplicado y el
diseno industrial: la alternativa de una proteccion
excluyente

Para un sector de la doctrina, se distingue el «modelo
artistico» y el «modelo industrial», de modo que el primero
esta protegido por el derecho de autor y el segundo por la
propiedad industrial, pero de seguirse esa tesis, habria que
definir lo que es «artistico» como lo que tiene por fin apelar
al sentido estético?’, quedando incluidas en el concepto las
obras de arte aplicado; y en el mismo sentido, calificar como
«industrial» lo que puede ser utilizado o aplicado a la
industria.

Pero la distincién es de suyo complicada si se toma el
concepto de «arte» del DRAE, ya citado al inicio de este
trabajo, es decir, como toda «manifestacion de la actividad
humana mediante la cual se expresa una vision personal y
desinteresada que interpreta lo real o imaginado con
recursos plasticos, lingiiisticos o sonoros», concepto en el
cual no se requiere el cardcter estético para calificar al
«arter.

En todo caso, el sentido de lo estético varia entre una
persona y otra, y tanto las obras de arte aplicado como los
disenos industriales apelan a él, aunque sea desde el punto
de vista ornamental, y ambos son aplicables a la industria,
de manera que la distincién anotada no ayuda a resolver la
cuestion, en cuanto a establecer un criterio de exclusién o
protecciéon acumulada.

La teoria se dificulta, todavia mas, cuando la legislacién
autoral donde la proteccion se reclama establece que la
tutela a las obras del ingenio -incluidas las de artes
aplicadas-, se reconoce cualquiera que sea su mérito, al
tiempo que la ley aplicable en materia de propiedad
industrial, no excluye de la tutela a los disenos industriales
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por el hecho de tener o no un valor o carécter artistico.

En posicién parecida a la anterior, se afirma que si la
creacion es de caracter artistico, la tutela se ubica en el
derecho de autor, pero si es ornamental, debe aplicarse la
normativa atinente a los disenos industriales.

Pero arte y ornamentacién no son criterios que se
contraponen o se excluyen, y en ocasiones se
complementan: muchas obras plésticas, con independencia
de su mérito, se crean con la finalidad de adornar,
especialmente, espacios domésticos o de trabajo, asi como
figuras tridimensionales que se incorporan a los portales
de edificios e iglesias, tienen el mismo objetivo, y como
quiera que la obra esta protegida cualquiera que sea su
finalidad, no podrian excluirse por ese hecho del ambito
del derecho de autor; y un disefo artistico aplicado a un
producto industrial o artesanal, no dejara de ser arte porque
ofrezca a ese producto una apariencia especial o lo haga
mas vistoso.

Como apunta Zampini Davies, el objeto de la
proteccién por el derecho de autor no sélo comprende las
«obras arte», sino también «aquellos objetos comerciales
que llevan aplicados alguna caracteristica distintiva,
agradable a los sentidos, que corresponda a disefiadores que
han tratado de dar una caracteristica ornamental a dicho
objeto».*®

Otra tesis sostiene que la eleccién acerca de la
normativa adecuada para la proteccién no debe partir de la
valoracién que se tenga acerca del mérito de la obra, sino
de la finalidad tenida en cuenta al crearla, lo que admite
dos variantes:

a.Que se trate de expresiones artisticas preexistentes,



116 I EL ARTE APLICADO A LA INDUSTRIA. RICARDO ANTEQUERA PARILLI

creadas primigeniamente como obras de arte y que,
posteriormente, se utilicen como modelo para la
presentacién de productos industriales.

b.Que sean modelos o dibujos creados especificamente
para su utilizacion en la industria.

Conforme a la teoria en comentarios, una pintura,
aunque de muy modesto valor pero por haberse creado
como obra artistica, estaria protegida por el derecho de autor,
aunque luego se usara para darle apariencia especial a un
articulo; y en cambio, un diseno para cubiertos de plata,
por muy bello que fuera, se habria ingeniado especialmente
para su aplicacién en un producto de la industria y, por
tanto, tutelado como disefio industrial.

Aparte de considerar arbitraria la distincién, la teoria
descrita presenta adicionalmente varios inconvenientes,
por ejemplo:

a.Si se parte del principio de la «<unidad del arte», éste
existe con prescindencia del objetivo que se planted
primigeniamiente el creador de la obra o la persona por cuya
cuenta la realiz6.

b.Conforme a un precepto casi universalmente
aceptado en el campo del derecho de autor, las obras del
ingenio estdn protegidas «sin importar su forma de
expresion, su mérito o su destino».

c.Ello quiere decir que, en la esfera del derecho de
autor, no se puede desechar la proteccién en razén de que
la finalidad de la creaciéon haya estado inicialmente en su
aplicacion a la apariencia de un producto, independien-
temente de la tutela que se le reconozca en el &mbito de la
propiedad industrial.

d.Las propias legislaciones autorales definen a las obras
de arte aplicado como aquellas que se incorporan a un
articulo 1til, sea una obra de artesania o bien producida a
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escala industrial, sin distinguir las preexistentes de las que
hayan sido creadas, especificamente, para esa finalidad.

e.Tampoco las legislaciones en materia de propiedad
industrial hacen la distincién, porque lo exigido es que la
forma externa bidimensional o tridimensional se incorpore
a un producto industrial o de artesania para darle una
apariencia especial, sin importar que tal forma de expresiéon
haya sido creada especialmente con ese fin o se trate de
una creacion preexistente.

Otro criterio pretende establecer la distincién en el
modo de reproduccién: si es manual -v.gr.: la «mano del
pintor o del escultor»-, o si es mecanico, es decir, mediante
su produccioén a escala industrial.

Si se aceptara ese criterio, un simple trazo hecho
manualmente por el artista, sin originalidad en la forma de
expresion pero capaz de darle alguna apariencia especial a
un producto, seria protegido por el derecho de autor, pero
una «obra de arte», por el hecho de reproducirse
mecanicamente, solamente podria calificar como diseno
industrial.

Pero, ademas, si la propia legislacion autoral define a
la obra de arte aplicado como aquella que tiene fines
utilitarios y que se incorpora a un bien que puede ser
producido a escala industrial, es porque admite que tales
obras también pueden ser, efectivamente, objeto de
reproduccién mecanica.

Por otra parte, la reproduccién de muchas obras
protegidas por el derecho de autor se realiza por medios
gréaficos, mecéanicos o electronicos. {Acaso la reproduccion
litografica de una obra pictérica no se realiza por métodos
industriales, y sin embargo, cada copia de ella es una
reproducciéon de una obra protegida por el derecho de
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autor?. {Cémo se reproducen las obras musicales cuando
se incorporan a fijaciones fonogréficas?. {C6mo se duplican
los programas de ordenador?.

El principio de la unidad del arte y la proteccion
acumulada

La posicion francesa -que cada vez gana mayores
adeptos en la doctrina y en las legislaciones de tradicion
latina-, no establece ninguna distincion excluyente entre
el arte aplicado y el disefio industrial y, por tanto, admite la
posibilidad de proteccién acumulada por ambos sistemas,
siempre que, por supuesto, el bien sobre el cual se reclama
la tutela retina los requisitos existenciales establecidos en
los regimenes respectivos.

Asi, por ejemplo, una supuesta obra de arte aplicado
no estara protegida por el derecho de autor si carece de
originalidad, de la misma manera que no podra invocar su
condicién de disefio industrial si no esta destinada a darle
a un producto una apariencia especial, o si carece de
novedad o no ha cumplido con el requisito del registro
establecido al efecto.

La ley francesa, por ejemplo, reconoce la proteccién a
las obras de artes aplicadas, sin exigir el requisito de la
disociabilidad; la portuguesa considera obras protegibles
por el derecho de autor a las de artes aplicadas, a los disefios
o modelos industriales y a las de disefio que constituyan
una creacion artistica, independientemente de la proteccién
de que gocen en la esfera de la propiedad industrial; y la
espanola de Propiedad Intelectual (cuyo contenido versa
sobre el derecho de autor y los derechos conexos), protege
a las obras de arte, sean o no aplicadas, sin condicion
alguna, como es también la constante en las leyes de los
paises de América Latina, salvo alguna excepciéon.*
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Asi, en relacién con las artes aplicadas, la Casacion
francesa ha dicho que «no impide la proteccién de las obras
de arte aplicado el que éstas hayan sido objeto de una
reproduccion como modelo de cardcter industrial»®’, de
manera que «la forma de un vulgar articulo de cocina tiene
los honores de la propiedad artistica»®!, conforme a los
principios de acumulacién y compatibilidad.

Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha senalado:

«... una obra puede ser protegida al mismo
tiempo por el derecho de autor o como marca y
asi mismo, que un signo distintivo marcario
pueda constituir también una obra o que una obra
de arte aplicado sea igualmente un modelo
industrial o viceversa».*

La tesis de la protecciéon acumulada de las obras de arte
aplicado y los disenos industriales es admitida por la
doctrina dominante en Espana (Baylos®®, Bércovitz
Rodriguez-Cano®, Casado Cervino® y Espin Canovas®®),
en criterios coincidentes con los de Desbois, Colombet,
Perot Morell®” y Poulliet®® en Francia; Lipszyc en Argen-
tina®?; Pachén Munoz en Colombia® y Bentata® en
Venezuela, en postura a la cual también nosotros nos hemos
adherido, en tanto se cumplan los requisitos exigidos por
las dos disciplinas.®

En ese sentido, un autor como Otero Lastres, aunque
partidario de la tesis de la «acumulacién restringida» y no
necesariamente «absoluta», afirma que el sistema de la no
acumulacion «no valora justa y equitativamente el esfuerzo
creador, ya que no parece que tenga mucho sentido negar la
proteccion de la Propiedad Intelectual [en el sentido de
derecho de autor, nota nuestra] a una obra con nivel
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artistico por el solo hecho de que se incorpore a objetos
industriales».%

La posibilidad de acumulacién en la proteccion es
recomendada en la ley tipo de la OMPI sobre dibujos y
modelos industriales para paises en desarrollo.5%

Y es admitida por la Directiva Europea 98/71/CE del
13-10-1998 sobre la proteccion juridica de los dibujos y
modelos, cuando su Considerando 8 senala que:

«... a falta de armonizacién de la legislacién
sobre derechos de autor, es importante establecer
el principio de acumulacién de la proteccién al
amparo de la legislaciéon sobre proteccion
especifica de los dibujos y modelos registrados y
al amparo de la normativa sobre derechos de
autor, mientras que los Estados miembros estan
facultados para determinar libremente el alcance
de la proteccién de los derechos de autor y las
condiciones en que se concede dicha
protecciony.

Algunas legislaciones han aclarado en forma expresa
el tema de la posibilidad de protecciéon acumulada (no sélo
en relacion con las obras de arte aplicado y los disefnos
industriales, sino también con cualquier otra creacion
literaria o artistica), al disponer que el derecho de autor es
«independiente» y «compatible» con los derechos de
propiedad industrial que puedan existir sobre la obra, con
lo cual no hay ninguna razén para impedir la protecciéon
conjunta o simultanea.

La proteccion acumulada y algunas situaciones
especiales
Senala Perot Morell que la justificacién de la acumu-
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lacién no solamente se justifica, sino que se impone, porque
«es la unica actitud Iégica ante la imposibilidad de trazar
objetivamente y en funcién de criterios validos la frontera
entre el arte puro y el arte aplicado a la industria».

Pero ello no quiere decir que la proteccién
independiente y compatible no deje de presentar algunas
dificultades o particularidades especiales como las
siguientes:

a.Que se presente para el registro de la propiedad
industrial un disefio que exprese una obra de arte aplicado
ya divulgada como tal, en cuyo caso habra falta de novedad
a los efectos de la proteccién como disefio industrial, pero
se podra invocar la tutela por el derecho de autor,
impidiendo el uso no autorizado de dicha obra en cualquier
producto de la industria o de la artesania.

b.Que se aspire a utilizar un disefio ajeno cuya
proteccion por la propiedad industrial ha fenecido por
extincion del plazo de proteccién, pero la obra de arte
aplicado utilizada para ese disefio todavia se encuentra en
dominio privado conforme a la legislaciéon sobre derecho
de autor, supuesto en el cual el titular de este tltimo derecho
puede invocarlo para impedir todo uso no autorizado de su
obra, incluyendo su incorporacién a un producto industrial
o artesanal.

c.Que una obra de arte aplicado, protegida también
como diseno industrial, se use igualmente para un fin
distinto al de darle una apariencia especial a un producto
industrial o artesanal (por ejemplo, en un documental sobre
obras de arte o en un libro de educacién artistica) y los
derechos de explotacion de esa produccion intelectual,
como diseno industrial, pertenezcan a una persona distinta
del creador de la obra, caso en el cual este tltimo podria
accionar contra dicho utilizador con fundamento en el
derecho de autor, incluso contra el propio titular del
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derecho sobre el disefio industrial, salvo que la ley aplicable
o el contrato celebrado entre las partes, dispongan otra cosa,
por ejemplo, una cesién del derecho de explotacion.

d.Que se presente a registro como disefio industrial una
obra artistica perteneciente a otro -sea mediante plagio servil
o por «plagio elaborado»-, supuesto en el cual el titular del
derecho de autor puede oponerse a la inscripcion del disefio
industrial, sin perjuicio de las acciones que ejerza, en el
ambito de la ley autoral, por usurpacién de paternidad y
utilizacion ilicita.

e.Que por su mismo carécter utilitario, el diseno sea
objeto de modificaciones en el tiempo —por ejemplo, por
las caracteristicas del mercado o por cambios en el gusto
del publico-, y que, dada su proteccién simultdnea por el
derecho autoral, el autor accione contra el titular del
derecho de explotacion sobre el disefo, en ejercicio de su
derecho moral, inalienable e irrenunciable, de integridad
de la obra, por considerar que esas transformaciones
atentan contra el decoro de su creacién o su propia
reputacion como autor, cuestiéon que se hace mas compleja
cuando la ley aplicable reconoce ese derecho moral sin
exigir que la modificacién lesione el decoro o reputacién
de la obra o de su autor. La situacion se resuelve si el autor,
en ejercicio de su derecho patrimonial de modificacién, ha
autorizado al titular de los derechos sobre el disefio para
realizar adaptaciones u otras transformaciones de su obra,
con la particularidad de que en muchas legislaciones
autorales, tal consentimiento debe constar por escrito. La
solucion también dependerd de lo que prevea la ley
aplicable en relacién con las obras creadas por encargo o
bajo relacién de trabajo.

f.Que se aspire a la proteccion por el derecho de autor
de un diseno industrial en el cual, por su forma de
expresion, el arte puro o aplicado, ni siquiera en su mas
minima expresion, aparezca por ninguna parte, cuestion
que replantea el tema de la valoracién subjetiva de lo que
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es «arte», tomando en cuenta, ademas, que la proteccion
autoral se reconoce cualquiera sea la forma de expresion,
el género, el mérito o el destino de la obra.

g.Que, independientemente de que el disefio o el arte
aplicado estén destinados a darle a un producto una
apariencia especial, las figuras o los dibujos sirvan también
como signos distintivos de ese producto o de un servicio,
casos en los cuales podria coexistir también la proteccion
como marca figurativa y como obra visual.

¢Proteccion acumulada u optativa?

Es posible que en alguna legislacién se disponga que
cuando un disenio industrial registrado goce igualmente de
la tutela por el derecho de autor como obra de arte aplicado,
el titular no pueda invocar ambas protecciones
simultaneamente en la defensa judicial de sus derechos.

En esos casos no se trata de excluir la proteccion
acumulada, sino de impedir la demanda simultdnea de
ambos derechos, en cuyo caso el titular debe optar entre
una u otra via.

Pero, como situacion de excepcioén, sélo es aplicable
cuando la legislaciéon del pais donde la proteccion se
reclama asi lo establezca expresamente.

IX
EL ARTE APLICADO Y LA INDUMENTARIA

Nadie duda que los disefios relativos a la indumentaria,
en la medida en que retinan la caracteristica de originalidad,
son obras de arte aplicado y, en consecuencia, protegidos
por el derecho de autor.

A su vez, el articulo 5 quinquies del Convenio de Paris
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para la proteccion de la Propiedad Industrial dispone que
los dibujos y modelos industriales estan protegidos en todos
los paises de la Unién, pero no impide que la tutela a
determinados disenos, como los de indumentaria, queden
protegidos también en el marco del derecho autoral.

El ADPIC dispone que los paises miembros tendran
libertad para cumplir con la protecciéon de los dibujos o
modelos textiles, «<mediante la legislacion sobre dibujos o
modelos industriales o mediante la legislacion sobre el
derecho de autor» (art. 25,2).

Es entonces evidente que, conforme al ADPIC, debe
otorgarse tutela a los disefos relativos a la indumentaria,
pero que corresponde a la legislacién donde se reclama la
proteccion el determinar la via adecuada: la propiedad
industrial, el derecho de autor, o ambas.®”

Pero independientemente de que la legislacién sobre
propiedad industrial proteja o no como disefio a los modelos
de vestuario, los mismos siempre estaran protegidos por el
derecho de autor como obras de arte aplicado, a menos que
la ley autoral respectiva los excluya expresamente de la
tutela.

Es de hacer notar que algunas legislaciones nacionales,
como la de México, incluyen expresamente entre las obras
de arte aplicado al disefio textil.

X
EL «<ARTE FIGURATIVO» Y LOS MODELOS DE
UTILIDAD

La llamada «pequefnia patente» reconocida a los
modelos de utilidad esté dirigida a reconocer un derecho
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sobre aquellas «creaciones» que, sin importar una
invencion propiamente dicha, la perfeccionan, ampliando
surendimiento o aumentando la utilidad o comodidad del
objeto, por ejemplo, el respaldo mas cémodo de una silla;
un lavarropa, con la misma maquina, pero disenado en
forma mas practica de ubicar en un pequeno departamento;
un reloj, con similar maquinaria, pero més liviano y
adecuado para determinadas personas, etc. %

En el plano del derecho positivo, la Decision 486 de la
Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial define al
modelo de utilidad como:

«...toda nueva forma, configuracién o
disposicion de elementos, de algtn artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita
un mejor o diferente funcionamiento, utilizaciéon
o fabricacién del objeto que le incorpore o que
le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia».

Y a los efectos de la proteccién de los modelos de
utilidad, el propio instrumento comunitario establece las
causales que impiden su patentamiento, a saber:

a.Que se refiera a procedimientos y materias excluidas
de la proteccién por medio de una patente de invencion.

b.Que se trate de esculturas, obras de arquitectura,
pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de
caracter puramente estético.

La segunda causal de exclusién amerita, desde el punto
de vista del arte aplicado a la industria, algunos
comentarios:
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a.Un reloj para invidentes (en funcién de su ventaja
funcional en el uso por personas privadas de la vista), es
susceptible de calificar como modelo de utilidad, y sin
embargo puede tener una forma de expresion estética, al
punto que desde la 6ptica de quien lo vea, produzca la
misma sensacion contemplativa que una bella obra de
orfebreria, y ello no podria impedir la concesion de la
patente.

b.Asi, lo que debe entenderse es que ese reloj no califica
como modelo de utilidad en funcién de sus formas o
expresiones estéticas, sino por las ventajas que se obtienen
con su uso.

¢.Un mueble disefiado para brindar mas comodidad a
una persona con cierta discapacidad fisica, puede ser
también una obra de arte aplicado por su forma de expresién
artistica.

d.Por tanto, lo que no puede reivindicar ese artefacto
como modelo de utilidad es su exteriorizacion artistica, sino
su funcionalidad, sin perjuicio de que como obra de arte
aplicado pueda invocar la proteccién por el derecho de
autor.

En consecuencia, cuando la norma establece como
causal que impide el patentamiento de un modelo de
utilidad cuando se trate de esculturas, obras de arquitectura,
pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de
caracter puramente estético, lo que quiere decir es que tal
modelo no podra patentarse en razéon de su expresiéon o
caracter estético, sino por su funcionalidad, pues la
expresion estética sélo podra reivindicar la proteccién por
el derecho de autor.
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CONCLUSIONES

- El «arte» y la «industria» son actividades de la vida humana
que generan producciones de la més diversa indole, muchas
de ellas susceptibles de proteccion por alguna de las ramas
de la propiedad intelectual.

‘Un mismo bien intelectual puede ser calificado, en
determinados casos, de «artistico» y de «industrial», lo que
abre la posibilidad de una proteccién acumulada por varias
de las 4reas que conforman la propiedad intelectual.

‘Pero «proteccion acumulada» no quiere decir «proteccion
automdtica», sino que el mismo bien debe cumplir con las
condiciones existenciales o los requisitos de tutela exigidos
por cada una de las vias a través de las cuales se pretenda
reclamar la proteccion.

‘Esa «proteccion acumulada» es independiente, pero
«compatible», de modo que los derechos reconocidos u
otorgados por cada rama de la propiedad intelectual suelen
ser distintos, sin perjuicio de que una misma utilizacién
pueda afectar a uno o a varios de esos derechos.

- Salvo disposicion legal que lo prohiba expresamente, una
misma reclamacién judicial o administrativa puede invocar
todas esas protecciones, sobre los respectivos derechos
infringidos, independientes pero compatibles.

- Cuando por mandato legal, deba optarse por uno de los
derechos reconocidos sobre el bien intelectual, las
caracteristicas del caso concreto determinaran la via mas
adecuada o efectiva, pues por razones sustantivas o
adjetivas puede convenir mas la del derecho de autor, en
un supuesto en particular, o la de la propiedad industrial
en otros.
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- Pero no debe olvidarse que, en principio, la del derecho
de autor ofrece las ventajas siguientes:

El derecho de autor es primigenio, desde el
momento en que nace con la sola creaciéon de
la obra, aunque esté inconclusa, de suerte que
cualquier uso posterior, por cualquier titulo,
salvo limitacion legal expresa, estd sometido a
la autorizacién previa del titular del respectivo
derecho.

A diferencia del caracter territorial que, en
principio tienen los derechos de propiedad
industrial, en derecho de autor rige el principio
de la universalidad, de modo que la obra queda
automaticamente protegida en todos los paises
miembros del Convenio de Berna, salvo algunos
supuestos de excepcién, de interpretacion
restrictiva.

A diferencia de la formalidad constitutiva que
en todos o en la mayoria de los casos tienen los
derechos de propiedad industrial, la obra queda
protegida por el derecho de autor desde el
momento mismo de su creacion, sin necesidad
del cumplimiento de ninguna formalidad.

La duracién del derecho de autor tiene un
minimo de la vida del creador y cincuenta afos
«post-mortem», conforme al Convenio de Berna,
pero ese plazo se ha extendido a un tiempo
mayor por un buen ntimero de legislaciones
nacionales.
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La proteccion reconocida por el derecho de autor
es independiente de la novedad o de la
distintividad de la obra, siendo irrelevante su
mérito o su destino.

En derecho de autor no rige el principio de la
«especialidady, propio del derecho marcario, de
modo que el derecho sobre la obra figurativa es
independiente de su uso en cualquier clase de
productos o servicios y por cualquier titulo.

En derecho de autor no es necesario que el uso
de la obra literaria o artistica se haga a titulo de
marca o que sea susceptible de crear un riesgo
de confusién en relacion con los productos o
servicios, ni tampoco que constituya un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo
distintivo promocionado ni que produzca la
dilucién de su fuerza distintiva o de su valor
comercial o publicitario, sino que se extiende a
cualquier forma de utilizacion.

En derecho de autor la proteccién de la obra de
arte aplicado es independiente de que el uso por
terceros se refiera a su incorporacién o
reproduccién en un producto, sino que alcanza
a todo tipo de utilizacién de la obra.

El derecho de autor no se limita a determinadas
facultades de «exclusion» en relacién con los
terceros, sino que incluye el derecho exclusivo
de autorizar o no la utilizacién de su obra (por
modificacion, reproduccién, distribucién o
comunicacién publica), mediante cualquier
medio o procedimiento, conocido o por
conocerse.
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- Pero la proteccion por el derecho de autor no es «<mdgica»,
pues también estd sometida a determinadas limitaciones o
excepciones y, en algunos casos, la tutela a través de los
derechos de propiedad industrial podra ser mas ventajosa
en supuestos concretos.
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