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A. RESUMEN

El presente trabajo tiene por objetivo verificar si el régimen legal aplicable al software resulta
un obstaculo o por el contrario, colabora con uno de los principales fines que persigue dicha

proteccion, esto es, el desarrollo de la innovacion.

En este sentido, se trata el ambito de proteccion del derecho de autor, como asi también de

otros institutos aplicables.

A su turno, se evaltan las medidas adoptadas, tanto contractuales y/o técnicas, por las
empresas desarrolladoras de software a efectos de proteger sus obras y si estas medidas se

ajustan al derecho o deben ser objeto de revision.

Por su parte, se detallan las practicas adoptadas por quienes pretenden tomar conocimiento
de la innovacidn existente en el mercado como asi también las defensas que se han esgrimido

en ese sentido.

En base a lo valorado, se ofrecen alternativas para el logro del equilibrio deseado entre
quienes reclaman proteccidn del software en caracter de titulares de dichas obras y quienes
alegan la necesidad de amparar el dominio publico, entendido por tal, el acceso de toda
persona a las ideas, métodos de operacidn, conceptos matematicos y/o procedimientos
utilizados para el desarrollo de software y en términos generales, para alcanzar la innovacion

que esto implica.

Por ultimo, se proponen incentivos, tanto en el ambito publico como privado, para el avance

de la innovacién, en consideracién a la necesidad concreta del mundo actual.

Para llevar a cabo el andlisis expuesto, se estudid la legislacidn nacional, internacional y el
derecho comparado aplicable. Asimismo, se examiné la doctrina que, a nivel interno y
externo, se ha pronunciado sobre el objeto de andlisis como asi también los casos judiciales
que han debido expedirse sobre el tema en cuestidn, tanto en el ambito local como extranjero.
A su vez, se evaluaron informes sobre las tendencias existentes en el mercado de los

programas de computacion.
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B. INTRODUCCION

En la actualidad nos encontramos ante el fendmeno de la revolucion digital, lo que implica una
era de cambios radicales provocados por la computacién y la tecnologia en general, que no
s6lo ha venido a ampliar y acelerar la comunicacién sino que también y sobre la base de ello,
ha logrado un significativo avance en la economia asi como un acceso sin limites a informacion
tanto publica como privada.

El progreso que posibilité el software, uno de los elementos caracterizantes de la revolucion
digital, generd que su uso sea necesario y trascendental a nivel econdmico, politico y social. En
efecto, en muchas regiones del mundo ha comenzado a variar la manera en que los
particulares, empresas e incluso gobiernos estructuran su labor y sus relaciones.

Este nuevo devenir generd que los programas de computacidn, parte fundamental del
desarrollo tecnoldgico, resulten objeto de disputas a nivel mundial.

La OMPI (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual), también conocida como WIPO
(World Intellectual Property Organization), ha definido que se entendera por software
indicando que resulta: “un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, cédigos,
planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizada, es capaz de hacer que un “ordenador” —un aparato electrdnico o similar capaz
de elaborar informaciones- ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado”.!

En un primer momento, era de dificil solucién fijar un régimen juridico aplicable al software
por lo que existian distintas posturas en cuanto al encuadre juridico adecuado.

Por un lado, nos encontrdbamos con aquellos? que consideraban que el software debia ser

protegido segln la ley de patentes, entendiendo por patente aquella invencién de productos o

! World Intellectual Property Organization (WIPO). Sexagesimoprimer Periodo Ordinario de Sesiones de
la Comision. Régimen comun sobre derecho. DECISION 351. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf 17.12.93. Pag 3.

2 Jorge Daniel PEREZ GRANDI, A la patentabilidad del Programa de Computacion en la Argentina: ¢Por
qué adoptamos erroneamente el Convenio de la Patente Europea? iSe puede recurrir al ADPIC para
dicha proteccién?, ED revista del 04/04/2001, ps. 1 y ss. y Fernando MARESCA, A ¢Hacia el
patentamiento del software?, articulo publicado en la Revista Electrénica de Derecho Informatico (RDI),
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procedimientos que sean nuevas, entrafien actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacién industrial y en ciertos casos, variando este ultimo requisito por el de utilidad.
Quienes® no estaban conformes con tal marco juridico, afirmaban que el software resultaba un
bien intangible, no contando el mismo con un soporte fisico, como tampoco era susceptible de
ser aplicado al dmbito industrial. Asimismo, advertian que la innovacién brindada por los
programas de computacién tendia a ser incremental, no cumpliendo asi con el nivel de
innovacién requerido por el derecho de patentes.

Por su parte, se esbozaba la teoria de proteger al software bajo las normas aplicables a los
derechos de autor. Sin perjuicio de resultar en la actualidad la postura utilizada mayormente
por los regimenes legales del mundo, en ese momento y aun a la fecha, se ha cuestionado su
aplicacion por considerar que existen reglas que resultan de dificil o incluso, de imposible
aplicaciéon a los programas de computacion, tales como, el derecho a la integridad y duracion
del plazo de proteccién de tales prerrogativas.

Asimismo, podemos referirnos a aquella postura* que protegia al software por medio del
deber de secreto aplicable a terceros. No obstante el hecho de poder hacer valer dicha
proteccion a los programas de software, la misma perderia vigencia para el supuesto de que el
intangible deje de cumplir con aquellos requisitos necesarios para considerarlo secreto
comercial. En definitiva, el intentar que el software no deje de ser secreto obstaculizaria la
comercializacién ya que al licenciar el programa de computacion se estaria divulgando, al

menos, su codigo objeto.

N° 23 del mes de junio del 2000 (www.vlex.com/redi). Citado por Moisset de Espanés, Luis e Hiruela de
Fernandez, Maria del Pilar. Proteccidn juridica del software. 2002. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artsofware/at_download/file. Pag. 4

3 Cfr. Moisset de Espanés, Luis e Hiruela de Ferndndez, Maria del Pilar. Ob. citado. 2002. Pag. 3y Correa,
Carlos M. La proteccion del software. Una perspectiva econémica y juridica. La ley. 1988. Pag. 6.

4 C. APPENDIX, Sample computer software Trade Secret License, citado por Michel KESSLER, Le logiciel,
protection juridique, Ed. Technique et Documentation, Lavoisier, Paris, 1986, p. 95., citado por Moisset
de Espanés, Luis e Hiruela de Fernandez, Maria del Pilar. Ob. citado 2002. Pag. 6
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Por Ultimo, nos encontramos con autores® que consideraron y aun consideran necesaria la
construccion de una proteccion sui generis aplicable especificamente a los sistemas de
computacion, atento a que son vanos los intentos de encuadrar a tales programas en alguno
los marcos juridicos existentes.

Entre quienes han estado a favor de este tipo de régimen particular, podemos mencionar a
Samuelson y otros®, quienes han propuesto dos alternativas de proteccidon sobre el software:
(i) esquema de proteccion organizada en torno a las fuentes de valor del software, a saber, el
comportamiento y el know-how aplicado que lo produce vy (ii) un esquema de proteccion
basado en los principios de la economia y preservacion del mercado.

En nuestro pais, se optd en principio por la proteccion a través del régimen de derecho de
autor, el que en muchos aspectos no encuadra con la necesidad de proteccién y acceso que
requieren desde los distintos sectores interesados.

El software como resultado de la innovacién, engloba tanto a la idea, procedimientos,
conceptos matematicos y métodos de operacion como la expresidn de estos, un ejemplo seria
la idea de desarrollar un software que permita realizar determinadas operaciones bancarias y

la forma en que ese software se expresa literalmente a través de sus codigos (objeto y fuente);

5 Podemos identificar en esta tendencia a Miguel Angel DEVARA RODRIGUEZ, Manual de Derecho
Informdtico, Ed. Aranzadi, Pamplona, Espaia, 1997, p. 106; Carlos PELAEZ, Marco Legal de la Proteccion
Juridica del Software en Bolivia, Articulo Publicado en la Revista Electrénica de Derecho Informatico
(REDI), N° 14 del mes de septiembre de 1999 (www.vlex.com/redi); Maria José VIEGA RODERIGUEZ,
Software: un bien informdtico protegido penalmente?, Articulo publicado en la Revista Electronica de
Derecho Informatico 18 (REDI), N° 6 del mes de enero de 1999 (HIPERVINCULO
http://www.vlex.com/redi); Roberto M. BERALDI - Maria Cristina ACZEL: La proteccion juridica del
software y la necesidad de su regulacion especifica, en Revista del Derecho Informdatico, N° 21,
Septiembre - Diciembre, Ed. Depalma, Bs. As., 1985, ps. 466/467. Fréderique TOUBOL, E/ software:
andlisis juridico, Trad. al castellano de Luis MOISSET DE ESPANES, Ed. Zavalia, Bs. As., 1990, p. 11., ps.
249 a 308. Citado por Moisset de Espanés, Luis e Hiruela de Fernandez, Maria del Pilar. Ob. citado. 2002.
Pag. 7y 8.

KINDERMANN, Manfred, A review of suggested system for the protection of computer software, en "The
legal protection of computer software"” compilado por Lawrence Perry y Hugh Brett, ESC Publishing,
Oxford, 1981, p. 139. y BERALDI, Roberto y ACZEL, Maria Cristina, La proteccion del software en el
derecho positivo argentino y la necesidad de su regulacion especifica", en Revista del Derecho Industrial,
t. 3, p. 467, Ed. Depalma. Citado por Correa, Carlos M. Ob. Citado. La ley. 1988. Pag. 8

6 Cfr. Samuelson, Pamela; Davis, Randall; Kapor, Mitchell D. and Reichman, J. H., A Manifesto concerning
the Legal Protection of Computer Programs, 94 Colum. L. Rev. 2308 (1994). Recuperado el 20 de 05 de
2015, de http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1717. Pag. 2365.
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lo protegido por el derecho de autor resulta la expresidn, no asi la idea como tampoco los
procedimientos, conceptos matematicos y métodos de operacidn utilizados (art. 1 parrafo 2do
Ley 11.723, art. 2 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor —~WCT-, art. 9.2. del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio —
ADPIC, entre otros.) .

El fundamento de la limitacion en la proteccidn se vincula con el hecho de considerar que la
idea, procedimientos, conceptos matematicos y métodos de operacién en si mismos, resultan
de dominio publico y en consecuencia, su uso es libre. Por tal motivo, al evaluar si una obra
resultd infringida por plagio, se debe dejar al margen la idea, procedimientos y métodos de
operacion incluidos en la obra.

Esta determinacién sobre lo que es objeto de proteccién por el régimen de derecho de autor,
ha tenido acogida en nuestra legislacién por medio de la reforma en el afio 1998 de la ley
11.723, incluyéndose en el art. 1 parrafo segundo’.

En relacién al derecho internacional, el Convenio de Berna para la Proteccién de Obras
Literarias y Artisticas (Convenio de Berna) no se ha pronunciado sobre tal cuestién, siendo
recién tratada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)® y con posterioridad en el Tratado de la OMPI sobre
Derecho de Autor (WCT)® en el afio 1996.

Independientemente de no haber dudas sobre que lo protegido conforme derecho de autor no
es la idea, los procedimientos, conceptos matemdticos y métodos de operacidén en si, se ha

logrado por medio de acuerdos privados traspasar esa barrera, impidiendo que terceros

7 Art. 1 Parrafo 2do. Ley 11.723. “... La proteccidn del derecho de autor abarcard la expresion de ideas,
procedimientos, métodos de operacidn y conceptos matematicos pero no esas ideas, procedimientos,
métodos y conceptos en si.”

8 Art. 9.2 Acuerdo ADPIC “La proteccién del derecho de autor abarcaré las expresiones pero no las ideas,
procedimientos, métodos de operacién o conceptos matematicos en si”

% Articulo 2. WCT. Ambito de la proteccidon del derecho de autor “La proteccién del derecho de autor
abarcard las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operacion o conceptos
matematicos en si”.
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(grandes empresas, emprendedores, pymes, usuarios finales, entre otros) obtengan la idea,
procedimientos y/o métodos que dieron origen a la expresidn.

Mas aun en los tiempos que corren, la posibilidad de obtener el uso del software por medio
del nuevo modelo de prestacion de servicios conocido como cloud computing, logra una
imposibilidad factica de obtener el cddigo objeto y fuente, para de este modo no tomar
contacto con la idea, los procedimientos, conceptos matematicos y/o métodos de operacidn
utilizados.

En cuanto a los intereses en juego, existen dos posiciones contrapuestas que reclaman
derechos. Por un lado, los titulares del software, quienes alegan la necesidad de proteger sus
obras, considerandolo imprescindible para fomentar la innovacién. En esa tesitura, exponen
que debe existir un régimen de derechos que brinde garantias y estimulos a los titulares de los
programas de computacion, a efectos de que sus esfuerzos se vean recompensados tanto
moral como patrimonialmente y que a la vez, los proteja de todas las formas de pirateria que
se intentan. En mi opinién esta proteccion ya ha tenido acogida por medio del derecho de
autor.

No obstante ello, los propietarios de obras de software suelen extender la proteccidn prevista
por tal derecho por medio de pactar en forma privada la aplicacién de regimenes como el
deber de confidencialidad, el uso indebido de marcas, competencia desleal, patentes (en
ciertas jurisdicciones), como asi también la adopcidon de medidas técnicas de distintos tipos
para evitar la ingenieria inversa y/o utilizacion no autorizada.

Por otro lado, la sociedad en su conjunto y en particular, aquellos emprendedores y/o
innovadores que ingresan al mercado con posterioridad al primer desarrollador, pretenden
estar facultados, a través de una excepcion al derecho de reproduccién o una no prohibicidn
en el contrato de licencia, para llevar a cabo una copia de las obras o en caso de no ser
necesaria esta uUltima atento a que ya cuenta licitamente con una, con el fin de poder hacer

uso de la obra para la realizacidn de practicas de ingenieria inversa y de esa forma, obtener la

8|Pagina



idea que la obra en su expresién comprende, argumentando que se trata de una condicién
sine qua non para el avance tecnoldgico.

Ambas posiciones y principalmente, el objeto que estas pretenden proteger, tienen acogida en
nuestra Constitucién Nacional. Por un lado, el derecho al acceso y la participacién en la cultura,
el progreso cientifico y los beneficios que resulten, establecidos en el art. 27 de la Declaracién
Universal de Derechos Humanos y el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Econdmicos,
Sociales y Culturales, los que resultaron incorporados a nuestra Constitucion en la reforma
constitucional de 1994 por medio del art. 75 inc. 22.

Por su parte, el derecho de autor es reconocido en el art. 17 de nuestra Constitucidon Nacional
como asi también por tratados sobre derechos humanos que fueron adoptados en su reforma
de 1994, los cuales son: Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
Declaracién Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Econdmicos,
Sociales y Culturales y La Convencidn Americana sobre Derechos Humanos. Respecto de esta
cuestion, Villalba y Lipszyc'® han manifestado que la inclusion del derecho de autor en nuestra
constitucién importa el reconocimiento de encontrarnos ante un atributo inherente al ser
humano, por lo que su proteccién adecuada y eficaz no debe desconocerse.

Se debe hacer hincapié también en las distintas realidades a nivel de derechos de autor y de
acceso a la innovacién con las que cuentan paises desarrollados y en desarrollo. Los segundos
estan en una situacién de mayor vulnerabilidad respecto del nivel de proteccidn del derecho
de autor, ademas de ser menor el grado de acceso a la innovacidn. En tal sentido, existe falta
de infraestructura, carencia de capacitacidn técnica, escasez de sistemas de telecomunicacion
eficientes, falta de politicas publicas y bajo nivel de exigencia en el cumplimiento del derecho;

prestandose a la pirateria, abusos frecuentes y contingencias de todo tipo.

10 cfr. Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia. El derecho de autor en la Argentina. LA LEY. 2009. Pag. 10.
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Foulcault en su obra “éQué es un autor?”!, siguiendo al anélisis de Schmitz Vaccaro®?
reconoce implicitamente la existencia de dos tipos de textos: discursivos y cientificos, al hablar
de “fundadores de discursividad” y “fundadores de cientificidad”.

Este autor también indica que “la escritura de hoy se ha liberado del tema de la expresion”,
esto se relaciona con la motivacién que lleva a un sujeto a crear una obra. Muchas pueden ser
las motivaciones que lleven a alguien a producir una creacién, siguiendo a Schmitz Vaccaro
podemos mencionar el afan por el descubrimiento o crecimiento personal, difusion de
conocimiento o exhibicion de genialidad — originalidad; en todos los casos pareciera que el
motivo comun es la aspiracién de trascender. 13

A ello, habria que sumarle motivos menos altruistas, aplicables al software, como el lograr ser
primero en el ingreso al mercado con una innovacidn, lo cual provoca que, por un tiempo se
lidere dicho dmbito comercial o al menos, pretende hacerlo.

A su vez, Foucault habla de cuatro caracteristicas propias de la funciéon autor, haré hincapié
solo en dos de ellas. La primera de estas caracteristicas es la apropiacidon. En este campo es
donde juega el derecho de autor, protegiendo la exclusividad de uso de la obra a favor del
autor. Siguiendo a Schmitz Vaccaro!* esta vinculacién obra — autor a través de un derecho de
propiedad conlleva conflictos de intereses entre propietarios y no propietarios, se manifiesta

Ill

asi una contraposicion de intereses, entre “propiedad intelectual” y “dominio publico de
propiedad intelectual”. Verificada dicha contraposicién en el caso de software, podemos
hablar de “régimen legal de proteccién de software” y “dominio publico de la innovacién
incorporada al software”.

La segunda caracteristica de la funcidn autor, refiere a que dicha funcion no se ejerce de una

manera universal y constante en todos los discursos. Asi, es como diferencia las obras literarias

11 Cfr. Foucault, Michel. ¢Qué es un autor?. Ed. Litoral. 1998.

12 Cfr. Schmitz Vaccaro, Christian. (Qué es un autor?. Algunas reflexiones sobre un texto de Michel
Foucault. Universidad Catolica de la Santisima Concepcion, Chile. 26/02/2007. Recuperado el 20 de 05
de 2015, de http://www.tecnoiuris.com.ar/publicaciones/Comentario_Que_es_un_autor_2.pdf. Pag. 2.
13 Cfr. Schmitz Vaccaro, Christian. Ob. citado. Pags. 2 y 3.

14 Cfr. Schmitz Vaccaro, Christian. Ob. citado. Pég. 5.
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para las cuales es importante la identificacion del autor, de otras obras como los textos
cientificos (ej. medicina, geografia, cosmologia, entre otras) para los cuales la referencia al
individuo deja de ser garantia.’® Analizando dicho punto de vista desde el ambito del software,
podemos verificar que no existe una relacidn autor — obra similar al supuesto de obras
literarias propiamente dichas, mas aun, en la generalidad de los casos las innovaciones
logradas, al menos a nivel local, resultan inscriptas como obras colectivas, preservandose el
anonimato de cada colaborador, entendiendo a tal aquella obra cuya propiedad no puede
dividirse sin alterar la naturaleza de dicha creacién. (Art. 17 Ley 11.723).

El andlisis del texto de Foucault, lleva a deducir, entre otras cosas, que el software como obra
protegida por derecho de autor, cuenta con ciertas particularidades que lo alejan de las
caracteristicas de una obra intelectual tradicional y esa diferencia debe contemplarse al
momento de plantear su proteccién (ej. autores, plazos, derechos morales, etc.) como asi
también sus excepciones y limites a dicha titularidad (ej. supuestos de interoperabilidad, casos
de acreditarse un avance en el estado del arte, investigacién, seguridad, control de calidad,
ensefianza, entre otros).

En resumen, teniendo en cuenta los incentivos a la innovacion existentes en el régimen
actual pero a la vez la necesidad de garantizar un avance en la innovaciéon por medio de
obtener un equilibrio atin mayor sobre los intereses en juego, en armonia con las exigencias
de la era digital, lo que se pretende con este trabajo es confirmar si el régimen legal actual
aplicable al software resulta un obstaculo para el desarrollo y generalizacion de la
innovacidn o por el contrario, beneficia el mismo. En este sentido, se evaluara la extension
en la proteccion que el sistema legal actual permite y la posibilidad de restringir esa
amplitud, ya sea por medio del instituto del abuso del derecho o a través de considerarlo

una violacidn a la ley de defensa de la competencia y en supuestos de contratos de adhesion,

15 Cfr. Foucault, Michel. Ob. citado. Pags. 47 y 48.
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alegar la existencia de clausulas abusivas. Todo ello, con el unico fin de encontrar sinergia
entre las distintas posiciones y en consecuencia, un mayor avance en la innovacion.
Asimismo, se procura proponer incentivos adicionales, ya sea para reemplazar, limitar o
incorporarse a los existentes, siendo el objetivo tltimo lograr el progreso de la tecnologia.
Finalizo esta introduccién citando una frase de Steve Jobs, quien sin perjuicio de crear una
empresa basada en un sistema tecnoldgico cerrado, ha identificado en sus comienzos la
funcién que la tecnologia cumple en el mundo actual. Asi es que expuso: “Estamos aqui para
marcar un punto en el universo. De otro modo, épara qué estar aqui? Estamos creando un
conocimiento completamente nuevo, como un artista o un poeta. Asi es como tienes que
pensar esto. Estamos re-escribiendo la historia del pensamiento humano con lo que estamos

haciendo.”'®

C. PASADO Y PRESENTE DEL SOFTWARE

l. Breve resena histdrica de la industria del software

A continuacidn se relatard la evolucion que el desarrollo del software ha tenido desde sus
comienzos conforme la perspectiva de mercado de esa industria.

El origen de la produccidon se puede encontrar en 1955, fecha en la cual se funda CUC
(Computer Usage Company), la primera empresa de software independiente. Hasta mediados
de los afios 1950 los programas de computacién eran elaborados y distribuidos gratuitamente
por los fabricantes de hardware, o bien se producian en las divisiones especializadas de los
principales usuarios. Al mismo tiempo, los grupos de usuarios como la asociacion SHARE de
usuarios de IBM, facilitaban el intercambio gratuito de programas e informacion.

El software era considerado sélo como un componente mas de la computadora, como un
programa que, inserto en el hardware, controlaba la maquina y brindaba las instrucciones para

su funcionamiento. Esto significé que mientras la industria del hardware estuvo ligada con la

16 Expresion surgida durante la filmacidn del famoso comercial televisivo de la computadora Macintosh
128K de Apple en 1984. Piratas de Silicon Valley (1999). escrita y dirigida por Martyn Burke.

12|Pagina



del software, no se previd la necesidad de proveer a éste Ultimo de una proteccion juridica
especial. Los componentes fisicos eran el bien juridico que merecia una tutela legal.

A medida que crecian las ventas de computadoras comenzaba a existir una demanda
insatisfecha entre los usuarios pequeifos y medianos que no contaban con recursos o
capacidades tecnoldgicas para producir software internamente. Empresas como CUC, entre
otras, aparecieron en la segunda mitad de los afios 1950 y comienzos de 1960 para cubrir estos
requerimientos, dando inicio a los servicios profesionales. Estas entidades hacian desarrollos a
medida altamente especializados y adaptados a las necesidades de cada cliente.

El segundo gran acontecimiento en la industria del software se sitla en 1964 cuando ADR (una
pequefia firma creada en 1959 por un grupo de programadores) comienza a comercializar de
manera Independiente un programa hecho por encargo del fabricante de computadoras RCA
Corp, que finalmente habia desistido del proyecto, lo que la convirtié en la primera empresa
gue tuvo como principal negocio el desarrollo y comercializacién de productos de software. En
ello colaboraron también las acciones legales tendientes a limitar la posicién predominante de
IBM en el mercado.

El entorno descripto provocd que el elemento intelectual de la industria del software
comience a ocupar el primer plano de la escena, generando asi un valor independiente del
hardware.

El tercer gran suceso en la historia del software fue el desarrollo de soluciones empresariales.
Durante este periodo aparece un nimero de startups exitosas vinculadas al mercado de bases
de datos y a lo que hoy conocemos como Enterprise Resources Planning (ERP), cuya

importancia se acelerd con el avance sin limites de las microcomputadoras.
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SAP, uno de los pioneros, se funda en 1972 en Alemania con la idea de desarrollar un software
estandarizado que pudiera controlar las distintas fases del proceso de negocios. Mas adelante,
otras empresas como Oracle (1977) entrarian también en este negocio.'’

En esta etapa fueron surgiendo grupos de aficionados con inclinacién técnica e informatica que
recolectaban e intercambiaban partes, circuitos, entre otra informacidon referente a los
componentes de software y hardware. Uno de ellos fue el Homebrew Computer Club (Club del
Ordenador Casero) de Silicon Valley, siendo uno de los primeros y mas influyentes, donde
existia acceso a grandes computadoras de companias locales, dando lugar al intercambio y
difusién de ideas, y del cual surgieron varios empresarios destacados, tales como los
fundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak.®

En paralelo, con el crecimiento del mercado de soluciones empresariales, se inicia un periodo
en los laboratorios Bell (que luego pasarian a formar parte de AT&T) a través del desarrollo de
UNIX, un sistema operativo multiusuario y multitarea que durante los afios 1980 competiria en
el mercado corporativo y de grandes usuarios y en los afos 1990, en su version Linux,
apareceria como alternativa para el segmento de computadoras personales.

La cuarta etapa se produce en 1981 cuando IBM encarga a Microsoft el desarrollo de un
sistema operativo para su nueva linea de computadoras personales. Microsoft adapta un
sistema operativo adquirido de una pequefia firma y desarrolla el sistema operativo DOS.

El surgimiento de una plataforma estdndar para computadoras personales dio lugar a
importantes economias de escala en la produccidn de productos empaquetados de mercado

masivo.

17 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Lépez Andres y Melitsko, Silvana. E/ sector de software y servicios
informdticos (SSI) en la Argentina: Situacién actual y perspectivas de desarrollo. DT 27/Julio de 2001.
Pdgs. 30 a 34. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
https://trabajoinformacional.files.wordpress.com/2010/12/chudnovsky-daniel-lopez-andrc3a9s-y-
melitsko-silvana-2001el-sector-de-software-y-servicios-informc3alticos-ssi-ides-cessi.pdf y  Correa,
Carlos M. Ob. Citado. La ley. 1988. Pag. 4.

18 Cfr. Isaacson, Walter. Traduccién de David Gonzalez — Iglesias Gonzalez. Steve Jobs: La Biografia. Ed.
Printing Books. Enero 2012 Pag. 91 a 95.
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https://trabajoinformacional.files.wordpress.com/2010/12/chudnovsky-daniel-lopez-andrc3a9s-y-melitsko-silvana-2001el-sector-de-software-y-servicios-informc3a1ticos-ssi-ides-cessi.pdf

La variedad de aplicaciones requeridas por un mayor nimero de computadoras reforzo la
especializacidn de los productores de software independientes, creando nuevas oportunidades

y una mayor divisién del trabajo entre productores de software.®

1. Definicion. Industria actual del software

Ampliando la definicién de software brindada en la introduccién del presente documento, nos
referiremos al concepto propuesto por la OECD (The Organisation for Economic Co-operation
and Development), que es similar al empleado por la ISO (International Standardization
Organization). En tal sentido, por software se entiende la “produccién de un conjunto
estructurado de instrucciones, procedimientos, programas, reglas y documentacion contenida
en distintos tipos de soporte fisico (cinta, discos, circuitos eléctricos, etc.) con el objetivo de
hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrénico de datos”.?®

En palabras de Torrisi, el desarrollo de software es una actividad relacionada con la
codificacién del conocimiento y la informacién. De acuerdo a la forma en que se provee el
resultado del desarrollo, pueden considerarse como productos o servicios. %

Nuestra jurisprudencia se ha pronunciado respecto a que entender por software, asi ha dicho:
“El "software" es una de las obras del intelecto protegidas por la ley 11.723 de propiedad
intelectual, por reunir los caracteres de originalidad e integridad que debe exhibir toda obra de
esa naturaleza para ubicarse al amparo de la normativa penal citada. El programa de
computacion reposa sobre la creatividad de una persona que unid los elementos técnicos que
posibilitan la utilizacién del programa como tal, esto es, lo que protege la ley.”??

Conforme lo indican Daniel Chudnovsky, Andrés Lépez y Silvana Melitsko?®, los ingresos

generados por el desarrollo de productos de software provienen, mayoritariamente, de la

19 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Ldpez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. citado. Pags. 33 y 34.

20 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Lépez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. citado. Pag. 4.

2 Torrisi, S. (1998), Industrial Organization and Innovation. An International Study of the Software
Industry, Edward Elgar, Cheltenham. Citado por Chudnovsky, Daniel; Lépez Andres y Melitsko, Silvana.
Ob. citado. Pag. 4.

22 C. Nac. Crim. y Corr., sala 12, GARCIA, José F..02/02/2001, -

23 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Lépez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. Citado. Pag. 4.
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venta de licencias. A ello, se le debe sumar los ingresos asociados a servicios derivados del
software desarrollado, tales como: la implementacién, los servicios de consultoria,
capacitacidn, soporte y mantenimiento de productos de software, entre otros.

La produccidn de software cuenta con etapas. Una primera etapa de desarrollo, es la
realmente creativa del proceso productivo, involucrando generalmente un proceso como el
siguiente: a) conceptualizacion; b) andlisis de requerimientos; c) diseno, d) codificacidn, e)
testeo y f) soporte técnico. Se trata de una actividad intensiva en trabajo calificado y con
requerimientos generalmente no elevados en términos de capital fisico.

Una segunda etapa de produccion, la cual consiste en la reproducciéon de los programas
desarrollados en la fase previa, en la actualidad se encuentra en descenso al llevarse a cabo la
venta por medios electrénicos y no fisicos. Esta fase es similar a cualquier otro proceso de
produccién manufacturero y por lo general, cuenta con mayor capital y menos trabajo
calificado-inventivo que la etapa de desarrollo.

El interés cada vez mayor de esta industria se concentra en la primera de las fases descriptas.
La produccidn de software es una actividad innovativa?®, ya que se dirige a generar nuevos
productos o nuevos procedimientos. El grado de originalidad varia segun el tipo de software
producido y de acuerdo a las tecnologias utilizadas en su desarrollo. Asi es que la innovacién
abarca desde el desarrollo de un nuevo producto o de nuevos mddulos hasta las adaptaciones
y cambios menores de los productos de software ya existentes, lo que se relaciona con la
customizacion o el agregado de funcionalidades.

La principal fuente de innovacion en el sector de software es la investigacion y desarrollo (1&D)
organizada por las empresas productoras?, teniendo varias de estas, un area especifica de
investigacion y desarrollo con recursos e insumos destinados en forma directa a esa actividad.
De ello se desprende el valor que para las empresas del sector posee la innovacion incluida en

el producto de software.

24 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Ldpez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. Citado. Pags. 6y 7.
25 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Lépez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. citado. Pag. 7.
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Prueba de la importancia que tiene la 1&D para el mercado del software lo es la inclusidn en la
ley 25.922, reformada por ley 26.692, del requisito de gastos anuales efectivamente realizados
en el sector que representen como minimo el TRES POR CIENTO (3%) del gasto total anual de
las actividades promovidas conforme el régimen de promocidn de software, porcentaje que a
partir del afio 2016 varia de acuerdo al tipo de empresa (Micro, Pymes y Grandes).

La normativa mencionada en forma previa, en uno de sus articulos establece lo que no se
entenderd por I&D a los efectos del régimen?®. Lo que pretende la ley en anélisis es excluir
actividades que no tengan innovacidn o que no sean innovadoras de manera relevante.
Conforme el razonamiento de Daniel Chudnovsky, Andrés Lépez y Silvana Melitsko?’, una
cuestion a tener en cuenta en el mercado de la industria del software es la tendencia hacia la
concentracién, lo que significa que la utilidad que un usuario obtiene del consumo de un bien
aumenta con el consumo que del mismo hagan otros usuarios, esto significa que, el
consumidor encuentra mas provechoso adquirir un producto cuanto mds generalizado se
encuentre su uso.

Tales autores entienden que en los productos de software se genera este fenédmeno por varias
razones, entre las que podemos mencionar: a) mayores facilidades para intercambiar
informacidn; b) aumento de cantidad de aplicaciones disponibles y c) costos de aprendizaje
que reducen los incentivos a cambiar de producto.

En este sentido, se ha pronunciado Bill Gates?®: “En realidad no deberia decir esto, pero en

ciertos aspectos lleva, dentro de una categoria de producto individual, a un monopolio natural:

26 Art. 23 Ley 25.922 “... la solucién de problemas técnicos que se hayan superado en proyectos
anteriores sobre los mismos sistemas operativos y arquitecturas informaticas. También el
mantenimiento, la conversion y/o traduccién de lenguajes informaticos, la adicién de funciones y/o
preparacién de documentacién para el usuario, garantia o asesoramiento de calidad de los sistemas no
repetibles existentes. Quedan también excluidas las actividades de recoleccidn rutinarias de datos, la
elaboracion de estudios de mercado para la comercializacién de software y aquellas otras actividades
ligadas a la producciéon de software que no conlleven un progreso funcional o tecnolégico en el area del
software.”

27 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Ldpez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. Citado. Pags. 9y 10.

2 Foro Rosen para la Investigacion de la Computadora Personal, Actas, mayo de 1981. Citado por
Compilacion de Lisa Rogak. E/ Optimista Impaciente. Bill Gates. En sus propias palabras. Ed. Aguilar.
2013. Pag. 21.
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esto sucede cuando alguien documenta, entrena y promueve apropiadamente un paquete
particular y, por medio de la oportunidad, la lealtad del usuario, la reputacién, la fuerzas de
ventas y el precio, construye una posicion fuerte respecto de dicho producto.”

Esta situacién de monopolio confiere a los fabricantes de determinados sistemas operativos
una posicion dominante en el mercado, a la vez que gozan de un amplio margen para imponer
las condiciones bajo las cuales extenderan una licencia.

Esta posicion dominante a la que se hace referencia puede derivar en casos de abuso. Tal es el
supuesto de la multa resuelta por la Comisién Europea en marzo de 2012 contra Microsoft, por
entender que esta Ultima no habia respetado sus compromisos de ofrecer a los usuarios una
pantalla que les permitiera elegir entre varios navegadores. En afios anteriores, Microsoft se
habia comprometido a ofrecer durante 5 afios en el espacio econémico europeo una pantalla
que permitiera, a los usuarios del sistema operativo Windows, elegir los navegadores que
pretendan instalar, ademas del brindado por Microsoft.?

En base a ello, y continuando con las palabras de Daniel Chudnovsky, Andrés Lépez y Silvana
Melitsko®® pareciera que en la industria de productos de software el primero en ingresar al
mercado gozaria de ventajas dada su posibilidad de definir los estdndares que atraerian a mas
usuarios, creando de esa manera grandes barreras a la entrada para nuevos innovadores. Sin
embargo, existen razones que podrian entenderse como excepciones al caso, entre las que se
podrian mencionar: a) casos en los que el lider fue desplazado por un competidor exitoso y b)
al ser el software una industria en constante evolucidon se crean continuamente oportunidades
para nuevas firmas.

No obstante la existencia de barreras para la entrada en el mercado, mds aldn en paises en

desarrollo como la Argentina, la industria de software se ha caracterizado por el surgimiento

29 Cfr. COMISION EUROPEA COMUNICADO DE PRENSA. Abuso de posicién dominante: la Comision multa
a Microsoft por no respetar sus compromisos sobre eleccion del navegador. Bruselas, 6 de marzo de
2012. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-060313-comision-multa-
microsoft_es.pdf. Pag. 2.

30 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Lépez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. Citado. Pag. 10.
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de nuevas empresas con proyectos que exploran nuevas ideas, usuarios y mercados,
impulsando asi a todo el sector.

Prueba de nuevos mercados resulta el desarrollo de aplicaciones para teléfonos madviles y/o
tabletas con un sinnimero de alternativas para los usuarios, siendo ejemplos, el acceso a
medios de pago, mapas, chats, videoconferencias, juegos, informacion periodistica, redes
sociales, entre otras. La posibilidad que brindan las aplicaciones de acceder a la informacion y
comunicacion, en todo momento y en todas partes, genera una dependencia tal, que
actualmente es dificil encontrar personas que no posean teléfonos inteligentes.

Entre los desarrolladores argentinos que lograron posicionarse en este mercado, podemos
mencionar a la empresa creadora de la aplicacion Catcha Mouse, Truco, Zombie me, Vial
Movil, Happy Places de Coca Cola. Resulta interesante destacar que gran parte de los usuarios
de estas aplicaciones corresponden a paises como Estados Unidos, Canadd y Europa.

En cuanto a los estudios y/o encuestas a nivel mundial, segin la consultora Distimo, en mayo
de 2012 existian 980.000 apps Unicas, que contando aquellas duplicadas para que estén
disponibles en varios sistemas operativos, la cifra llegaria a 1,3 millones. Por su parte, hay un
estudio realizado por ABI Research el cual arrojaba que para fines de 2012 cada usuario de
smartphone descargaria, en promedio, unas 37 aplicaciones. 3

La Argentina, con el empuje de su industria de software y el talento local, estda emergiendo
como un polo de desarrollo con perspectivas globales, segun fuentes del mercado.

En otro estudio del aifio 2013, Information Technology relevé 10 casos de emprendedores
argentinos que, con distintas aproximaciones y resultados, lograron hacerse un lugar en este
segmento que se volvid uno de los mas competitivos en el mercado de software. Desde los que
conocieron el éxito con los juegos, como OdaSoft, Etermax y Zupcat, hasta los que prueban

suerte en Estados Unidos, como The Social Radio y WeHostels. También los que apuestan a las

31 Cfr. Slotnisky, Débora. Publicado en edicién impresa La Nacion. Industria Aplicaciones mdéviles made in
Argentina. 11.08.2012. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de http://www.lanacion.com.ar/1497802-
aplicaciones-moviles-made-in-argentina
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marcas, como Enye Technologies, asi como los que tienen foco en el mercado corporativo,
como Quadion.??

Teniendo en cuenta las alternativas de la industria en analisis, la posibilidad de intercambiar
métodos, procedimientos e ideas dentro del drea puede ser una de las vias para colaborar en
el despliegue de compaiiias start up en este sector.

En mi profesidn de abogada dedicada a empresas del sector de software, he advertido,
principalmente entre las pymes, una actividad que se divide entre la venta y prestacién de
servicios sobre software enlatado de empresas extranjeras y la venta y prestacién de servicios
sobre software enlatado propio o software a medida. A esta segunda actividad es a la que las
pymes apuntan a nivel econdmico y productivo pero para lograr ese objetivo entienden
necesario, al menos en sus inicios, contar con una ayuda econdmica, en muchas ocasiones, a
través de la obtencidn de subsidios y/o alglin otro beneficio fiscal, tales como, presentacion de
proyectos ante Fontar, Fonsoft**, Programa PACC* o también la incorporacion a la Ley de
Promocién de Software o el asentamiento en distritos tecnoldgicos, entre otros.

Muchas de estas empresas en este intento de innovar ofrecen al mercado desarrollos mas
adecuados a las exigencias locales o se focalizan en aquellos requerimientos o necesidades que

no son tenidas en cuenta por el software desarrollado por compafiias extranjeras.

32 Cfr. EL CRONISTA. IT BUSINESS. El boom de las aplicaciones. En su edicién de marzo, Information
Technology analiza la explosion en el desarrollo de apps. El potencial en la Argentina, los modelos de
negocio y las opciones que brindan las tiendas para moviles. 19.03.2013. Recuperado el 20 de 05 de
2015, de http://www.cronista.com/itbusiness/El-boom-de-lasaplicaciones-20130319-0017.html.

33 Fondo Tecnoldgico Argentino (FONTAR), creado por Decreto 1.660/96, es una organizacion encargada
de la gestidn y aplicacidn de los recursos presupuestarios del Tesoro Nacional, con la finalidad de
financiar proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado a través de la
innovacion tecnoldgica. Mayor informacion en:
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fontar. Consultado el 20 de 05 de 2015.

34 E| Fondo Fiduciario de Promocidn de la Industria del Software (FONSOFT) es el organismo que tiene a
cargo la gestion y distribucion de los recursos presupuestarios del Tesoro Nacional, y de la cooperacion
internacional, a través de instrumentos de financiacién que acompafian las distintas fases evolutivas en
el ciclo de vida del disefio y desarrollo de productos, servicios, sistemas o soluciones en tecnologia y
telecomunicaciones. Mayor informacion en:
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fonsoft. Consultado el 20 de 05 de 2015.

35 Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad (PACC) A través de esta modalidad el Gobierno
Nacional permite el acceso a las MiPyMES a servicios profesionales de asistencia técnica y al
financiamiento de los gastos de capacitacién e inversiones asociadas. Para mayor informacion:
http://www.industria.gob.ar/pacc-empresas/. Consultado el 20 de 05 de 2015,
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Tal es la importancia de esta industria a nivel local que es uno de los sectores del Plan
Estratégico 2020. Este Plan comprende la participacién de los distintos actores de la sociedad
para articular acciones y visiones de los diversos sectores, tanto del sector publico (distintos
ministerios, secretarias y/o subsecretarias), como privado (areas empresariales y académicas).
Las estrategias sectoriales incluyen promocién de la competitividad, financiamiento, defensa
de la competencia desleal, sustitucién de importaciones y promocién de las inversiones.

En las mesas llevadas a cabo por el sector de software y servicios informaticos, cuyos informes
surgen de la pagina del Ministerio de Industria, parte de las conclusiones apuntaban a la
necesidad del aumento de las exportaciones, generacién de mds recursos calificados que en la

actualidad constituye un déficit y la falta de financiacién.3®

. Clasificacion

Entre las clasificaciones de software existentes, se pueden mencionar las siguientes:

a. PROGRAMAS DE BASE Y DE APLICACION
Toubol® realiza esta clasificacién indicando que el programa base es aquel que permite la
utilizacion de manera 6ptima de la computadora y sus periféricos (Ej. sistema operativo),
mientras el software de aplicacion resuelve los problemas propios del usuario de la
computadora (Ej. Procesador de texto).

b. PROGRAMAS A MEDIDA Y ENLATADO, EMBEBIDO O EMPOTRADO
El software a medida es aquel que se desarrolla para un usuario en particular en base a
especificaciones técnicas elaboradas teniendo en cuenta sus requerimientos especificos,
mientras que el software enlatado o empaquetado es aquel desarrollado para un ndmero
indefinido de usuarios, siendo las modificaciones que en su caso se realicen minimas
adaptaciones a las necesidades del usuario, en otras palabras, se trata de realizar una

customizacion del software.

36 plan Estratégico 2020. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de http://www.industria.gob.ar/plan-
estrategico-2020/

37 Toubol, F. El Software. Andlisis juridico. (Buenos Aires, 1990). Pag. 281. Citado por Cabanellas de las
Cuevas, Guillermo. Propiedad Intelectual sobre programas de computacion. Ed. Heliasta. 2001. Pag. 37.
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En el caso de este ultimo tipo de software, el usuario entra en conocimiento de las
caracteristicas técnicas y especificaciones sobre sus prestaciones por medio de folletos y otros
elementos publicitarios del proveedor. El servicio posterior a su desarrollo efectuado sobre
este software resulta de un minimo grado de valor agregado si es que se puede considerar que
éste existe al customizar y/o adicionar funcionalidades.
El software embebido o empotrado es aquel instalado en otros productos industriales, un
ejemplo es el sistema informatico instalado e integrado a una caja de seguridad.

C. PROPIETARIO Y LIBRE
De acuerdo a lo indicado por Carranza Torres y Bruera®, al hablar de software propietario y
software libre hay que tener presente que el tema se plantea Unicamente desde el punto de
vista de los derechos de propiedad intelectual, encuadrando ambas categorias dentro del
dominio privado. El software libre no trata de obras respecto de las cuales los autores han
renunciado a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y las han puesto a
disposicion de la comunidad, sino, por el contrario, se esta ante obras que, lo mismo que en el
caso del software propietario, tienen uno o varios propietarios perfectamente determinados y
que a los usuarios se los autoriza a realizar ciertas acciones.
El software libre u open source, se distribuye bajo condiciones de libre disponibilidad, esto es,
gratuidad o distribucién a costo nominal, y con libre capacidad de acceder y modificar el
cédigo fuente de los programas y sistemas asi distribuidos. °
El software libre o el cédigo abierto cuenta con dos principales especies de licenciamiento. Por
un lado, la General Public License (GPL), consagra lo que se conoce como viralidad: toda
distribucidn de un software originalmente licenciado bajo la GPL debe ser hecha bajo la GPL,
de manera que los términos de la licencia original se extienden a toda distribucién de ese

software o de cualquier distribucidon de versiones derivadas de él. La viralidad no implica

38 Cfr. Carranza Torres, Martin y Bruera, Horacio. Software propietario y software libre éopciones
compatibles o posiciones irreductibles?. Sup. Act. 14/10/2008 - La Ley. Pag. 2.
39 Cfr. Chudnovsky, Daniel; Lépez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. citado. Pag. 8.
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obligacion de distribuir el software, sino de hacerlo bajo GPL si el autor decide distribuirlo,
alcanzando incluso a obras distintas de la versidén original, asi es como abarca la totalidad de
distribuciones que tienen que ver con el software originalmente licenciado bajo GPL ej. Obras
derivadas.

En igual sentido, este tipo de licencias establecen la inaplicabilidad del articulo 11 del Tratado
de la OMPI sobre Derechos de Autor (WTC) a las obras licenciadas en sus términos y la
correspondiente renuncia al ejercicio del derecho que confiere ese tratado para perseguir a
quienes eluden ese tipo de medidas.

La otra especie de licenciamiento es el tipo BSD (Berkeley Software Distribution), proveniente
del dmbito académico y que da amplia libertad a los licenciatarios para redistribuir el software
bajo el licenciamiento que prefieran, sea éste libre o propietario, respetando asi realmente los
derechos de propiedad intelectual de los autores de obras derivadas.*

En palabas de José Luis Baro Rios*, el llamado software no libre o propietario, cuyo cddigo
fuente no se encuentra disponible, resultando necesario obtener autorizacién expresa del
titular de los derechos sobre el software para estudiarlo y trabajar en él, es donde la aplicacién

de técnicas de ingenieria inversa toma sentido.

D. REGIMEN LEGAL DE PROTECCION DEL SOFTWARE

l. Régimen internacional e interno

A nivel internacional, podemos mencionar el Convenio de Berna, ratificado por ley argentina
17.251, a través del que los paises que se han adherido al mismo “estan constituidos en Unién

para la proteccidn de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artisticas”.

40 Cfr. Carranza Torres, Martin y Bruera, Horacio. Ob. citado. Pag. 3.

41 World Intellectual Property Organization. Silva, Alberto Cerda . Director de Estudios. Acceso a la
cultura y derechos de autor. Excepciones y limitaciones al derecho de autor. ONG Derechos Digitales.
2008. Baro Rios, José Luis. Derribando algunos mitos en torno a la ingenieria inversa de software.
Recuperado el 20 de 05 de 2015, de https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/libro-
acceso-a-la-cultura-y-derechos-de-autor.pdf. Pag. 140.
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Dicho Convenio prevé la regla de los tres pasos, la que se entiende como una de las
disposiciones mas importantes en relaciéon a las limitaciones y excepciones al derecho de
autor. Esta regla comprende el cumplimiento de las siguientes condiciones acumulativas a
efectos de considerar si cierto actuar puede ser tomado como excepcién a la proteccion
prevista por el derecho de autor, asi indica:

a. Estar circunscripta a determinados casos especiales;

b. Que no afecte la explotacién normal de la obra;

c. Que no causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del titular de los

derechos.

Se ha discutido si normas como la del Convenio que prevé la regla de los tres pasos puede ser
considerada como operativa a nivel local. Quienes estan a favor de esta postura esgrimen los
siguientes argumentos:

a. El Convenio fue ratificado por ley argentina;

b. Conforme al art. 75 inc. 22 de la Constitucién Nacional, los tratados internacionales
tienen jerarquia superior a las leyes;

c. Lo resuelto por la Corte Suprema al pronunciarse sobre la operatividad de las normas
previstas en tratados y/o convenios, asi establecid: “cuando la Nacidn ratifica un tratado
que firmdé con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus drganos
administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple,
siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de
hecho que hagan posible su aplicacion inmediata. Una norma es operativa cuando esta
dirigida a una situacién de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin

necesidad de instituciones que deba establecer el Congreso.”*?

42 Corte Sup., 07/07/1992 - Ekmekdjian, Miguel Angel v. Sofovich, Gerardo y otros.
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En este sentido, ha dicho Emery que lo sostenido por la Corte Suprema en el caso
“Ekmekdjian” y luego en “Petric c/Diario Pagina 12”%3, donde el tribunal reiteré que el derecho
de rectificacién o respuesta contenido en el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica es
operativo, resulta de aplicacién mutatis mutandi para los tratados internacionales en materia
de derechos intelectuales. Esta doctrina resultd incorporada en 1994, a través del inc. 22 del
art. 75 de la Const. Nac. al disponer que los tratados y concordatos tienen jerarquia superior a
las leyes.*

Por su parte, quienes se pronuncian en contra, tal es el caso de Horacio Delpech, al hablar de
las cldusulas que contemplan las medidas tecnoldgicas de proteccidn, entienden que de la
redaccién no se permite afirmar su inmediata operatividad en la Argentina, por tratarse de
normas programaticas, que requieren del dictado nacional de una norma expresa. *°

Considero que esta Ultima postura que hace referencia al tipo de redaccidn, es la que
corresponde aplicar a la regla de los tres pasos, por lo que pareciera que Unicamente puede
ser considerada en base a las limitaciones previstas expresamente a nivel local siendo que las
mismas resultan taxativas, y de esta manera, usarla como guia para el andlisis que los jueces
hagan de una determinada conducta a efectos de medir si se ajusta a los fines perseguidos con
las excepciones previstas expresamente por el derecho de autor.

En tal sentido, cabe referirnos a los términos utilizados por el Convenio de Berna, el que en su
art. 9.2. dice: “Los Miembros circunscribiran las limitaciones o excepciones impuestas a los
derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotacion
normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del titular de los

derechos.”

43 CSIN, 16/4/98, LL, 1998-C-284.

4 Cfr. Emery, Miguel Angel. Propiedad Intelectual. Ley 11.723. Ed. Astrea. 1999. Pags. 128 y 129.

4 Cfr. Ferndndez Delpech, Horacio. La Proteccién contra la elusién de las medidas tecnoldgicas de
proteccion y los tratados internet de la Ompi. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.hfernandezdelpech.com.ar/TOMOIX-MEMORIAS.doc. Pag. 12.
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Del texto transcripto en forma previa se desprende el establecimiento del alcance de las
excepciones y/o restricciones previstas internamente pero no asi la aplicacién directa como
limite al derecho de autor.

Teniendo en cuenta ello, pareciera que la regla de los tres pasos resulta aplicable como el fair
dealing de paises como Inglaterra, por medio del cual se evalla el uso justo pero sin resultar
una limitacién al derecho de autor en si mismo ya que es necesario que tal analisis se haga en
base a limitaciones previstas expresamente, tal como el sistema cerrado que prevé nuestro
derecho interno.

También es de aplicacién la Convencién Universal sobre Derecho de Autor (CUDA) celebrada
en Ginebra el dia 6 de septiembre de 1952, ratificada en nuestro pais por decreto - ley

"

12.088/57, por la que los Estados contratantes se comprometen a tomar todas las
disposiciones necesarias a fin de asegurar una proteccién suficiente y efectiva de los derechos
de los autores, o de cualesquier otro titular de estos derechos, sobre las obras literarias,
cientificas y artisticas”.

Asimismo, resulta aplicable el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por ley argentina 24.425. El ADPIC
confirmé la soluciéon por la que se adopta al derecho de autor como el sistema de proteccidn
mas conveniente para los programas de computacion, estableciendo que esa proteccion debia
ser la misma que la prevista en el Convenio de Berna para las obras literarias.

Tal es asi que en su art. 10 seiala que los programas de computacion, sean programas fuente
como objeto, seran protegidos como obras literarias.

Este ultimo, establece el ambito de proteccion del derecho de autor, indicando expresamente

lo que no abarca la proteccidn que alli se prevé, asi es que dispone en su art. 9.2 “La

proteccion del derecho de autor abarcara las expresiones pero no las ideas, procedimientos,

métodos de operacién o conceptos matematicos en si.”(lo subrayado me pertenece)
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Por su parte, se debe mencionar el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) junto
con el Tratado de la OMPI sobre la Interpretacidén o Ejecucién y Fonogramas, ambos ratificados
por ley argentina 25.140, los que surgieron por la necesidad de actualizar los derechos de los
autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas en la sociedad de
la informacion.

Estos ultimos tratados son producto de la Conferencia Diplomatica convocada por la OMPI en
diciembre del afo 1996. En el articulo 4 del WCT, se repite la aclaracidon ya contenida en el
ADPIC respecto a que los programas de computacién y las bases de datos estan protegidos
como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Art. 2 del Convenio de Berna y que
dicha proteccién se aplica “...cualquiera que sea su modo o forma de expresién”.

El WCT tal como en el caso del ADPIC, copid su férmula en relacién al ambito de proteccion y
bajo el titulo “Ambito de la proteccién del derecho de autor” dispone “La protecciéon del

derecho de autor abarcara las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de

operacion o conceptos matematicos en si”. (el subrayado me pertenece)

Al respecto, es importante destacar que lo que protege el derecho de autor es a la obra
literaria y en ese orden de ideas, es amparado el software, en su aspecto literario, conformado
por su codigo fuente y cddigo objeto, excluyendo de su proteccién a las ideas, conceptos
matematicos, métodos de operacion y procedimientos inmersos en este.

Por otra parte, este tratado prevé expresamente la obligacidn de los estados miembros de
proteger juridicamente las medidas tecnoldgicas utilizadas por los titulares de sistemas
informéticos.*® Esta disposicidn pareciera ir contra lo que se pretende proteger en cuanto al
derecho de autor, ya que a través de estas medidas se impide técnicamente la realizacion de

practicas de ingenieria inversa.

46 Articulo 11. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. “Obligaciones relativas a las medidas
tecnoldgicas. Las Partes Contratantes proporcionaran proteccion juridica adecuada y recursos juridicos
efectivos contra la accion de eludir las medidas tecnolégicas efectivas que sean utilizadas por los autores
en relacién con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y
que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o
permitidos por la Ley.”
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El gran nimero de tratados internacionales aprobados a la fecha es uno de los fundamentos
gue se esgrime al momento de defender que el mejor régimen para la proteccién del software
resulta el derecho de autor. Prueba de ello, son los tratados enunciados en forma previa.

De acuerdo a lo ya puntualizado, nuestro pais adopté la tendencia a nivel mundial, que es la de
encuadrar al software dentro de la legislacién aplicable a los derechos de autor.

Una primera aproximacién a dicha postura resulté ser el decreto 165/94, el cual proporciond
definiciones sobre lo que se entenderd por software? y en relacién a ello, cuando es
considerada una obra de software inédita o publicada, para la aplicacion de la ley 11.723 (LPI)
y demas normas vigentes en la materia. Tal normativa fue cuestionada por entenderse que
violaba el principio de legalidad previsto en nuestra Constitucion Nacional reglando asuntos
propios del poder legislativo y por haberse utilizado una técnica legislativa imperfecta que en
supuestos provocé una interpretacion contraria a la tutela de los programas de computacién a
través de la Ley de Propiedad Intelectual®.

En el afio 1998 por ley 25.036, se superan los problemas planteados por medio del decreto
mencionado en forma previa, amplidndose la definicién de propiedad intelectual establecida
en la Ley de Propiedad Intelectual incluyendo en esta a los programas de computacion.
Actualmente, el articulo define a la propiedad Intelectual en los siguientes términos: “las

obras cientificas, literarias y artisticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensidn,

entre ellos los programas de computacion fuente y objeto; las compilaciones de datos o de

otros materiales; las obras dramaticas, composiciones musicales, dramatico-musicales; las

cinematograficas, coreograficas y pantomimicas; las obras de dibujo, pintura, escultura,

47 Decreto 165/94 de la Republica Argentina. articulo12 — A los efectos de la aplicacion del presente
decreto y de la demas normativa vigente en la materia: a) Se entendera por obras de software, incluidas
entre las obras del articulo 12 de la ley 11.723, a las producciones constituidas por una o varias de las
siguientes expresiones: |. Los disefios, tanto generales como detallados, del flujo Iégico de los datos en
un sistema de computacion; Il. Los programas de computacidn, tanto en su version "fuente",
principalmente destinada al lector humano, como en su version "objeto", principalmente destinada a
ser ejecutada por el computador; lll. La documentacién técnica, con fines tales como explicacidn,
soporte o entrenamiento, para el desarrollo, uso o mantenimiento de software.

48 Autodesk, Inc. de la Cam. Nac. Cas. Penal, Sala |, 19/7/1995.
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arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los
impresos, planos y mapas; los pldasticos, fotografias, grabados y fonogramas, en fin, toda
produccién cientifica, literaria, artistica o diddctica sea cual fuere el procedimiento de
reproduccion.” (Lo subrayado me pertenece)

Teniendo en cuenta la redaccién dada a la incorporacién prevista por ley 25.036 del afio 1998,
se aclara que la proteccién establecida para el software comprende tanto su forma legible por
el hombre (programa fuente) como aquella legible unicamente por la maquina (programa
objeto). En este sentido, se reitera el hecho de que lo protegido a través del derecho de autor
es el software como obra literaria, asi es como se justifica el objeto de proteccidn, esto es, sus
codigos. Similar criterio es seguido por el ADPIC conforme su articulo 10.1.

Se debe hacer mencién de lo previsto en el art. 1 luego de enumerar las obras protegidas
donde indica: “La proteccion del derecho de autor abarcard la expresién de ideas,
procedimientos, métodos de operacién y conceptos matemadticos pero no esas ideas,

procedimientos, métodos y conceptos en si”. (lo subrayado me pertenece). La norma es clara

en no proteger la idea en si como asi tampoco los procedimientos, métodos de operacién y
conceptos matematicos sino la forma en que éstos se expresan, delimitando de esta forma la
materia protegible por el derecho de autor y excluyendo todo aquello que no integra esa
categoria.

A su vez, la reforma de la ley 11.723, por medio de ley 25.036, incorpord un nuevo inciso d) al
articulo 4° y un agregado al art. 9°, los que prevén supuestos especiales para el software. En el
primero de los casos, se dispone la titularidad de la obra sobre aquella persona fisica o juridica
gue contrata a un dependiente para el desarrollo de un programa de ordenador, en el segundo
de los supuestos se regula la excepcidn de una copia de salvaguardia del ejemplar original de

un programa de computacién.*

4 Ley 25.036. Articulo 4°:... d) Las personas fisicas o juridicas cuyos dependientes contratados para
elaborar un programa de computacion hubiesen producido un programa de computacién en el
desempefio de sus funciones laborales, salvo estipulacién en contrario.
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Sobre esta ultima incorporacidn (copia de salvaguardia), cabe advertir que resulta la Unica
excepcion prevista referente al software, no contando nuestro derecho local con excepciones
abiertas, tales como, el fair use o mayores excepciones cerradas como el supuesto de
restriccion al derecho de reproduccidn en casos de activacion del programa.

Asimismo, el art. 55 de la ley 11.723 prevé las formas de contratacidn en supuestos de uso de
software y el art. 57 de la LPI indica el depdsito a realizarse en supuestos de software para la
obtencidn de su registro.

A nivel mas amplio, la ley 11.723 prevé, entre otras cuestiones, aquellos derechos del titular de
la obra de propiedad intelectual, de sus herederos o derechohabientes, de sus colaboradores
y/o intérpretes, como asi también las obligaciones a cargo de los mismos.

Siguiendo con el andlisis del régimen juridico aplicable al software a nivel nacional, es
importante advertir que atento a considerar el software una obra intelectual, sus derechos
adquieren rango constitucional conforme surge del art. 17 de nuestra Constitucion Nacional, el

cual indica en su parte pertinente: "... todo autor o inventor es propietario exclusivo de su
obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley".

De acuerdo a lo previamente comentado en este documento, resulta también de aplicacién la
ley 24.766 (LCl) la cual extendio la proteccidn del secreto al ambito comercial, sancionando la

violacién de la confidencialidad® sobre informacion de esa naturaleza con la pena establecida

para la violacidn de secretos del cédigo penal. En tal sentido y para el supuesto que el

Ley 25.036. Articulo 9°:.... Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes de un
programa de computacién una licencia para usarlo, podra reproducir una Unica copia de salvaguardia de
los ejemplares originales del mismo.

Dicha copia debera estar debidamente identificada, con indicacion del licenciado que realizé la copiay la
fecha de la misma. La copia de salvaguardia no podrad ser utilizada para otra finalidad que la de
reemplazar el ejemplar original del programa de computacion licenciado si ese original se pierde o
deviene inutil para su utilizacion.

50 |ey 24.766. Articulo 3. Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempefio de su profesién o relacion de negocios, tenga acceso a una informacién que reuna las
condiciones enumeradas en el articulo 1° y sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, debera
abstenerse de usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona que guarda
dicha informacién o de su usuario autorizado.

30| Pagina



software, entendiendo que sélo parte de este, pueda encuadrar como informacién
confidencial conforme LCl, se podrd considerar protegida la misma por dicha normativa.

Tal legislacion establece que se entendera por secreto comercial, indicando cuales son las
condiciones que debera reunir una informacidn para entenderla confidencial. Las mismas son:
(i) secreta, (ii) valor comercial, (iii) objeto de medidas razonables.

La condicion de ser secreta se relaciona con que solamente puede ser conocida por un nimero
limitado de personas, circunstancia que implica que no debe ser de conocimiento general
entre los expertos o competidores del area pertinente. Es importante remarcar que en el
supuesto del software que ya ha sido difundido ampliamente a través de su venta, resulta
discutible la consideracion del cumplimiento de este requisito a efectos de hacer valer la ley en
analisis, por lo que su proteccion resulta débil.

En cuanto al valor comercial, tal condicién implica que la informacidn para ser tutelada debe
reunir suficiente entidad que le confiera a su poseedor una ventaja econdmica actual o
potencial sobre otros competidores que carecen de acceso a ella.

Respecto de las medidas de preservacion, se trata de verificar la voluntad del duefio de la
informacidn de no querer permitir que sus conocimientos alcancen divulgacion. Esta voluntad
se exterioriza a través del establecimiento de precauciones, restricciones u obstaculos al
acceso a la informacidn que se desea amparar.

El art. 156 del codigo penal argentino sanciona al que teniendo noticia en razén de su estado,
oficio, empleo, profesidén o arte, de un secreto cuya divulgacidn pueda causar dafio, lo revelare
sin justa causa. El secreto industrial y especificamente la informacién sobre un programa de
computacion y el programa mismo pueden ser objeto de este delito. No obstante ello, se debe
tener en cuenta que el delito habla de revelar el secreto, por lo que la utilizacién o

reproduccion sin transmitirla a otra persona no configuraria dicho acto delictivo.
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Asimismo, podemos mencionar la ley 22.362 la cual regula todo lo relacionado con la
registracion de marcas®!. Dicha normativa es tenida en cuenta, atento a ser la marca distintiva
de un producto de software otra de las formas en que se protegen tales programas.
Deteniéndonos en la proteccidon penal, nos encontramos con la ley 26.388 “Ley de delitos
informaticos” (LDI) esta norma tipifica dos clases de delitos, aquellos cuya comisidn se produce
por medio del uso de las nuevas tecnologias y aquellos cuya comisién tiene por objeto a las
nuevas tecnologias. Esta legislacion tuvo como fin la tipificacién por medio de la incorporacion,
modificacion y/o sustitucion de ciertos actos delictivos al Céd. Penal vigente.

Ello, sin perjuicio de los tipos consagradas en leyes anteriores, tales como la ley 11.723 (art. 71
y 72), la cual consagra los delitos contra el derecho de autor, consumandose los mismos
cuando un tercero ejerce sobre una obra literaria o artistica un derecho reservado por la ley al
autor o sus derechohabientes, siendo la pena, aquella establecida en el art. 172 y la ley 24.766.
A nivel laboral, se puede mencionar a la ley 20.744 — Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en su
articulo 83 y 85. El primero®? de los articulos referidos dispone en su segunda parte, el deber
de guardar secreto ante nuevas invenciones o descubrimientos logrados, mientras que el
articulo 85 establece un deber de fidelidad por parte del empleado, guardando reserva o
secreto de las informaciones a las que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su
parte.

Al respecto, cabe indicar que la Ley de Propiedad Intelectual en su art. 4 inc. d) establece

como titulares de los derechos de propiedad intelectual a aquellas personas cuyos

51 Articulo 1 Ley 22.362 ... una o mas palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas;
los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imagenes; las bandas; las combinaciones
de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los
envases; las combinaciones de letras y de ndmeros; las letras y nimeros por su dibujo especial; las
frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.

52 Articulo 82 Ley 20.744 - .. lLas partes estdn obligadas a guardar secreto sobre las invenciones o
descubrimientos logrados en cualquiera de aquellas formas.

53 Articulo 85 Ley 20.744. Deber de fidelidad. El trabajador debe observar todos aquellos deberes de
fidelidad que deriven de la indole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las
informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte.
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dependientes contratados para realizar un programa de computacién hayan producido un
software en el desempefio de sus funciones laborales.

Lo indicado en la Ley 11.723 es diverso a lo establecido en el art. 82 de la Ley de Contrato de
Trabajo, en el que se establece la propiedad por parte de la firma de las invenciones o
descubrimientos, féormulas, materiales y combinaciones, pero cuando el trabajador fue
contratado para ese objeto, esto es, para investigar o desarrollar una obra determinada. La Ley
de Propiedad Intelectual otorga la titularidad a la empresa cuando el trabajador fue
contratado para elaborar un programa y también en el caso de que el programa producido por
el empleado no sea especificamente aquel para el cual fue contratado.

Continuando con la legislacién nacional aplicable al ambito del software, se debe indicar que
en el afo 2004, se sanciond la ley 25.922 reformada por ley 26.692, mencionada al hablar de Ia
actividad de investigacién y desarrollo y que haciendo un andlisis mas amplio, estipula ciertos
beneficios impositivos a favor de aquellas empresas desarrolladoras de software y/o
prestadoras de servicios informaticos. Para el entendimiento de esta normativa, es
fundamental determinar el objeto de la misma, el cual se basa en promover en forma directa
la competitividad a nivel nacional e internacional de la industria del software y los servicios
informaticos, e indirectamente estd enfocada a lograr las siguientes finalidades: (i) regularizar
las relaciones laborales; (ii) incrementar las inversiones en investigacion y desarrollo; (iii) lograr
calidad internacional en el desarrollo de software mediante la certificacion de normas de
calidad; (iv) ingresar divisas por exportaciones de productos argentinos de software; (v)
generar conducta fiscal en los contribuyentes del sector, (vi) promover el desarrollo de
software y la produccion de servicios informaticos de valor agregado, entre otras

consecuencias secundarias.
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Il. Proteccion del software por derecho de autor y otros institutos a nivel

mundial

En la actualidad, los programas de computacidn cuentan con un amplio conjunto de reglas que
son aplicables a efectos de lograr su proteccidn frente al acceso de terceros. Dicho amparo
legal amplia la custodia brindada por el derecho de autor a otros institutos y herramientas, con
el fin de cubrir aquellas cuestiones no incluidas en el ambito de aquel régimen.

Se ha considerado que estd tendencia se debe, en palabras de Samuelson y otros®, a que el
derecho de autor no protege aspectos fundamentales de los programas de computacion, tal
como su comportamiento y disefio que refieren mas al aspecto funcional que posee el
software.

Por su parte, la normativa que protege la informaciéon confidencialidad o secreto deja de
proteger el software desde el momento que no resulta mas secreto por lo que su proteccion es
débil. A la vez, el derecho de patentes no puede proteger el incremento en la innovacion, en
nuestro derecho incluso esta expresamente excluido.

A su turno, la competencia desleal solo actua si existe confusién en el consumidor, siendo la
misma, al menos en lo que al disefio corresponde, dificil de probar ya que es algo que, en la
mayoria de los casos, el usuario no llega a acceder y en consecuencia, a verificar. En cuanto al
derecho marcario, solo se limita a impedir el uso indebido de la marca, no inmiscuyéndose en
el interior de dicha creacion.

El derecho de autor excluye, la idea, métodos de operacién, procedimientos y conceptos
matematicos en si, de la proteccidn ya que se pretende no crear derechos exclusivos sobre una
tecnologia o caracteristicas funcionales. No obstante ello, es importante remarcar que en la
industria del software la diferenciacion entre idea y expresidn resulta en supuestos compleja

de dilucidar.

54 Cfr. Samuelson, Pamela; Davis, Randall; Kapor, Mitchell D. and Reichman, J. H., Ob. Citado. P4gs. 2406
y 2365.
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Esta tendencia aplicable a los programas de computacién pone de manifiesto irregularidades,
excesos en el ambito de la defensa del software y distorsiones a las reglas aplicables, lo que
genera un marco de incertidumbre en relacién a lo permitido y lo prohibido, que concluye en
un ambiente de inseguridad juridica para quien pretende innovar en el desarrollo de tales
programas.

A continuacién, me detendré en cada uno de los institutos por los que a nivel mundial se

intenta proteger al software:

a. DERECHO DE AUTOR Y COPYRIGHT

El sistema del derecho de autor, legislado en paises de Europa continental y Latinoamérica, le
reconoce a su titular dos clases de prerrogativas. Por un lado, los derechos morales, los que
pretenden garantizar intereses intelectuales y por el otro, los derechos patrimoniales, los que
conciernen a la explotacién de la obra. Por su parte, el sistema de copyright, legislado en
paises como Estados Unidos de América e Inglaterra, se encarga Unicamente de proteger estos
Ultimos derechos.

Centrando el andlisis en el sistema de derecho de autor de paises latinoamericanos vy
europeos, Villalba y Lipszyc®, en base a nuestro derecho interno, establecen las caracteristicas
propias de ambos derechos. El derecho moral se caracteriza por ser esencial, extrapatrimonial,
inherente, absoluto, irrenunciable, imprescriptible, insubrogable e inalienable, de este ultimo
se deriva el caracter de inembargable, inejecutable e inexpropiable. Tal derecho tiene duracidn
ilimitada.

Por su parte, el derecho patrimonial es aquel que posibilita que el autor efectie la explotacidon
de su obra, como asi también que autorice a otros a realizarla y que obtenga un beneficio
econdmico. Este derecho se caracteriza por ser absoluto, oponible erga omnes, transmisible y

su duracidén es limitada.

55 Cfr. Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia. Ob. citado. Pags. 141, 142, 154 y 155.
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Como ya se ha expuesto, lo que el derecho de autor protege es la expresion adoptada por el
creador de la obra dejando fuera del alcance de la proteccidn a lo relacionado con los
procedimientos, métodos de operacion, conceptos matematicos e ideas contenidas en dicha
creacion.

En cuanto a los programas de computacion, Samuelson y otros®® han dicho que el derecho de
autor provee proteccidn apropiada para ciertos aspectos de los programas de computacién y
no cubriria otros, como su comportamiento Gtil. De esta manera indican que, conforme fue
mencionado en forma previa, lo mas valioso del software es su comportamiento. Siguiendo
esta linea, agregan que el derecho de autor no resulta apropiado como proteccion del
software, porque no se enfoca en la principal fuente de valor del programa.

En linea con lo expuesto por Correa®’, las principales observaciones respecto de la aplicacién
de los principios y reglas del derecho de autor al software, conforme el sistema adoptado por
la Republica Argentina y otros paises latinoamericanos y europeos, pueden identificarse en las
expuestas a continuacion:

a. Obra protegible. El derecho de autor protege las obras literarias, artisticas o cientificas
que constituyen una expresion original del autor. Dada la naturaleza instrumental del software
resulta dificil incluirlo en alguna de las categorias previstas en la ley, el fundamento que se
vierte es que su inclusion se debe a que resulta una obra literaria siendo el objeto de
proteccion su lenguaje, cddigo objeto y cddigo fuente. No obstante ello, podemos interpretar
que dicha inclusién resulta forzada.

b. Derechos morales del autor. Estos derechos comprenden el derecho a la paternidad
sobre su obra, al inédito si no quiere publicarla, a la individualizacién de la obra, a la integridad
de la misma y en algunas legislaciones al retracto. El principio de la integridad de |la obra no se

condice con la naturaleza de un bien que debe ser modificado constantemente. La especial

56 Cfr. Samuelson, Pamela; Davis, Randall; Kapor, Mitchell D. and Reichman, J. H., Ob. Citado. P4g. 2350y
2406.
57 Cfr. Correa, Carlos M. Ob. Citado. Pag. 7.
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naturaleza del software impone la necesidad de hacer adecuaciones y modificaciones que
atentan contra la integridad de la creacion. Asimismo, el derecho de retractarse, le permite al
autor modificar sus acuerdos con los cesionarios, lo que en el caso del software puede
ocasionar dafios industriales y econdmicos graves.

En mi opinidn, los derechos morales no resultan adecuados al software, ya que este ultimo no
tiene una relacién tal con el autor que genere una necesidad de proteger su identificacion e
integridad. En efecto, no debemos olvidar que el software tiene un fin utilitario.

C. Plazo de proteccidn. Es caracteristica del régimen de derecho de autor la amplitud del
plazo de proteccidn de los derechos patrimoniales reconocidos al autor. En el caso argentino
se contempla para la persona fisica, la vida y setenta (70) afios luego de la muerte y en caso de
persona juridica, cincuenta (50) afos contados desde la publicacion. La vigencia prolongada del
derecho resulta antifuncional para una obra de software cuyo ciclo Gtil es muy inferior al
tiempo previsto por ley. Lo ha dicho Bill Gates en alguna oportunidad “Hoy, existe una sola
linea de cédigo que tenga valor en, digamos, cuatro o cinco afios. Los sistemas operativos de
hoy seran obsoletos cinco afios después”.>®
Por su parte, Moisset de Espanés y Hiruela de Fernandez® indican que se ha justificado la
preferencia de este sistema de proteccidn por las siguientes razones: (i) se evita la dispersion
legal por la creacién de nuevos instrumentos juridicos, eludiéndose asi la inseguridad juridica
que esto provoca, (ii) se garantiza la aplicacidon de un ordenamiento legal conocido, las leyes y
principios del derecho de autor son bien conocidas a escala mundial, esto se relaciona con el
tiempo en que este derecho tiene acogida, sin ir mas lejos nuestra ley 11.723 data de 1933 ;
(iii) se asegura la tutela internacional del programa ya que estara amparado por varios tratados
internacionales ratificados por gran cantidad de paises y (iv) se da acabada proteccién a la
forma o manifestacién de la idea expresada en el programa tutelado y no se monopoliza el

fondo de la misma.

58 Maestros de la Empresa, 1999. Citado por Compilacién de Lisa Rogak. Ob. citado. Pag. 103.
59 Cfr. Moisset de Espanés, Luis e Hiruela de Fernandez, Maria del Pilar. Ob. citado. 2002. Pag. 5.
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b. SECRETOS Y CONFIDENCIALIDAD

Por medio del secreto comercial se protege la confidencialidad y se reprocha juridicamente
todo ataque que se pueda realizar contra el deber de guardar secreto, el que se encuentra
relacionado con el actuar de buena fe. Moisset de Espanés y Hiruela de Ferndandez®
manifiestan que se pretende cubrir de manera amplia todo ataque dirigido a apoderarse de las
conquistas que la empresa ha realizado para la elaboracidn de un software, sea que el ataque
provenga de la deslealtad de empleados o funcionarios, sea que provenga de un adquirente
del programa vinculado mediante un contrato con la empresa, sea que provenga de maniobras
de espionaje realizadas por competidores o de cualquier otro tipo de conducta que haya
provocado la apropiacién indebida del secreto industrial.

En la Argentina, el régimen de confidencialidad no se encuentra previsto sélo en una
normativa sino que resulta de aplicacidn un plexo de reglas que comprende, principalmente, el
cddigo penal, la ley de contrato de trabajo y la ley 24.766 (ley de confidencialidad).

Esta proteccién, tal como ya fuera indicado al hablar del derecho interno, para que resulte
efectiva exige el cumplimiento de ciertos requisitos por parte de la informacién: a) secreto, b)
protegido a través de medidas razonables y c) valor comercial.

Se ha cuestionado el grado de confidencialidad respecto de programas, en especial el software
enlatado, ya que resultan ampliamente comercializados y por lo tanto, la informacion
contenida ha sido objeto de revelacién por medio de su comunicacién publica. Ello lleva a que
uno de los requisitos indispensables no se cumpla.

En palabras de Cabanellas de las Cuevas®?, los derechos que brindan la proteccién en examen
no implican la exclusividad sobre ella, ya que lo que se pretende es impedir que se acceda de
manera ilicita a la informacidon que se encuentra bajo reserva y que se la divulgue sin
autorizaciéon del titular pero no puede impedirse que cualquier persona desarrolle la

tecnologia de manera independiente. Mds aln, aunque su divulgacién resulte ilicita, ello no

80 Cfr. Moisset de Espanés, Luis e Hiruela de Fernandez, Maria del Pilar. Ob. citado. 2002. Pag. 6.
61 Cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Citado. Pag. 65.
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implica que pueda alegar derechos contra terceros de buena fe que han accedido a la
tecnologia en cuestion.

Por su parte, Samuelson y otros®* han dicho que una vez en el comercio, los programas de
computacion, son vulnerables a obtener su composicién. En este sentido, gran parte del know
how contenido en el software resulta accesible con la sola ejecucién del programa al
identificar las funcionalidades que el mismo puede llevar a cabo. Asi, han expuesto que ciertas
caracteristicas del software pueden ser copiadas rapidamente porque el conocimiento
necesario para construir un sistema equivalente estd en la superficie del producto que es

puesto a la venta.

c. PATENTES DE INVENCION
Existen dos posturas a nivel mundial. Una de ellas tiende a aplicar a los programas de

computacion las normas del derecho de patentes, mientras que la postura contraria, considera
no aplicable dicho régimen a los productos de software.

Entre quienes entienden no aplicable el derecho de patentes, exponen que no se cumple con
la aplicabilidad industrial pretendida, considerando que los programas de computacion
cuentan con un método intelectual, comprendiendo instrucciones, denominadas algoritmos.
Asimismo, se expone a favor de esta postura que la novedad lograda por medio de los
programas de computacién no es tal, ya que se trata de un resultado previsible, por lo que no
puede garantizarse que el método o esquema mental que caracteriza al software no haya sido
antes imaginado por otro sujeto.

Por su parte, en cuanto a la altura inventiva se considera que lo que se logra en el ambito de
los programas de computacidn es un proceso de mejoras continuas, es incremental, lo que se
pretende a través de la altura inventiva es que la solucion otorgada a un problema especifico

no implique sdlo la unién de ideas o métodos ya contenidos en el estado de la técnica y el

62 Cfr. Samuelson, Pamela; Davis, Randall; Kapor, Mitchell D. and Reichman, J. H., Ob. Citado. Pag.2430.
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software se caracteriza por ser eso, la combinacidén de operaciones mentales ya conocidas y
manejadas en el mundo de la técnica. %

Las leyes de Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y Finlandia incorporaron
expresamente la exclusién de los programas de computacidon del campo de las invenciones
patentables. Asimismo, la patentabilidad de los programas de computacién estd excluida por
las leyes de México, Tailandia y Costa Rica.’* La Convencién de Munich sobre la Patente
Europea (1973) también excluyé expresamente a los programas de computacién del campo de
las invenciones patentables.®

En algunos paises como EE.UU, Francia y Japdn, la jurisprudencia ha admitido el
patentamiento en ciertas circunstancias aunque su postura ha ido variando a lo largo del
tiempo ampliando o reduciendo en casos la aplicacidon del derecho de patentes cuando de
software se trata.®® Lo que actualmente es acogido como materia de proteccién dentro del
derecho de patentes es el software incluido en ciertos dispositivos. En estos casos, el objeto
patentable es la invencidn en su conjunto y no el software en si mismo.

Estados Unidos de América, ha sido uno de los paises que ha permitido, cumplidas ciertas
condiciones, aplicar el derecho de patentes. De todos modos, cabe advertir que esta opinidn

ha ido variando a lo largo del tiempo por la jurisprudencia®. Este pais, a efectos de permitir en

83 Cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. Citado. Pag. 76, 77 y 78.

64 Cfr. Correa, Carlos M. Ob. citado. La ley. 1988. Pag. 6. y Moisset de Espanés, Luis e Hiruela de
Fernandez, Maria del Pilar. Ob. citado. Pag. 4.

85 Cfr. Moisset de Espanés, Luis e Hiruela de Ferndndez, Maria del Pilar. Ob. citado. 2002. Pag. 4.

% Uno de los casos donde los tribunales de Estados Unidos se pronunciaron sobre la patentibilidad del
software fue “In re Alappat. U.S. Court of Appeals Federal Circuit. July 29, 1994 33 F.3d 1526, 31 USPQ2d
1545” donde se indicé: “Un Programa de computacion puede representar materia patentable, siempre,
por supuesto, que la reinvindicacion cumpla con todos los demas requisitos del Titulo 35.”

67 La Oficina de Patentes y secretos comerciales de los Estados Unidos de América se ha pronunciado
sobre los casos en que resulta patentable un software. Actualmente, se conocen disputas de patentes
en relacion a celulares inteligentes, tabletas, consolas de juegos, entre otros. En estos casos se trata de
dispositivos que incluyen un desarrollo de software. La Oficina en cuestién ha dicho que lo que se
pretende al permitir la patente del software es la calidad del mismo. Para mayor informacién ver:
United States Patent and Trademark Office. An Examination of Software Patents. 20 de noviembre de
2012. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/examination-
software-patents?goback=.gde_3984511_member_187946894. En este sentido, en cuanto a permitir el
patentamiento cuando existe en el software un alto nivel de desarrollo, se pronuncié la Corte Suprema
en el caso KSR INTERNATIONAL CO. v. TELEFLEX INC. ET AL.
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ciertos supuestos la aplicacion del derecho de patentes, tiene a favor que ademas de no estar
expresamente excluido en la ley que regula el derecho de patentes, en su derecho no se exige
la aplicacién industrial como uno de los requisitos para considerar una invencién susceptible
de patentamiento, reemplazando tal requisito con la necesidad de que resulte de utilidad.

En Argentina, desde 1975, la Direccién Nacional de la Propiedad Industrial habia establecido
qgue en las solicitudes de patente de un programa de computacidon, no se aceptard una
caracterizacion del objeto principal que comprenda el programa.®®

El art. 6 de la Ley Nacional de Patentes e Invenciones (N° 24.481) de la Republica Argentina al
detallar las actividades que no constituyen una invencion patentable, expresamente incluye a
los programas de computacion. De este modo y conforme nuestra legislacion interna, el

software no puede ser protegido por el derecho de patentes.

d. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

El derecho marcario protege los signos distintivos de un determinado producto y/o servicio, no
creando derechos sobre aspectos operativos o funcionales del producto de software.

Sin perjuicio de ello, se ha utilizado el derecho marcario para lograr proteccion en lo que
respecta a la apariencia del programa frente al usuario o en supuestos de uso no autorizado de
marca. En relacidn a ello, se ha desarrollado el concepto de uso atipico de la marca, el cual
puede llegar a generar confusion en el consumidor en cuanto a la relacién existente entre el
titular de la marca y quien hace un uso atipico de ella y ademas, puede llegar a provocar
efectos ilicitos cuando resulta falso o engafoso para los usuarios.

Ejemplos sobre uso atipico de marca resulta el supuesto en que se publicita que determinado
sistema resulta compatible con otro software cuya marca se encuentra registrada o que
cumple con determinados estdndares de una marca registrada. ® El supuesto tipico es cuando

se incluye la marca en el software, de manera tal que cuando se ejecuta el software aparece la

68 Cfr. Correa, Carlos M. Ob. Citado. La ley. 1988. Pag. 6.
9 Cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. citado. Pags. 89 a 93.
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marca, si hay reproducciéon de software ilegitima, también se estd vulnerando el derecho
marcario.
En un informe de la OMPI titulado “La Propiedad Intelectual en las pequenas y medianas

empresas”’®

, se ha analizado el caso de la empresa argentina Calipso, cuyos directivos
destacaron la importancia de la marca para instalar el nombre de la firma en el mercado local,
fortaleciendo el impacto de la publicidad de sus productos. En base a ello, es que Calipso inicia
en 1994 un juicio al descubrir la utilizacion de la marca "Calipso" en la comercializaciéon de un
producto de Siemens. El juicio concluyd en un acuerdo relativamente ventajoso para Calipso,

ya que la firma percibié una indemnizacion y la autorizacién para utilizar la marca Calipso en

los 32 paises en los que Siemens vendia su producto.

e. COMPETENCIA DESLEAL

El régimen de competencia desleal como bien indica su denominacién pretende proteger
ciertas formas de competencia. La doctrina ha entendido que los programas de computacion
se encuentran protegidos por este régimen en supuestos de confusidon generada por la
similitud en la imagen y apariencia de la expresidn en pantalla de un software con otro. Si tales
similitudes derivan de necesidades funcionales se entiende que no resulta posible alegar la
proteccién por medio de competencia desleal. ”

Se justifica como complemento a la proteccién otorgada por medio de las reglas de
confidencialidad y los secretos. El complemento se vislumbra al tender a reforzar el argumento
de preservar los secretos y confidencialidad de la informacién a la cual una persona tuviera
acceso ya que ademas de generar una infraccion al deber de confidencialidad podria llegar a
infringir el régimen de competencia desleal si con su actividad se provoca confusién en el

usuario.

70 Cfr. OMPI. La Propiedad Intelectual en las pequefias y medianas empresas: El caso Argentino. Informe
preparado por Andrés Lopez, German Pupato, Ariana Sacroisky; para la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual.  Abril 2005. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/899/wipo_pub_899.pdf. Pags. 114y 115.

71 Cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. citado. Pags. 97 a 100.
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Otro supuesto de proteccién se puede llegar a invocar en casos de imitacion pero se debe
tener en cuenta que la regla general en tales circunstancias es que si no existe una violacién a
los derechos de propiedad intelectual, la imitacién resulta licita. Para invocar el régimen de

competencia desleal, habréd que probar el riesgo de que se cree confusién en el mercado. 7?

I1l. Derechos exclusivos del autor de una obra intelectual

En primer lugar y como ya fuera manifestado, es importante reconocer cudl es el objeto de
proteccién del derecho de autor que no es otro que la obra literaria, artistica o cientifica en su
expresidn no asi las ideas, métodos de operacidn, conceptos matematicos y procedimientos en
si.

Delimitado el objeto de proteccidon, cabe mencionar los derechos que comprende nuestra
legislacién interna, la que cuenta con un criterio similar al seguido por otros paises de
Latinoamérica y Europa.

Los tipos de derechos dentro del sistema de derecho de autor son dos: por un lado, los
derechos patrimoniales, que son los que permiten que el titular obtenga retribucion
econdmica por el uso de su obra por terceros y por el otro, los derechos morales, que
permiten que el autor pueda proteger tanto la paternidad como la integridad de la obra.

Por el contrario, en paises como Estados Unidos de América, donde cuentan con un sistema de

copyright, los derechos previstos se circunscriben a los patrimoniales.

a. DERECHOS MORALES

Los derechos morales previstos por nuestra ley 11.723 se encuentran distribuidos a lo largo de
su texto, no siendo enunciados siguiendo un orden. Entre los derechos morales que se pueden

identificar en nuestra normativa, podemos mencionar:

72 Cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Ob. citado. Pag. 102.
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i. el derecho a la paternidad (art. 52 Ley 11.7237%);

ii. el derecho a la integridad de la obra (art. 52 Ley 11.7237%);

iii.  elderecho de divulgacion (art. 2 Ley 11.7237%).
Entiendo que el derecho a la paternidad en obras como los programas de computacién es
relativo, ya que al tratarse de una obra resultado del intelecto y con una funcién utilitaria, la
vinculacion entre la obra y el autor no es tal, difiriendo de otras obras tradicionales en donde
ese vinculo es mas estrecho, lo que justifica la mencion de quien es el creador.
Por su destino funcional, el software resulta una obra destinada a recibir modificaciones y/o
actualizaciones en el curso de su vida Gtil. En palabras de Correa’, el principio de integridad de
la obra no se condice con la naturaleza de un bien que debe ser modificado constantemente.
La especial naturaleza del software impone la necesidad de hacer adecuaciones y/o
modificaciones que atentan contra la integridad de la obra. El derecho de integridad intenta
que la obra no resulte objeto de modificacion alguna.
El derecho moral a la integridad de la obra, del que gozan los autores, habilita a éstos —en
ausencia de licencias expresas- a negarse a permitir que los usuarios realicen por si mismos
modificaciones al software. En este sentido, en los acuerdos celebrados al momento de
otorgar la licencia, ciertos usuarios prevén lo posibilidad que ante determinadas necesidades,
ej. cambio de normativa, actualizaciones, quiebra del proveedor, cambio de destino de la
actividad desplegada, entre otros; puedan obtener el cédigo fuente y llevar a cabo las

modificaciones y/o actualizaciones que resulten necesarias.

73 Art, 52 Ley 11.723. — “Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el
derecho a exigir la fidelidad de su texto y titulo, en las impresiones, copias o reproducciones, como
asimismo la mencidn de su nombre o seudénimo como autor.” (EL SUBRAYADO ME PERTENECE)

74 Art, 52 Ley 11.723. — “Aunque el autor enajenare la propiedad de su obra, conserva sobre ella el
derecho a exigir la fidelidad de su texto y titulo, en las impresiones, copias o reproducciones, como
asimismo la mencidn de su nombre o seudénimo como autor.” (EL SUBRAYADO ME PERTENECE)

75 Art. 2 Ley 11.723, “El derecho de propiedad de una obra cientifica, literaria o artistica, comprende
para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla
en publico, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traduccion y de reproducirla en
cualquier forma.” Este derecho se encuentra consagrado en la norma de manera indirecta.

76 Correa, Carlos M. Ob. citado. Pag. 7.
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Estas diferencias identificadas respecto a los derechos morales y su aplicacidn a los programas
de computacion, tienen relaciéon directa con la constante evolucién que estos programas
requieren y que son objeto de demanda.

En la misma linea argumental se encuentra Emery”’ quien entiende que por el propio caracter
utilitario del programa de computacién, ciertos derechos morales como la paternidad de los
colaboradores que permanecen andénimos, o la integridad frente a las modificaciones del

usuario, no son aplicables.

b. DERECHOS PATRIMONIALES

En cuanto a la otra categoria de derechos patrimoniales, la ley 11.723 establece en su articulo
2 una enumeracion respecto de tales derechos, asi indica: “El derecho de propiedad de una
obra cientifica, literaria o artistica, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de
publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en publico, de enajenarla, de traducirla,
de adaptarla o de autorizar su traduccion y de reproducirla en cualquier forma.”

La enumeracién prevista en este articulo resulta abierta, lo que da lugar a considerar incluidos
derechos patrimoniales que no han sido expresamente consagrados.

Entre los principales derechos que abarca el derecho patrimonial, siguiendo a Villalba y
Lipzyc’®, se pueden mencionar los siguientes:

i Derecho a disponer de la obra: es el derecho de ejercer facultades de dominio, resulta

la expresion mas amplia del derecho patrimonial. La facultad de disponer abarca todas las
modalidades de transmision de la obra, tanto la cesién que implica la transferencia de Ila
titularidad del derecho patrimonial, sea total o parcial como asi también el licenciamiento,
exclusivo o no, de determinados derechos de explotacion.

ii. Derecho a enajenar: El término adecuado es el de ceder, se trata de la cesidon de

derechos de autor, resulta la modalidad mas extrema de disposicion de la obra, pero esta

77 Cfr. Emery, Miguel Angel. Ob. citado. Ed. Astrea. 1999. P4g. 56.
78 Cfr. Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia. Ob. citado. Pags. 162 a 169.
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cesion nunca abarca la totalidad del derecho de autor, los derechos morales quedan en poder
del autor atento su caracter inalienable.

iii. Derecho a publicar la obra: es el derecho a poner la obra a disposicién del publico.

iv. Derecho de comunicacidon publica: Se considera que este derecho comprende todo

acto por el cual una pluralidad de personas pueden conocerla en su totalidad o parcialmente,
en su forma original o transformada.

V. Derecho de reproduccidn: En base a tal derecho el titular puede explotar la obra en su

forma original o transformada. La reproduccidon existe cuando se realizan uno o mas
ejemplares de una obra o partes de ella en cualquier forma material. Este derecho cubre no
solo la confeccion de ejemplares de las obras, sino también la determinacién del destino de
ellas, tanto respecto de la forma de circulacién como del tipo de uso. De todos modos, aun
actualmente se discute que se entiende por reproduccién y en base a eso, el alcance.

En relacidon a dicho derecho, conforme lo argumentado por Emery’ si bien el software se
protege como una obra literaria por su expresion escrita, no es posible su asimilacion total a
las obras literarias clasicas.

En esta linea de pensamiento, este derecho al ser aplicado a las obras de software ha
planteado ciertas particularidades. En efecto, gran parte del software licenciado es ofrecido en
soportes que resultan vulnerables al paso del tiempo como asi a determinados
acontecimientos provocados por el clima. Ello, ha generado la necesidad de contar con una
copia de respaldo (back up) del software licenciado.

Como ya fuera indicado, nuestra Ley de Propiedad Intelectual con su reforma por medio de ley
25.036 incluyd una excepcién a este derecho otorgando la facultad de efectuar una copia de
seguridad por quien obtiene licencia sobre un programa de computacion, textualmente el
agregado efectuado al Art. 9 dice: “... Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-

habientes de un programa de computacion una licencia para usarlo, podra reproducir una

73 Cfr. Emery, Miguel Angel. Ob. citado. Pags. 55y 56
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Unica copia de salvaguardia de los ejemplares originales del mismo. (Parrafo incorporado por
art. 3° de la Ley N° 25.036 B.0O. 11/11/1998). Dicha copia deberd estar debidamente
identificada, con indicacién del licenciado que realizé la copia y la fecha de la misma. La copia
de salvaguardia no podrd ser utilizada para otra finalidad que la de reemplazar el ejemplar
original del programa de computacién licenciado si ese original se pierde o deviene inutil para
su utilizacién. (Parrafo incorporado por art. 3° de la Ley N° 25.036 B.0. 11/11/1998).”

Mas alla de que actualmente se discute que comprende la reproduccion, considero que este
derecho abarca el derecho de utilizacidn de la obra. En el caso del software, la amplitud del
derecho de utilizacidn suele fijarse contractualmente. Asi es como se prevé, la duracion de ese
uso (perpetuo o temporario), la exclusividad (exclusiva o no exclusiva), la finalidad, la
extension (cantidad de computadoras, usuarios y/o credenciales), esto es, la cantidad de
usuarios y/o computadoras que contengan el mismo.

A su turno, usualmente para ejecutar en una computadora un programa se debe copiar
previamente en la memoria de procesamiento del equipo. En algunas legislaciones®® se
establecié expresamente que esta copia para su posterior ejecucién, no constituye un acto de
reproduccion en el sentido de la ley de copyright. Se advierte que esta excepcidn no se

encuentra prevista en nuestro derecho.

E. DICOTOMIA ENTRE EXPRESION E IDEA

Como ya fuera enunciado a lo largo de este documento, la idea que subyace al programa de
computacion no resulta protegida por el derecho de autor. Este limite respecto a lo que se

protege por derecho de autor ha sido expresamente previsto a efectos de evitar un monopolio

80 Title 17 of the U.S. Code — Copyright § 117 - Limitations on exclusive rights: “Computer programs. (a)
Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.— Notwithstanding the provisions of section
106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the
making of another copy or adaptation of that computer program provided:

(1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization of the computer
program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner, or...” (EL SUBRAYADO ME
PERTENECE)
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sobre el bien inmaterial indicado, el cual resulta propiedad de toda la comunidad. La ley
también prevé que los métodos de operacion como los procedimientos y conceptos
matematicos en si no se encuentran protegidos.

Desde el analisis econédmico del derecho, la justificacidn de la proteccion de la expresiéon y no
de la idea, se relaciona con la circunstancia de que proteger las ideas incrementaria el costo de
crear nuevas obras y reduciria el nimero de obras creadas.®!

En efecto, en muchas legislaciones impera el principio de la no proteccién de las ideas. Estados
Unidos lo codificé en su reforma del afio 1976, receptando la jurisprudencia. En la dltima
década, influenciados por el ADPIC y el WCT, numerosos paises también lo han codificado en
sus normas de derecho de autor. Tal el caso de Argentina, Armenia, Ecuador, Estonia, Hungria,
Camerun, Republica Checa, Croacia, Guatemala, México, Bolivia, Irlanda, Eslovenia, entre
otros. Algunos otros en cambio lo han reconocido para supuestos especificos y en acuerdos
regionales como hizo la Unién Europea en su Directiva 91/250/EEC?? sobre programas de
ordenador.

Asimismo, lo prevé la Decision 351%, régimen comun sobre derecho de autor y derechos
conexos, celebrada por los paises andinos donde se reconoce como principio que queda
protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas son descriptas, explicadas,

ilustradas o incorporadas a las obras pero no son objeto de proteccidn las ideas contenidas en

81 Cfr. Universidad de San Andrés. Palazzi. Pablo A. La exclusién del régimen de Derecho de Autor de las
ideas, sistemas, métodos, aplicaciones prdcticas y planes de comercializacion. Centro de tecnologia y
sociedad. Documento de trabajo n°6. 20/07/2009. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.udesa.edu.ar/files/AdmTecySociedad/0O6derecho_de_autor_pp.pdf. Pag. 26.

82 Articulo 1. Inc. 2. Directiva 91/250/EEC. La proteccidn prevista en la presente Directiva se aplicara a
cualquier forma de expresién de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base
cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a
sus interfaces, no estaran protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directiva.

8 Articulo 7. DECISION 351, REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.-
Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas,
ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de proteccion las ideas contenidas en las obras
literarias vy artisticas, o el contenido ideoldgico o técnico de las obras cientificas, ni su aprovechamiento
industrial o comercial.
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ellas, o el contenido ideoldgico o técnico de las obras cientificas, ni su aprovechamiento
industrial o comercial. 8

Por su parte, existe una doctrina que se ha esgrimido como excepcién a la proteccién del
derecho de autor. Por medio de esta doctrina, merger doctrine, se considera que ciertas ideas
solamente pueden expresarse de una o muy pocas maneras, por lo que si la proteccién de la
expresion fuera completa, en la practica nadie, a excepcidn del autor, podria utilizarlas.

Con el fin de evitarlo, en estos casos, la proteccion que el derecho concede al autor se
interpreta de forma restringida. Un ejemplo es el caso de los programas de computacion
donde existen limitadas formas de expresar esa idea, y por lo tanto la idea se funde con la obra
y ésta ultima no es protegible. Por otra parte, tal obra si fuera protegible en su idea se estaria
monopolizando el algoritmo que sirvié para permitir el desarrollo de obras en competencia,
basadas en la misma idea pero que constituian expresiones diferentes de esa idea. 8 En
resumen, en los supuestos en que hay una o pocas formas de expresar una idea, se genera una
fusidn entre las mismas, excluyendo asi de proteccion a la expresién objeto de disputa.
Haciendo un analisis de la jurisprudencia existente en relacién a la dicotomia en estudio, el
primero de los casos que se pronuncié respecto de la idea, fue Baker c. Selden®®. Los hechos
relatados fueron que Baker confecciond un libro cuyo objetivo era exhibir y explicar conceptos
contables recopilados de otros libros. Selden, uno de los titulares cuyos conceptos fueron
recopilados por Baker, alegd que se estaba infringiendo su derecho de copyright. La defensa
nego que el objeto de infraccidn esté sujeto a la proteccidn de copyright.

Los jueces al resolver dijeron que la verdad de la ciencia o los métodos de una determinada
arte son propiedad del mundo entero y los autores tienen el derecho de expresarlo de una

determinada forma. Selden explicé el sistema de una manera particular. Se reconoce que

84 Cfr. Universidad de San Andrés. Palazzi. Pablo A. Ob. citado. Pags. 6y 7.
8 Cfr. Universidad de San Andrés. Palazzi. Pablo A. Ob. citado. Pags., 6y 7.
8 Baker v. Selden. Supreme Court of the United States. 101 U.S. 99. 1879.
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Baker confecciond y usé los libros contables en base al mismo sistema, pero se habia fallado
en probar que Baker habia violado el copyright de los libros de Selden.

La pregunta que se hicieron los jueces fue si puede ser reclamada una exclusiva propiedad
sobre los sistemas insertos en los libros contables. Los jueces, indicaron que el uso del mismo
método (forma) por otro, ya sea a través de palabras o ilustraciones, en un libro publicado
para ensefiar un determinado arte, sin duda seria una infraccién al derecho de autor.
Concluyen indicando que la descripcion que de un arte hace un libro, aunque titular de los
beneficios de copyright, no es fundamento de un reclamo de exclusividad del arte incluido en
el mismo. El objeto del primero es la explicacién, lo que puede ser objeto de copyright;
mientras que el objeto del segundo es el uso, lo que sélo se puede asegurar, si es que se
puede, por medio del derecho de patentes.

Asimismo, en el caso Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp.®’, los jueces rechazaron
los argumentos de la defensa relacionados con que los sistemas operativos son per se no
protegidos por copyright porque el sistema operativo es un método de operacién. Es asi como
hicieron foco en que si la idea es capaz de contar con varios modos de expresion, esto es, si
otros programas pueden escribir o crear la misma funcidn, entonces ese sistema es una
expresion de una idea y por lo tanto, objeto de proteccion por copyright.

Por su parte, en el caso Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.,® se debatia si
Altai con su programa de computacién OSCAR 3.4. habia infringido el copyright del programa
de computacién CA-SCHEDELER de titularidad de Computer Associates.

Los jueces han dicho que se encuentra bien establecido que los elementos literarios de los
programas de computacion, es decir, el cddigo fuente y objeto, son los que se encuentran

sujetos a la proteccion de copyright.

87 Apple Computer, Inc. V. Franklin Computer Corp., U.S. Court of Appeals Third Circuit. 714 F.2d 1240,
219 USPQ 113. August 30, 1983.

88 Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc. United States Court of Appeals for the Second
Circuit. January 9, 1992, Argued. December 17, 1992, Filed. Docket Nos. 91-7893, 91-7935.
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A efectos de determinar que resultaba objeto de proteccién, utilizaron un test en la estructura
del programa de computacidn: abstraccion, filtracidn y comparacion. A través de dicho test se
pretendid tratar el hecho de que los programas de computacién protegidos por copyright
como obras literarias, pueden ser objeto de infraccidon por medio de copias no literales lo que
se relaciona con la estructura de un programa de computacién que comprende componentes
no literales tales como diagramas de flujo generales, asi como la organizacién mas especifica
de los médulos, entre otros.

En este sentido, esbozan que si la estructura no literal de las obras literarias esta protegida por
derechos de autor; y si los programas de ordenador son obras literarias; entonces las
estructuras no literales de los programas de ordenador estan protegidos por derechos de
autor.

En esa linea continuaron expresando que en supuestos de copias no literales, los jueces deben
determinar si las similitudes son debidas al hecho de que los dos trabajos comparten la misma
idea subyacente o si el segundo autor copio la expresién del primero.

Concluyen que los elementos no literales son protegidos en la extensidon en que su expresion
es protegida.

A su vez, en el caso Lotus®, se tratd de verificar si el copyright del programa de computacién
Lotus 1-2-3 perteneciente a Lotus Development Corporation fue violado por Borland
International, Inc., al copiar el mend comando en su programa de computaciéon denominado
Quattro.

Los jueces del caso sostuvieron que el menu comando de Lotus es un método de operacion no
protegido por copyright. Los jueces no consideraron que los métodos de operacidon estén
limitados a la abstraccion, mas bien ellos son el significado por los que el usuario opera algo.
Continuaron argumentando que el hecho de que existan varias formas de operar un programa

de computacidn o adn muchas formas distintas de operar un programa de computacion

8 |Lotus Development Corp. v. Borland International Inc., 49 F. 3d 807 (1st Cir. 1995). Before
TORRUELLA, Chief Judge, BOUDIN and STAHL, Circuit Judges.
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usando términos comando, no hace que el actual método de operacién resulte protegido por
copyrght, ya que funciona como un método de operacidon y por eso, no es protegido por
copyright.

No consideran que el copyright que asegura a los autores el derecho a la expresion original,
indique que todas las expresiones sean necesariamente objeto de proteccidn por copyright.
Conforme sus argumentos, los jueces sostienen que el mend comando de Lotus no resulta
protegido por copyright, por lo que concluyen que Borland no infringid el copyright por copiar
dicho mend.

En el caso Oracle America, Inc. vs Google, Inc.®, los jueces han dicho que la discusion sobre si
los elementos no literales son protegidos depende de si conforme los hechos del caso, los
componentes en cuestién califican como la expresion de la idea o son la idea en si misma. En el
juicio, Oracle reclama proteccidon por copyright respecto a 1) elementos literales de los
paguetes APl (comprende 7.000 lineas de cddigo fuente), 2) elementos no literales —
estructura, secuencia y organizaciéon de 37 paquetes Java API, 3) lineas de codigo del
RangeCheck y 4) lineas de seguridad.

En relacidon a la resolucion del juez inferior que fue objeto de apelacidn, el tribunal superior
indicé que comparte con Oracle que el juez de la instancia inferior se equivocé cuando: 1)
concluye que cada linea de cédigo (7.000) no es protegida por derecho de autor porque la idea
y la expresion se fusionan (merger doctrine); en cuanto a los paquetes APl 2) encuentra que el
cédigo no es protegido porque se emplearon frases cortas; 3) considera a todos los aspectos
de la estructura, secuencia y organizacién desprovistos de proteccién en consideracion a que
se trata de un método de operacion bajo 17 U.S.C. 102 y 4) invoca la interoperabilidad de

Google al analizar la posibilidad de proteccién bajo copyright.

% QOracle America, Inc., v. Google Inc.. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. 2013-1021,
-1022. 09/05/2014.
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En cuanto al primer punto, los jueces entienden que la doctrina, merger doctrine, no puede ser
limite para la proteccién de ninguna linea de cédigo fuente a menos que Sun/Oracle tuviera
una sola forma, o un limitado nimero de formas, para escribir eso. Asi es como indican que las
evidencias muestran que Oracle tenia opciones ilimitadas de seleccién y arreglo de las 7.000
lineas copiadas por Google. En este sentido, entienden que nada impedia que Google escriba
su propio cddigo de declaracién junto con su cédigo de implementacién y llegar al mismo
resultado. En estas circunstancias, la eleccién de la expresidn no se fusiona con la idea que es
expresada. En efecto, rechazan la aplicacion de la doctrina (merger doctrine) en el caso.

En consideracién al segundo punto, establecen que los jueces de la instancia inferior fallan en
reconocer que la pregunta relevante para los propdsitos de proteccion del copyright no es si el
trabajo contiene frases cortas sino si esas frases son creativas. También entienden que los
jueces se equivocan en no reconocer que una combinacidn original de elementos puede ser
objeto de proteccidn por copyright. Contintan indicando que la pregunta no es si las frases
cortas o series de frases cortas pueden ser extraidas de un trabajo, sino si la manera en que
esas son usadas o combinadas juntas exhiben creatividad.

Al respecto, alegan que Oracle ejercitd creatividad en la seleccidn y arreglo de los métodos de
declaracion cuando creé los paquetes APl y exhibié el cddigo, por lo que estos contienen
expresion sujeta a proteccidon en términos de copyright. En este sentido, los jueces entienden
que se equivocan en aplicar la doctrina de las frases cortas para entender al cddigo no
protegido por derecho de autor.

El punto tres, en contrario con lo decidido en la instancia anterior, los jueces aplicando la Ninth
Circuit Law, encontraron que el copyright protege la expresidon de un proceso o método. La
Secciéon 102 no niega automdticamente proteccion a elementos de los programas de
computacion que son funcionales. La historia legislativa de esa seccién fue un intento de dejar
claro que la expresién adoptada por el programador es el elemento objeto de copyright en los

programas de computacion. Auln si el elemento dirige a la computadora para ejecutar
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operaciones, los jueces deben determinar si eso contiene alguna expresidn objeto de
proteccidn por copyright.

Oracle reclamé proteccidon sélo respecto de su particular forma de nombrar y organizar cada
uno de los 37 paquetes Java API. Atento ello, concluyen que los jueces inferiores encontraron
la estructura, secuencia y organizacién original y creativa y que el cédigo podria haber sido
escrito y organizado en cualquier nimero de formas y aun asi, alcanzar las mismas
funcionalidades, se concluye que la Seccidn 102 no limita la proteccidon de copyright de los
paguetes solo por el hecho de ejecutar funciones.

Sobre el cuarto punto, los jueces estdn de acuerdo con Oracle en cuanto a que los argumentos
de interoperabilidad son sélo relevantes, si lo son, en cuanto a la teoria del fair use, no para la
pregunta de si los paquetes API son protegidos por copyright. Concluyen que los jueces
inferiores fallan en hacer foco en el andlisis de la interoperabilidad respecto de los deseos de
Google en cuanto a su software, Android. En este sentido, tiene en cuenta que conforme
evidencias, Google disefié Android para que este no sea compatible con la plataforma Java por
lo que los argumentos de Google sobre la interoperabilidad son confusos.

Por su parte, Google en su apelacidn sostiene que su copia del RangeCheck y las lineas de
seguridad descompiladas fueron cuestiones menores “de minimis” y que ello, no infringe el
copyright de Oracle. Concluyen los jueces superiores en el mismo sentido que los inferiores
que las copias que Google realizé respecto de las lineas no eran cuestiones menores. En este
sentido, alegan que los testimonios revelan que tanto el RangeCheck como las filas de
seguridad descompiladas eran significativos para ambos, Oracle y Google.

Atento el anadlisis previo, los jueces de la instancia superior, concluyen su fallo haciendo lugar a
la apelacién de Oracle. En este sentido, entienden que tanto las lineas de cédigo como la
estructura, secuencia y organizacion de los 37 paquetes de java APl son objeto de proteccion
por copyright., revocando la sentencia de los jueces inferiores. En cuanto a la apelacion de

Google, confirman la sentencia apelada en cuanto a la copia de RangeCheck y de las lineas de
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seguridad descompiladas. Actualmente, luego de la apelacion de Google ante la Corte
Suprema, esta ultima solicitd que el Procurador General expida su opinién a efectos de
verificar la existencia de interés publico para el tratamiento del caso en dicha instancia.

Como resumen de lo resuelto por los fallos explicados en forma previa y especificamente en
relacion a la dicotomia en analisis, es importante remarcar que lo debatido fue la amplitud en
gue se debe proteger la expresién dada tanto a la idea, como a los métodos, conceptos
matematicos y/o procedimientos utilizados. En tal sentido, en el caso “Altai” los jueces se
expresaron respecto a que las copias no literales pueden ser objeto de copyright. Asimismo, se
resolvid respecto de si los elementos funcionales atento el fin utilitario que persiguen, deben o
no ser protegidos, en el caso “Lotus” se consideré que no debian protegerse por mas que
contengan expresién, mientras que en “Oracle vs. Google” los jueces consideraron que los
paguetes de Java, objeto de disputa, no resultaban desprovistos de proteccion bajo copyright
por el simple hecho de que estos ejecutaban funciones, se debe verificar la creatividad y
originalidad de su forma de escribirse y organizarse para considerar si los mismos son o no
objeto de proteccién por copyright.

En nuestra jurisprudencia ha habido dos casos en que se han pronunciado a favor de proteger

791

la idea. El primero de ellos fue “Pantano v. Jockey Club de Buenos Aires””* y el segundo,

“Torbey v. Telecom Personal S.A.”%? . En el primero, el actor habia depositado como obra

I”

inédita un proyecto que incluia el “placé” en la apuesta triple que ya se conocia en los
hipédromos, propuesta que habia elevado al director de Loteria Nacional quien la gir6 a la
demandada. Luego de un tiempo, esta propuesta fue implementada por Jockey Club, lo que

motivd un reclamo por el uso de la obra. El actor obtuvo sentencia favorable en ambas

instancias.

%1 CNCiv., Sala C, 18/4/1974, Pantano, Juan ¢/ Jockey Club de Buenos Aires, LL 155-82.
92 CNCiv., Sala K, 19/2/2009, Torbey, Salid H. c/Telecom Personal S.A. 1J-XXXII-702.
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En palabras de Chaloupka®, el fallo se basa en la aceptacién como principio de que las ideas no
tienen proteccidn en el ambito de la legislacion autoral pero terminan concluyendo que en el
tema en analisis se trataba de un caso particular de aprovechamiento indebido de un esfuerzo

|ll

ajeno, o bien que la idea de aplicar el “placé” a la apuesta triple -al quedar volcada en el texto
de la propuesta depositada como obra inédita- se fusionaba con el texto de la obra para dar
lugar a alguna especie de todo inescindible a los fines de su tratamiento en derecho. Sin
perjuicio de este antecedente, se debe tener en cuenta, tal como sostiene Palazzi®® que este
fallo fue tomado con posterioridad para resolver el rechazo de la proteccién de las ideas.

Por su parte, en el Caso “Torbey v. Telecom Personal S.A.” en el que se disputaba la propiedad
de una idea, los hechos del caso fueron que el actor era empleado de la empresa Telecom
Personal S.A., durante su relacién laboral propuso una idea a la empresa tendiente a
incrementar las ventas y ganancias de este ultimo, la invencion fue denominada como “LAIAL”,
cuyo motivo fue un plan de incentivos para empleados lanzado por la misma compaiiia. Esta
propuesta en una primera instancia fue rechazada pero finalmente fue adoptada.

En el caso, el actor en su demanda manifestd que el “Plan Grupo Familiar”, utilizado luego por
Telecom Personal S.A., era una burda imitacién de su propia invencidn y en consecuencia, se
consideraba con derecho a reclamar una compensacion econdmica. El fallo de primera
instancia hace lugar a la demanda y la camara lo confirma. Se funda en que existia una obra,
que fue elaborada por el actor y propuesta a la empresa, que puso en practica un sistema de
ventas y facturacién muy similar al propuesto por el actor. La idea consistia en bonificar
llamadas entre personas del mismo grupo familiar o amigos y de esa forma aumentar las
ventas de teléfonos y de minutos de comunicacidn. El tribunal resolvié que el demandado se
apropié del proyecto del actor, siendo esta una obra intelectual original y protegible y que la

copia de dicha obra constituia un plagio. En este sentido, entienden que se evidencia la

% Chaloupka, Pedro. La propiedad de las ideas, Derechos intelectuales n. 3. Pag. 49. Citado por
Universidad de San Andrés. Palazzi. Pablo A. Ob. citado. Pags. 11y 12.
% Cfr. Universidad de San Andrés. Palazzi. Pablo A. Ob. citado. Pag., 12.
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imitacion entre el producto comercializado por Telecom Personal y el proyecto presentado por
el actor.

En consideracién al caso Torbey y conforme lo que se desprende del texto del fallo de Ia
Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K, entiendo que una defensa para el caso
debiera haber sido la doctrina de la fusién (merger doctrine) atento a que la expresion
utilizada para llevar a cabo la idea, es probable que sea la Unica forma de expresar la idea y/o
existan minimas formas. Ello, sin perjuicio de considerar que el empleado tenga derecho a
reclamar. No obstante ello, entiendo que no ha sido la mejor opcién invocar la proteccién del
derecho de autor para el caso por considerar que lo que se pretendid exigir es la proteccion
sobre la idea.

Quizas el obrar de Telecom Personal podria haber sido justa causa para considerarse
indirectamente despedido vy asi, exigir indemnizacion en relacidon a las condiciones laborales
convenidas y no cumplidas o reclamar dafios y perjuicios respecto del enriquecimiento sin
causa de Telecom Personal S.A. sobre la apropiacién del esfuerzo ajeno, pero de ningin modo
fundar el reclamo en base al derecho de autor cuando lo que se intentaba proteger era la idea
propuesta.

Estos dos casos, Pantano y Torbey, que hacen lugar a la proteccion de la idea, aunque
excepcionales en nuestra jurisprudencia, pareciera que han tenido en cuenta los limites de la
proteccion del derecho de autor pero que aun asi, resolvieron en contra del fin tenido en
consideracion por el derecho de autor que no es otro que el de proteger la expresién y no asi
la idea contenida en ella.

A su turno, la doctrina argentina es unanime en proponer la no proteccién de las ideas. Borda
ha sido quien manifestd una visién especial al entender que era irrelevante la distincién entre

idea y obra, considerando que la obra no es otra cosa que la idea exteriorizada, concluyendo
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que es erréneo decir que el derecho no protege las ideas, las protege siempre que entren en el
mundo de lo concreto y sensible en que se desenvuelve el derecho.®®

Por su parte, la gran mayoria de la jurisprudencia, incluso antes de incorporarse expresamente
la no inclusién de las ideas, métodos de operacién, conceptos matematicos y procedimientos
en si como objeto del derecho de autor por medio de la ley 25.036, se han pronunciado sobre
su exclusion.

Asi es como en el caso Argentores c Telearte S.A.%® el Dr. Calatayud, vocal preopinante, sefialé
en su voto: “[...] Es que, conforme lo pusiera de resalto esta sala en anterior composicion, a
través del ilustrado voto de mi estimado antecesor, Dr. Marcelo Padilla (Ver LL 1981-D-378, en
esp. pag. 381), “... Es bien sabido que, en el orden de la tutela de los derechos de autor, la
simple idea, como tal, no constituye aun la obra objeto del resguardo legal, toda vez que falta
la realizacidn, la forma concreta, la estructura, sélo la “obra”, es decir, la idea en cierto modo
encarnada, es protegible desde el punto de vista de nuestro régimen imperante (ley 11.723).
La idea en si, sin una representacion sensible, no posee una forma definida, no es
suficientemente individualizable ni identificable para poder ser vinculada a pretensiones de
caracter legal ... Por tanto, quedan fuera de la tutela de los derechos de autor las creaciones
que no tienen un destino representativo. La obra es pensamiento formado y pensamiento
exteriorizado. La obra, insisto, debe constituir un producto concreto, que pueda vivir con vida
autondmica y sea idénea para ser hecha publica y reproducida ... Una abstracta ideacion que
no sea traducida en forma concreta y determinada no puede ser objeto de tutela. Es necesario
que el requisito de la concrecion de la expresién deba manifestarse también en las obras
inéditas (conf. De Sanctis, voz “Autore”, en Enciclopedia del Diritto”, t. IV, pag. 383) ... En
suma, no es tutelable la realidad material en la cual se ha inspirado o de la cual el autor ha
hecho objeto de su expresion, porque esa realidad no ha sido creada por él. En una

oportunidad anterior sostuve, a este propdsito, que el legislador protege sélo el modo de

% Cfr. Universidad de San Andrés. Palazzi. Pablo A. Ob. Citado. Pags., 11 a 15.
% Argentores c. Telearte S.A., CN CIV, Sala E, junio 20-2001.
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expresion, dejando dentro del dominio publico la idea, la cual si integra el fondo comun de la
humanidad (confr. Mi voto publ. en J.A. T. 12-971, P 291, concordante con el fallo publ. En J.A.
1954-11, p. 124)” %

Es fundamental reconocer, como ya lo hemos expuesto, que de lo que se encarga el derecho
de autor, es de proteger la expresion de esa idea, que en cuanto al software se refiere, esta
ultima se expresa a través de su cddigo objeto y cddigo fuente. En definitiva, esa proteccién a
la expresidon es la que justifica que el software sea tutelado por el derecho de autor, en su
caracter de obra literaria. En tal sentido, este derecho se encarga de proteger la reproduccion
no autorizada del texto, de disponer de la obra, de llevar a cabo la comunicacidn publica de la
misma, ademas de otras prerrogativas comprendidas en el conjunto de derechos inherentes al
derecho de autor.

Ahora bien, si terceros desarrollan la misma idea pero expresandola de un modo que difiere
sustancialmente del software existente, tener en cuenta lo resulto en “Altai” en cuanto a la
proteccién de las copias no literales, ese desarrollo no viola el derecho de autor que tutela ese
software. Esto tiene relacién con que la idea y el texto son independientes entre si y en esa
independencia es que son objeto de una distinta proteccidon a favor de distintos actores. El
limite en la proteccién permite a usuarios, emprendedores, pymes y/o grandes empresas
desarrollar la idea, procedimientos, conceptos matematicos y/o métodos en tanto estos se
expresen a través de otros resultados.

Lo indicado en forma previa, demuestra la delimitacidn prevista para el derecho de autor.
Desde el punto de vista de quien generd la idea, métodos, conceptos matematicos o
procedimientos, y desarrollé los mismos, puede resultar injusto el no ser protegido bajo la
normativa aplicable atento a que esa idea, métodos, conceptos matematicos o procedimientos
y las funcionalidades que de ellos derivan son de importancia en el mercado, son lo que a un

consumidor lo hace decidir al momento de adquirir un producto y/o servicio. Sin embargo,

97 Cfr. Villalba, Carlos A. y Lipszyc, Delia. Ob. citado. LA LEY. 2009. P4g. 53. Nota al pie n. 71. Ver mas
fallos citados en pags. 54, 55, 56 y 57, nota a pie n. 71.
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desde el punto de vista del bien publico, esta proteccion limitada se justifica en el hecho de no
permitir la apropiacion de ideas, métodos, conceptos matematicos y/o procedimientos y asi
entorpecer el desarrollo de la innovacion.

Esto ultimo, es lo que justifica que gran parte del esfuerzo desplegado para el desarrollo de los
programas de computacion pueda ser utilizado por terceros (usuarios, emprendedores, pymes
y/o grandes empresas) a efectos de lograr programas en competencia y/o derivados del
programa de su titularidad, siempre que estos uUltimos expresen sus desarrollos de forma
diferente a lo que el titular del software ya existente en el mercado lo hizo.

En atencidn a lo indicado, expertos en la materia se han expresado en cuanto a lo que resulta
valorable del software, en términos econdmicos, asi ha dicho Samuelson y otros®® que el
mayor valor del programa lo comprende su disefio, los usuarios pagan por lo que los
programas de computacidon hacen y por cémo lo hacen, es decir, su comportamiento. El
software con similar comportamiento resulta sustituto en el mercado sin importar la expresion

de los mismos, esto es, su texto (codigo objeto y fuente).

F. LIMITES A LA PROTECCION DEL SOFTWARE APLICADOS EN EL
DERECHO COMPARADO

En este apartado se intentard brindar una perspectiva sobre los limites aplicados por el

derecho comparado a la proteccién legal del software objeto de analisis en este documento.

I. Ingenieria inversa
La ingenieria inversa se entiende el desarmado y analisis del producto a efectos de verificar su

composicion y funcionalidades. La descompilacién que resulta una de las formas de llevar a
cabo dicha practica, implica traducir el cédigo objeto (alfabeto binario ininteligible para el ser
humano), disefiado para ser leido por un ordenador, a codigo fuente, lenguaje que puede ser

analizado por el ser humano.

% Cfr. Samuelson, Pamela; Davis, Randall; Kapor, Mitchell D. and Reichman, J. H., Ob. citado. Pag. 2318.
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La dicotomia entre expresion e idea es la que genera la discusion sobre si la Ingenieria inversa
del software llevada a cabo por terceros distintos al titular de esa obra, resultan actos licitos o
no.

Lo que es necesario analizar sobre el caso, es si la practica de ingenieria inversa resulta una
infraccion a nuestro derecho de autor.

Teniendo en cuenta lo que conlleva tal actividad, en muchos casos implica realizar una copia
del software infringiendo el derecho de reproduccién o en el supuesto de no ser necesario esta
ultima atento a que ya cuenta licitamente con una, tal actividad se encuentra prohibida
contractualmente a efectos de no poder hacer uso de la obra con el fin de realizar ingenieria
inversa.

En efecto, esta practica en nuestra legislacién actual resulta ilegal, toda vez que realizar esa
actividad implicaria violar el derecho de reproduccién y/o en caso de acuerdo privado,
incumplir con una de las clausulas previstas en el mismo.

En otras regiones, como en Europa a través de la Directiva Europea 2009/24, se ha previsto
expresamente la practica de la ingenieria inversa como excepcion al derecho de autor, siempre
que la misma cuente con un fin legitimo, como los supuestos de interoperabilidad.

En este sentido, la Directiva Europea 2009/24 autoriza llevar a cabo esta actividad bajo
determinados supuestos. Asi es como en su articulo 5 parrafo 3 establece la posibilidad de que
una persona con derecho al uso de una copia de un programa de computacion pueda, sin
autorizacién del titular del derecho de autor, observar, estudiar o probar el funcionamiento del
programa a efectos de identificar las ideas y principios inmersos en tal producto.”

Por su parte, el articulo 6 de la Directiva mencionada en forma previa, autoriza la

descompilacién siempre que la misma se lleve a cabo por quien se encuentra autorizado al uso

% Articulo 5 inc. 3. Directiva 2009/24. ... El usuario legitimo de la copia de un programa de ordenador
estara facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorizacién previa del titular,
con el fin

de determinar las ideas y principios implicitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga
durante cualquiera de las operaciones de carga, visualizacidn, ejecucidn, transmisién o almacenamiento
del programa, que tiene derecho a hacer.
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del software y con el fin de obtener informacion que resulte indispensable para la
interoperabilidad de un programa de computacién.®

El articulo 6 continta su texto detallando conductas que se prohiben, entre las que se pueden
mencionar: uso con fines distintos a la interoperabilidad que se pretende, se comunique a
terceros salvo que sea necesario para la interoperabilidad que se busca, se utilice para el
desarrollo y comercializacién de un programa similar en su expresion al programa que se
espera descompilar y que perjudique de manera injustificada legitimos intereses del titular del
derecho o de su normal explotacién. 1!

Esta ultima postura considera que a efectos de poder obtener la idea, métodos, conceptos
matematicos y/o procedimientos que no son objeto de proteccidon es necesario acceder al
codigo objeto y/o fuente que si son protegidos por el derecho de autor. Asi es como por medio
de tales acciones, terceros pueden obtener los algoritmos, métodos, procedimientos incluidos
en el sistema, los que no resultan protegidos bajo tal régimen.

Segun Luis Moisset de Espanés y Maria del Pilar Hiruela de Ferndndez®?

, el programa de
computacion se elabora basandose en un algoritmo, el cual en esencia es una mera

elaboracion intelectual matematica y que, por tanto, pertenece al ambito de las ideas de la

100 Articulo 6. Directiva 2009/24. Descompilacidn. 1. No se exigird la autorizacidn del titular del derecho
cuando la reproduccién del cédigo y la traduccidn de su forma a efectos del articulo 4, apartado 1, letras
a) y b), sea indispensable para obtener la informacién necesaria para la interoperabilidad de un
programa de ordenador creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan
los requisitos siguientes: a) que tales actos sean realizados por el licenciatario o por cualquier otra
persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona
debidamente autorizada; b) que la informacion necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya
sido puesta previamente, y de manera facil y rdpida, a disposicién de las personas a las que se hace
referencia en la letra a), y ¢) que dichos actos se limiten estrictamente a aquellas partes del programa
original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

101 Articulo 6. Directiva 2009/24. ... 2. La aplicacién de lo dispuesto en el apartado 1 no permitird que la
informacion asi obtenida: a) se utilice para fines distintos de la consecucidn de la interoperabilidad del
programa de ordenador creado de forma independiente; b) se comunique a terceros, salvo cuando sea
necesario a efectos de interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente, o
c) se utilice para el desarrollo, produccién o comercializacion de un programa de ordenador
sustancialmente similar en su expresién, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor. 3.
De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la proteccion de obras literarias y
artisticas, las disposiciones del presente articulo no podran interpretarse de manera que permita que su
aplicacién perjudique de forma injustificada los legitimos intereses del titular de los derechos o sea
contraria a una explotaciéon normal del programa de ordenador.

102 Cfr. Moisset de Espanés, Luis e Hiruela de Fernandez, Maria del Pilar. Ob. citado. Pags. 3y 5.
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humanidad. La idea inserta en el software es patrimonio de toda la humanidad y por tanto su
titularidad no puede ser otorgada con exclusividad a una persona.

No es inusual que los desarrolladores de software lleven a cabo actividad de ingenieria inversa
sobre los programas de la competencia cuando ellos necesitan acceder al know how incluido
en los cddigos. Por medio de esta practica, un tercero puede identificar el cdmo y con que esta
realizado el software.

Sin perjuicio de ello, existe en la industria del software una idea generalizada en cuanto a que
la ingenieria inversa es una actividad que, o bien es considerada ilegal o bien altamente
antiética, equiparandola a una especie de espionaje industrial. Ademas de los limites a nivel
legislativo, contractual y/o técnico existentes en los distintos paises, esos resultan los motivos
que limitan la realizacidn de dicha actividad.

Tal practica sobre obras de software, podria tender a que tanto grandes empresas, pymes,
emprendedores como usuarios obtengan adaptaciones, actualizaciones, programas derivados
ademas de ser utilizada con fines educativos y/o de investigacién entre otras formas de
innovar y desarrollar sistemas informdaticos. No obstante ello, cabe advertir que ciertas
empresas consideran que la ingeniera inversa no es una practica que lleve a la innovacion sino
que ayuda en la mejora de procesos.

Contrariamente a la postura que permite la realizacion de ingenieria inversa, existe una
tendencia hacia la proteccidn del uso de medidas técnicas para mantener la reserva de la
informacidn contenida en los productos de software a través de imposibilitar técnicamente
dicha practica. En este sentido y como ya fuera enunciado, se ha establecido en el derecho
internacional por medio del Art. 11 del Tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual sobre Derecho de Autor (WCT) vy a través de normas de derecho interno, tal el caso
de la Ley de Derecho de Autor para el Milenio Digital de EEUU.

Esta situacidon lleva a la incertidumbre de, por un lado, entender que podria ser licita la

ingenieria inversa (sin considerar nuestro derecho interno atento el sistema de excepciones
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cerrado) ya que la misma pretende obtener conocimiento respecto de las ideas,
procedimientos, conceptos matematicos y/o métodos utilizados en los sistemas, lo que no es
objeto de proteccidn por el derecho de autor y mas aun, considerando que no es el fin del
sistema de proteccion lograr un monopolio tal que impida la transmisidn de las ideas y
funcionalidades del software y, por el otro lado, se interpreta que al encontrarse previsto a
nivel internacional la proteccidn juridica de medidas adoptadas para evitar la ingenieria inversa
y/o descompilacién del producto de software, esta practica resultaria ilicita porque para
llevarse a cabo deberian vulnerarse las medidas adoptadas.

La diferencia con nuestro derecho y todo aquel sistema que se basa en excepciones
expresamente fijadas donde no se contempla la practica de la ingenieria inversa como limite a
la proteccion, es que dicha actividad, implicaria llevar a cabo una copia de la obra infringiendo
el derecho de reproduccidn y/o en caso de no ser necesaria esta Ultima atento a que ya cuenta
licitamente con una, esa actividad se encuentra prohibida en el contrato de licencia a efectos
de no poder hacer uso de la obra con el fin de realizar acciones en ese sentido. Al respecto,
advierto que al consultar con técnicos en la materia, me han explicado que en ocasiones ni
siquiera es necesario realizar una copia del software para llevar a cabo la practica de ingenieria
inversa.

La situacidon descripta en forma previa provoca que el usuario final como asi también las
grandes compaiiias, los distribuidores, pymes o pequeiios emprendedores se vean limitados
y/o al menos contrariados en cuanto a la posibilidad de realizar ingenieria inversa con el fin de
acceder al conocimiento y tecnologia existente en el mercado y asi crear mayores
innovaciones, ya que los limites de aquella actividad resultan difusos.

Tal como ya fuera esgrimido en la introducciéon del presente, en palabras de Daniel

103

Chudnovsky, Andrés Lépez y Silvana Melitsko'®, existen fuertes debates en cuanto el alcance

qgue deberia tener la proteccion legal del software, considerando que un nivel de proteccion

103 Chudnovsky, Daniel; Lépez Andres y Melitsko, Silvana. Ob. citado. Péag. 8.
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demasiado amplio termine deteriorando la capacidad innovativa del sector al consolidar las
posiciones monopdlicas de aquellas firmas que han creado estandares en diversos mercados o
al restringir las posibilidades de realizar ingenieria inversa cuando esta tiene fines, tales como,
generar productos compatibles con el software existente, de investigacién, de seguridad o
educativos.

Por otra parte, se entiende que brindar un dmbito de absoluta libertad de acceso a la
informacidn y tecnologia producida por otros, generaria un desinterés por quienes invierten
actualmente en desarrollo de nuevos productos y/o innovan en mejoras a lo ya existente. En
este sentido, se ha entendido que las copias realizadas para llevar a cabo tales practicas,
generan infracciones a la ley de copyright y al deber de secreto.

En Estados Unidos de América, los jueces se han pronunciado a favor de la préctica de
ingenieria inversa ante ciertas condiciones. Asi es como en el caso Sega Enterprises v.
Accolade, Inc.?® los tribunales reconocieron que no obstante las copias realizadas sobre el
cddigo objeto pueden considerarse una infracciéon al derecho de copyright del titular del
software (en el caso, Sega), es un uso justo (fair use) descompilar el codigo objeto cuando esta
practica es la manera de acceder a elementos del cédigo que no se encuentran protegidos por
copyright y quien descompila tiene una razén legitima por llevar a cabo tal acceso.

En igual sentido, en al caso Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix, Corp.'% los jueces
entendieron que la ingenieria inversa y copias realizadas sobre el programa de software de
titularidad de Sony fueron un uso justo (fair use) en cuanto a que su propésito fue el de
conseguir acceso a los elementos no protegidos del software de propiedad de Sony. Los jueces
explicaron que el programa de software de Sony contenia elementos funcionales no
protegidos por copyright y que la demandada solo podria acceder a esos elementos a través de

la ingenieria inversa. Ademas, se considerd el hecho de que Connectix, Corp. utilizara dicha

104 Sega Enterprises V. Accolade, INC., U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit October 20, 1992. 977 F.2d
1510, 24 USPQ2d 1561.

105 Sony Computer Entertaiment, Inc. v. Connectix, Corp. Ninth Circuit Court of Appeals. 2000. 203 F.3d
596.
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informacidn para crear un programa de software que permitiera a los usuarios jugar a juegos
disefiados para la consola Playstation de Sony en otras computadoras, remarcando que el
programa de computacion realizado por la demandada en autos no contenia material
protegido por copyright.

El debate, al que se hizo mencién en este apartado, se agrava con la nueva modalidad
adoptada para la provisidon del uso de software, denominada cloud computing, por medio de la
cual, el usuario se encuentra imposibilitado fisicamente de acceder al cédigo objeto ya que el
mismo se encuentra en los servidores del productor de software, contando el licenciatario con
la sola posibilidad de hacer uso de tal sistema por medio del acceso a través de internet. Antes
de que se generalice la modalidad de software como servicio, mas conocido como SaaS, los
desarrolladores distribuian el codigo objeto de software instaldndolo en los servidores y/o
equipos de propiedad de los usuarios y en circunstancias, el usuario exigia la entrega y/o
depdsito del codigo fuente, (siendo usual la firma de un contrato de escrow) para ser utilizado
en determinados supuestos, tal como, quiebra de la empresa, cambio de actividad de la
compaiiia, necesidades de actualizacién, entre otros.

Pamela Samuelson y otros'%, han desarrollado en uno de sus estudios estrategias a efectos de
regular la ingenieria inversa, asi ha indicado como algunas opciones: (i) permitir expresamente
la ingeniera inversa para ciertos propdsitos y no para otros; (ii) regular herramientas que se
van a poder utilizar a efectos de llevar a cabo la ingenieria inversa y (iii) restringir la difusién de
informacidn derivada de la ingenieria inversa.

Cabe advertir que la ingenieria inversa sirvié como herramienta para el desarrollo de la base
tecnolégica de economias como la japonesa, que actualmente es una potencia en la

produccidn y exportacion de dicha clase de bienes, tangibles e intangibles.’

106 Cfr. Samuelson, Pamela and Scotchmer, Suzanne. The Law and Economics of Reverse Engineering.
Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://people.ischool.berkeley.edu/~pam/papers/I&e%20reveng3.pdf. Pag. 1581

107 Cfr. World Intellectual Property Organization. Silva, Alberto Cerda. Director de estudios. . Bario Rios,
José Luis. Ob citado. Pag. 154.
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Il. Misuse

Teniendo en cuenta la posicién esgrimida en cuanto a que ciertas practicas, tal como proteger
en exceso las prerrogativas otorgadas por medio del derecho de autor, podrian llegar a
objetarse configurando abuso de derecho o encontrandolas violatorias del derecho de defensa
de la competencia o incluso cldusulas abusivas de un contrato, se debe mencionar a la doctrina
“misuse” que ha sido objeto de analisis en paises como Estados Unidos de América y que
también fue incluida en tratados internacionales, algunos de los cuales fueron ratificados por
nuestra Republica Argentina, tal el caso del art. 40.2 del ADPIC.

Segun los dichos de Troy Paredes®

esta doctrina es una variante de la doctrina equitativa de
las manos sucias (unclean hands), desarrollada originariamente como defensa de un reclamo
de infraccién al derecho de patentes. Este instituto considera que si el titular del derecho de
autor usa su derecho de una manera que quebranta la politica del derecho de autor, los
tribunales deben negar la proteccidn contra la infraccidn.

Lo que se ha discutido es como se define el tipo de conducta que se entiende abuso del
derecho. Existen dos posturas sobre el supuesto. Una primer posicién denominada “scope of
the grant” (dmbito de aplicacion de la concesidn) que entiende que la conducta indebida del
titular del derecho no debe alcanzar un nivel de abuso que llegue a una violacién del derecho
de defensa de la competencia para constituir abuso del derecho (misuse). Por su parte, el otro
punto de vista, argumenta que el titular del derecho de autor debe alcanzar el nivel de
violacidn al derecho de defensa a la competencia para constituir abuso del derecho.

Es importante considerar que previo al desarrollo de la doctrina del abuso del derecho
(misuse), los tribunales rechazaban la posicién de quienes alegaban, como defensa afirmativa

contra las demandas por infracciones esgrimidas, violacion del derecho de defensa de la

competencia por parte del titular del derecho.

108 Cfr. Troy Paredes. Comment . Belkeley Technology Law Journal. University of California, Berkeley.
Boalt Hall School of Law. Copyright misuse and tying: Will Courts stop misusing misuse?.. Volume 9 |
Issue 2 Article 4. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=btlj Pag. 1.
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Esos tribunales dividian los asuntos del derecho de defensa de la competencia y la infraccion
por dos vias principales de razonamiento. Asi es que los tribunales argumentaban, por un lado,
gue los remedios de la ley de defensa de la competencia son exclusivos y que la violacion de
ese derecho por el reclamante, no puede ser invocada como una defensa afirmativa a efectos
de exonerar a un infractor de sus responsabilidades y segundo, que aquella parte que viola el
derecho de defensa de la competencia no queda despojada de su propiedad y sus derechos.'®®
El primer caso que tratd la doctrina fue Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.° Los hechos del
caso comprenden un reclamo realizado por Suppiger Co. al entender infringida su patente, la
invencion patentada consistia en una maquina para depositar tabletas de sal, util en la
industria conservera para la adiciéon de cantidades predeterminadas de sal al contenido de las
latas. El negocio principal de Suppiger Co. era la venta de tabletas de sal. En conexidn con este
negocio, esta ultima licenciaba la maquina patentada a los comerciantes de conservas, bajo la
condicidn de usar la maquina solamente con las tabletas de sal de su subsidiaria.

La pregunta que pretendidé responder la Corte, en el marco de la equidad, fue si debia
protegerse el monopolio que implicaba el derecho de patentes cuando quien resulta
demandado mantiene una competencia de ventas de articulos que no se encuentran
patentados.

Indican también en su fallo que la politica publica excluye del monopolio brindado por medio
de una patente, todo aquello que no conforma la patente. De igual forma, resulta prohibido
hacer uso de una patente para asegurar un derecho exclusivo o un limitado monopolio no
otorgado por la oficina de patentes y el cual es contrario a la politica publica. Entendieron que
es un principio general aplicable por los tribunales, en especial en supuestos de equidad,
donde pueden no hacer lugar a la protecciéon derivada del derecho de patentes cuando el

demandante esta utilizdndolo contrariamente al interés publico.

109 Cfr. Troy Paredes. Comment . Ob. citado. Pag. 21.
110 Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., U.S. Supreme Court. 314 U.S. 488 (1942)
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Los jueces en el caso argumentaron que en base a la equidad no se debe dar lugar a proteccion
y en consecuencia, se debia rechazar el reclamo de infraccidn, hasta tanto la practica
inapropiada sea abandonada y las consecuencias del abuso del derecho se hayan disipado. Asi
es que concluyeron, que la conducta era contraria al orden publico y por eso el tribunal
razonablemente desestimé la denuncia por falta de equidad.

Siguiendo el razonamiento de Troy Paredes, la doctrina del abuso del derecho representa los
esfuerzos de los jueces por asegurar que la politica publica inmersa en el derecho de
propiedad intelectual sea preservada y promovida. Eso crea, por un lado, incentivos para
quienes infringen el derecho de autor respecto a alegar el abuso del derecho y por el otro,
incentivos para los titulares de derecho de autor a efectos de hacer cumplir sus derechos
armonizando su conducta a la politica de derecho de autor.

Con posterioridad al caso Morton Salt Co., los jueces se pronunciaron sobre la doctrina del
abuso del derecho en relaciéon al derecho de autor en los autos M. Witmark & Sons v.
Jensen!'?, En este caso el actor alegaba dafios por infringir el demandado ciertos derechos de
autor de su titularidad y a su vez, solicitaba una medida para no violar tales derechos en el
futuro. El accionante refiere que el demandado, quien operd ciertos teatros, ejecutd peliculas
sin primero obtener del accionante una licencia de uso. Por su parte, la defensa advierte que el
actor no tiene derecho para solicitar compensacidn ya que este pretende ilegalmente extender
su derecho de autor y que el método de hacer negocios de quien reclama en autos, resulta una
violacién al Sherman Anti Trust Act, esto es, la ley de defensa de la competencia de Estados
Unidos de América.

En cuanto a las particularidades del caso, se indica que los accionantes son miembros de la
Sociedad Americana de compositores, autores y publicistas, mejor conocida como Ascap. Asi

es como se sostiene que las licencias para llevar a cabo la ejecucion de la musica sujeta a

111 Cfr. Troy Paredes. Comment . Ob. citado. Pag. 3.

112 M. Witmark & Sons v.Jensen. Santley —Joy, Inc. v. Hastings Theatre Corporation. Harms, Inc. v. Grand
Theatre Corporation. M. Witmark & Sons et al. v. Berger Amusement Co., Inc. United States District
Court, District of Minnesota, Fourth Division. September 9, 1948.
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derecho de autor en las peliculas sonoras son manejadas exclusivamente por Ascap en relacion
al actor y demds miembros de la organizacién. En tal sentido, todos los montos obtenidos
respecto a las licencias de los miembros de Ascap son abonados a esta ultima, quien distribuye
los importes entre dichos miembros, de acuerdo a la formula prevista por la organizacién.

Los jueces remarcaron sobre el caso que el actor como sus asociados han adoptado,
conscientemente o inconscientemente, un método o plan de otorgamiento de licencias para la
ejecucién publica de musica en el campo de las peliculas sonoras, que ha otorgado un
monopolio del 80% de toda la musica ejecutada en las peliculas sonoras. Teniendo en cuenta
ello, los miembros de Ascap han obtenido una ventaja econdmica que excede lo otorgado al
titular del derecho. Asi es como, a través de Ascap, los actores y sus asociados rechazan el
otorgamiento de licencias o imponen un monto de licencia exorbitante.

Continuaron indicando que la libre competencia de los miembros de Ascap para licenciar en
forma individual su musica, efectivamente se frena si no es completamente destruida por el
esquema de operacion que los miembros de Ascap han adoptado, ya que todas las licencias
son otorgadas por medio de Ascap bajo su control y dominio.

En base a ello, los jueces entendieron que ademas de extender el monopolio brindado por el
derecho de autor, el método utilizado por Ascap infringe el derecho de defensa de la
competencia (Sections 1 - 2 of the Sherman Anti-Trust Act), ya que a través de fijar los precios
se genera un control del mercado y de la competencia.

Asimismo, los jueces remarcaron que el actor no debe usar los privilegios otorgados por el
derecho de autor contra los intereses publicos. El tribunal concluye el fallo resolviendo que los
intereses publicos trascienden los derechos del actor, tanto en relacion al reclamo de dafios
pasados como respecto de la proteccion que se pretende a futuro y donde el otorgamiento de
una compensacion sirviera para continuar una practica ilegal, esa condena debiera ser

retenida.
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Cuando la proteccidn tiende a servir al actor en su plan de extender su derecho de autor en un
control monopolizado mads alld del apropiado alcance, se debe denegar el reclamo. Finalizan
indicando que en vista a encontrar que el monopolio del derecho de autor ha sido extendido,
no era necesario determinar si las violaciones del derecho de defensa de la competencia
privaban por si mismo al actor del derecho de indemnizacion.

En el caso en analisis, también se identificd tal como en Morton Salt, Co. que el bien a proteger
es el interés publico por sobre el derecho de autor pero en este ultimo, se remarcd que en
supuestos de abuso de derecho, no es necesario determinar una violacion al derecho de
defensa de la competencia, esto tiene relacién con las dos posturas esgrimidas al comienzo de
este apartado.

Un caso particular referido al software fue Lasercomb America, Inc. v. Reynolds!'3. En cuanto a
los hechos se relata que Holiday y Lasercomb eran competidores en la industria del troquel de
acero utilizado para marcar papel y cartén. Lasercomb desarrollé un programa de software
gue fue el objeto de la disputa. Usando este programa, se crea el disefio que se pretende
realizar en el cartdn y/o papel para luego ejecutarlo en forma mecanica.

En 1983, Lasercomb le otorga licencia a Holiday Steel sobre cuatro copias del software. Esta
ultima, eludié la proteccidn realizada por Lasercomb y efectud 3 copias mas no autorizadas del
software en cuestién. Con posterioridad, Holiday Steel crea un programa de software llamado
“PDS-1000", que resulta una copia integra del software de Lasercomb.

En base a ello, Lasercomb reclamé por infraccidon del derecho de autor, incumplir el contrato,
apropiacién indebida de secretos comerciales, falsa designacién de origen, competencia
desleal y fraude.

Por su parte, la defensa alegd que asumiendo que Lasercomb contaba con un derecho de
autor, hacia abuso del mismo. Esta afirmacion sobre el abuso del derecho se basé en las

condiciones plasmadas en el acuerdo de licencia estandar del actor, por medio del cual se

113 Lasercomb America Inc. v. Reynolds. U.S. Court of Appeals, Fourth Circuit. August 16, 1990.
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restringe a los licencitarios la participacidn, cualquiera sea la forma, en la produccion de un
software que cumpla similares funcionalidades al suyo. Esta clausula refiere a un término de
no competencia utilizado en el mercado a efectos de evitar el desarrollo de productos
similares que compitan con el del licenciante. Es importante remarcar que la defensa no fue
obligada por ese contrato de licencia ya que se reusé a firmarlo.

Los jueces del caso, al analizar la defensa del abuso del derecho (misuse), establecieron que la
misma es inherente a la ley de derecho de autor como el abuso del derecho de patentes es
inherente a la ley de patentes. En este sentido, los jueces entendieron que desde que el
derecho de autor como el derecho de patentes sirve en forma paralela para los intereses
publicos, el abuso del derecho como defensa deberia aplicar para las acciones que infringen
cada uno de esos derechos. Ambos, buscan aumentar el conocimiento humano y las artes a
través de recompensar a los investigadores y autores con derechos exclusivos sobre sus
trabajos por un periodo limitado de tiempo. A la vez, la garantia del poder monopdlico no
extiende su propiedad a obras no cubiertas por derecho de autor o patente.

Por su parte, los jueces al hablar de si es necesaria la infraccidon del derecho de defensa de la
competencia para entender que existe abuso de derecho, indican que mientras la violacion del
derecho de defensa de la competencia probablemente alcance el abuso del derecho de autor,
lo inverso no es necesariamente verdad. Por tal motivo, el abuso del derecho no necesita de la
violacidn del derecho de defensa de la competencia para resultar una defensa equitativa
contra la accién infringida.

Continuan diciendo los jueces que Lasercomb sin duda tiene derecho a protegerse contra las
copias que se realicen de su software. No obstante, su licencia de uso va mas alla y tiende a
suprimir cualquier intento de los licenciatarios de implementar independientemente la idea
que el software expresa. Asi es que consideran que no puede negarse que Lasercomb tiende a

usar su derecho de autor en una forma adversa a la politica publica inmersa en ese derecho.
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El abuso del derecho surge del intento de Lasercomb de hacer uso del derecho de autor en su
expresién particular, el software, para controlar la competencia en dreas que se encuentran
fuera del derecho de autor, un ejemplo, su idea. El hecho de que los demandados no sean
parte del acuerdo de licencia que contenia la cldusula de no competencia, no se opone a su
defensa de abuso del derecho de autor.

La pregunta que se hacen es si Lasercomb hace uso de su derecho de autor de una manera
contraria a la politica publica, siendo la respuesta a esa pregunta afirmativa. Finalizan el fallo,
resolviendo revocar la medida cautelar y la concesién de dafios y perjuicios por infracciéon al
derecho de autor.

Troy Paredes considera que a una persona que infringe el derecho exclusivo de quien demanda
se le debe requerir prueba de que el acuerdo de licencia perjudica el bienestar publico. La
presuncién de abuso de derecho no debe valorarse en favor del infractor como se pretende en
la posicién tradicional. Mas bien, la presuncion debe pesar alrededor de proteger los derechos
de propiedad intelectual como se pretende con la postura que entiende necesario alcanzar
una violacién del derecho de defensa de la competencia.

Que el abuso del derecho pueda perjudicar la competencia y la politica de derecho de autor es
una razon suficiente para tomar consciencia de como los tribunales definen el abuso del
derecho. !

Atento a que el abuso del derecho de autor provee un riesgo real para el titular del derecho en
cuanto a que él sera incapaz de exigir el derecho exclusivo cuando el potencial beneficio
depende de la defensa, baja las ventajas esperadas por el otorgamiento del derecho de autor,
lo cual devalua este derecho. Si este baja, la demanda por ese derecho disminuye. Y si esa
demanda se reduce, los esfuerzos individuales y corporativos para crear trabajos protegidos

por derecho de autor se acortan. El resultado es menor innovacion y creatividad.

114 Cfr. Troy Paredes. Comment . Ob. Citado. Pag. 9.
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Lo que aumenta la probabilidad de que el tribunal exonere a un infractor, debilita la politica de
derechos de autor mediante el fomento de la infracciéon. Primero, por disminuir los costos
relativos para los infractores de derecho de autor en comparacién con el precio del producto,
la defensa alienta a los consumidores a infringir mas que a comprar. En segundo lugar, por
bajar los costos relacionados a la infraccién en comparacién con la innovacién y la creacidn, la
defensa perjudica los incentivos de potenciales competidores en cuanto a crear nuevos
trabajos que compitan con los trabajos protegidos por derecho de autor existentes. 1%°

En consideracion al razonamiento seguido por Troy Paredes, entiendo que por un lado, el
abuso del derecho puede resultar un instituto de importancia para limitar los excesos del
titular de la obra de software, pero a la vez, se debe tener en cuenta que dar lugar a la teoria
del abuso del derecho sin un andlisis probatorio a cargo del infractor que resulta demandado,
puede generar el efecto contrario al que se pretende, esto es, desincentivar la innovacién. Por
eso, es necesario que se determine en qué supuestos es de aplicacion la defensa esgrimida y
gue la carga de la prueba esté a cargo de quien pretende hacer valer la defensa y asi, impedir
la aplicacidn del reclamo de dafos.

Ello, sin perjuicio de considerar que esa defensa debe lograr un efecto suspensivo o dilatorio,
hasta tanto quien realiza abuso del derecho y/o viola las leyes de defensa de la competencia
deje de llevar a cabo esa practica. Lo contrario implicaria extenderse del limite que por medio
de alegar el abuso se pretende lograr, el que no es otro que delimitar el monopolio existente a
favor del titular del derecho de autor.

En resumen, los casos expuestos tratan el tema del abuso del derecho, definiendo a este como
un acto que debe alcanzar la violacidon del derecho de defensa de la competencia, mientras
gue en ciertos supuestos se entendid que no es necesario alcanzar tal nivel. Esta cuestidn aun
no definida resulta de gran interés a efectos de no generar una vaguedad en cuanto a los

limites del instituto que se pretende hacer valer. Por su parte, es importante remarcar que en

115 Cfr. Troy Paredes. Comment . Ob. Citado. P4gs. 19y 20.

74| Pagina



estos casos se ha resuelto a favor del abuso del derecho en consideracion a la extensién del
monopolio previsto por el derecho de autor, haciendo primar el interés publico por sobre el
derecho individual otorgado por la legislacién de propiedad intelectual.

En cuanto a nuestro pais, el instituto del abuso del derecho se encuentra previsto en el art.
1071 del Cédigo Civil y art. 106 del nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, con vigencia
desde agosto del corriente afio.

117 entiende que el abuso del derecho resulta un

En palabras de Jorge Joaquin Llambias
principio regulador de los derechos subjetivos. En efecto, considera que no es posible dejar
que los derechos subjetivos se desentiendan de la justicia o se desvien del fin para el cual han
sido reconocidos y por el contrario, se utilicen como armas de agresidon para sojuzgar y
explotar a los demas.

El nuevo Cddigo Civil y Comercial de la Nacién ademas de incluir las condiciones previstas en
nuestro ordenamiento anterior, agrega lo relacionado a la actividad desplegada por el juez. En
este sentido, establece que el juez deberd ordenar medidas que sean necesarias para evitar los
efectos del ejercicio abusivo o situacion juridica abusiva y/o procurar la reposicion al estado
anterior e incluso, indemnizacién en relacion a los dafios causados.

Por medio de este instituto se busca determinar y en su caso, sancionar la intencion de
perjudicar, el ejercicio del derecho con culpa del titular, sin interés o utilidad y/o contrario al
fin econédmico o social del derecho como asi también en supuestos de ejercicio contrario al fin
de su institucién o a la moral.

En el dmbito internacional, el ADPIC habla en su art. 8 parrafo 2 donde se refiere a la adopcién

de medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por

116 ARTICULO 10 CCCN.- Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento
de una obligacion legal no puede constituir como ilicito ningin acto. La ley no ampara el ejercicio
abusivo de los derechos. Se considera tal el que contraria los fines del ordenamiento juridico o el que
excede los limites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo
necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situacion juridica abusiva vy, si
correspondiere, procurar la reposicién al estado de hecho anterior y fijar una indemnizacién.

117 Cfr. Llambias, Jorge Joaquin. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Tomo lI. Ed. Abeledo. Perrot, 1.
2001. Pags. 156 a 158.
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sus titulares o el recurso a practicas que limiten de manera injustificable el comercio o
redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnologia.

Por su parte, para entender cuando estamos ante una violacion del derecho de defensa de la
competencia en nuestro pais, acogido por ley 25.156, se hara hincapié a la figura del abuso de
posicién dominante. La doctrina tiene dicho que el abuso de posicidén dominante se puede dar
de dos maneras: “abuso exclusorio” que seria aquella conducta por medio de la que una
empresa que detenta posicion dominante se aprovecha de dicho poder para excluir a sus
competidores actuales o potenciales, ejemplos de este tipo de abusos lo constituyen los
precios predatorios, negativa de ventas, imposicién de condiciones abusivas de contratacion a
competidores, las ventas atadas, etc.

Por su parte, la otra manera resulta el “abuso explotativo” que comprenderia aquella conducta
por medio de la cual la empresa que detenta posicion dominante se sirve de ella para fijar
precios superiores a los competitivos sin que ello implique ninguna restriccion al régimen de
competencia.!®

La jurisprudencia argentina ha definido al abuso de posicion dominante en el siguiente
sentido: “El abuso de la posicion dominante al que alude la ley 25.156, es aquella situacién en
que se coloca una persona, cuando para un determinado tipo de producto o servicio, es la
Unica oferente o demandante dentro del mercado nacional, o cuando sin ser la Unica, no esta
expuesta a una competencia sustancial o, cuando estd en condiciones de determinar la

viabilidad econdmica de un competidor o participante en el mercado.”*°

118 Cfr. Faull, J. & Nikpay, A., "The EC Law of Competition", p. 189, Oxford, 1999. Citado por Bouzat,
Gabriel. El abuso de posicion dominante. Un comentario al fallo Y.P.F. S.A. Fallo comentado. Corte
Suprema de Justicia de la Nacién (CS) ~ 2002/07/02 ~ Y.P.F. S. A. LA LEY2003-B, 228. P4g. 1.

119 juzgado Nacional de 1a Instancia en lo Comercial Nro. 3. Mar-tra S.A. c. Carrefour Argentina S.A.
08/07/2010. La Ley Online. AR/JUR/75486/2009.
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Nuestro nuevo Cdadigo Civil y Comercial de la Nacién, prevé el supuesto de abuso de posicidén
dominante en su art. 11'%°, asi indica: “... Lo dispuesto en los arts. 9° y 10° se aplica cuando se
abuse de una posicién dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones especificas
contempladas en leyes especiales”. El cddigo anterior no contaba con normas referidas
especificamente al abuso de posicion dominante. En definitiva, este instituto es una especie
del género abuso de derecho.

Por ultimo, también se debe tener en cuenta lo incorporado en el Libro Il Seccién 22 donde
trata los contratos celebrados por adhesion a clausulas generales predispuestas. Especial
mencién se debe hacer de lo previsto en el art. 988 donde refiere a las cldusulas abusivas'? .
Este articulo contempla lo estipulado en su oportunidad en la ley de defensa del consumidor
(art. 37 ley 24.240).

Entiendo que en los casos donde se estipulan prohibiciones mas alld de lo previsto en el
derecho de autor y/o que amplien lo que por medio de tal derecho se pretende proteger,
podrian llegar a ser objeto de un reclamo alegando la existencia de una cldusula abusiva
conforme art. 988 inc. b, dando lugar a declarar la ineficacia de tal cldusula y los dafios que en
su caso correspondan.

Considero que la inclusién del articulo en analisis en el nuevo cddigo pretende ampliar
aquellos sujetos que podrdn hacer valer la inclusidon de cldusulas abusivas en un contrato de
adhesion, ya que no sélo resulta previsto a favor de los consumidores.

En cuanto a la industria del software, se deben considerar ciertas practicas comunes en el
mercado, como las ventas atadas, por medio de las cuales se liga el otorgamiento de una

determinada licencia a la venta de los servicios de soporte y mantenimiento. Este esquema de

120 Art, 11 CCCN.- Abuso de posicidn dominante. Lo dispuesto en los arts. 9° y 10° se aplica cuando se
abuse de una posicion dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones especificas
contempladas en leyes especiales.

121 ARTICULO 988 CCCN.- Clausulas abusivas. En los contratos previstos en esta seccidn, se deben tener
por no escritas: a) las cldusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; b) las que
importan renuncia o restriccion a los derechos del adherente, o amplian derechos del predisponente
que resultan de normas supletorias; c) las que por su contenido, redaccion o presentacidén, no son
razonablemente previsibles.
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hacer negocios es habitual en el mercado del software, ya que por este medio el titular trata
de obtener los beneficios deseados en base a los costos invertidos. En estos supuestos, no
consideramos aplicable el abuso del derecho ya que resulta una practica generalizada y tiene
una razon de ser en el mercado.

Ahora bien, analizando otro tipo de prdcticas contractuales como resulta ser la extensién de la
protecciéon del derecho de autor a cuestiones que no son protegidas como es la idea,
conceptos matematicos, métodos de operacién o procedimientos, a través de definirlas como
secretos comerciales y/o prohibiendo practicas de ingenieria inversa y alegar en juicio tales
incumplimientos, puede llegar a dar lugar a la defensa del abuso del derecho en favor del bien

publico que se pretende proteger, que no es mds que el acceso a la innovacion.

lIl. Fair use

En paises donde el sistema de limitaciones del derecho de autor es amplio, un ejemplo claro es
el fair use del derecho anglosajoén, es posible llevar a cabo una actividad de ingenieria inversa
cuando la misma cumple con las condiciones exigidas por el fair use: (i) objetivo y
caracteristicas del uso, (ii) naturaleza de la obra copiada, (iii) grado de utilizacién de la obra y
(iv) repercusién en el mercado de la obra original. Ello, sin perjuicio de resultar en casos objeto
de criticas por la incertidumbre que puede generar.

Asimismo, es importante advertir que por lo general los supuestos de infraccion de software
tienden a tener repercusion en el mercado, lo que provoca que una de las condiciones del fair
use no sea favorable a la utilizacidn sin autorizacidn en ciertos supuestos.

Pareciera que el sistema del fair use indicado en forma previa se asemeja a la regla de los tres
pasos del Convenio de Berna, la cual prevé: i) se trate de casos especiales, ii) que no atenten
contra la normal explotacion de la obra vy iii) que no causen un perjuicio injustificado a los
intereses legitimos del titular de los derechos.

Sin perjuicio de dicha regla ser aplicable a nuestro derecho positivo, siendo que el Convenio de

Berna ha sido ratificado por nuestro pais, el texto del articulo 9.2 que refiere a la regla de los
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tres pasos lo entiendo no operativo, por lo que su aplicacién depende de que una norma
interna establezca ese tipo de limitacion amplia en forma expresa, sirviendo de uso como
criterio de apreciacidn en base a las limitaciones que en forma expresa se prevén en nuestro
derecho local, conforme el particular sistema de limitaciones cerrado con el que contamos.

La teoria del fair use del derecho estadounidense, siguiendo a la corte del caso “Oracle vs
Google”, cuenta con factores a cumplir. El primero de ellos habla de “el propdsito y caracter
del uso”, incluyendo si ese uso tiene propdsitos comerciales o educativos. Este factor tiene dos
elementos que lo integran:

a. siycon qué extensién el nuevo trabajo es transformador, esto es, si se le adhiere algo
nuevo y con un propdsito adicional o caracter diferente, alterando el articulo utilizado con una
nueva expresion, significado o mensaje. La jurisprudencia en el caso Elvis Presley Enters. Inc, v.
Passport Video'?? ha dicho que un nuevo trabajo es transformador cuando utiliza material
sujeto a copyright para propdsitos distintos que el perseguido por el material original.

b. sieluso cuenta con propdsitos comerciales.

El segundo factor se relaciona a “La naturaleza del trabajo sujeto a copyright”. Este factor se
centra en considerar si la obra sujeta a copyright es informativa o creativa. La expresion
creativa se encuentra dentro del nucleo de los propdsitos de proteccidon que se persiguen con
el copyright. Los sistemas informaticos cuentan tanto con componentes funcionales como
expresivos, donde los elementos funcionales estdn de por si desprovistos de proteccién por el
derecho de copyright, estos elementos deben recibir un menor grado de proteccidn que los
trabajos literarios tradicionales. Asi es que cuando la naturaleza del trabajo comprende
puramente elementos funcionales y ese trabajo necesita ser copiado en sus elementos
expresivos para realizar esas funcionalidades, en base al factor en analisis se entiende que el

uso es justo.

122 Elvis Presley Enters., Inc. v. Passport Video, 349 F.3d 622, 629. United States Court of Appeals,Ninth
Circuit. 06/11/2003.
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El tercer factor se refiere a “la cantidad y sustancialidad de la porcidén usada en relacion a la
totalidad del trabajo sujeto a copyright” se trata de establecer el volumen utilizado tomando
como base el trabajo en su totalidad.

El cuarto y ultimo factor hace foco en “el efecto que el uso genera sobre el potencial mercado

123 se ha

para aquella obra sujeta a copyright o el valor del tal obra”. La Suprema Corte
manifestado en el sentido de entender que este factor es sin duda el mas importante
elemento del fair use. En relacidn al analisis de este factor se requiere que los tribunales
consideren no solo el grado de dafio al mercado causado por las acciones particulares del
presunto infractor, sino también si en caso de no restringirse daria lugar a un impacto
sustancialmente adverso sobre el potencial mercado de quien ingresa en primer lugar al
comercio.

El fair use, como sistema de excepcion abierto, permite, en determinadas situaciones, el uso
de una obra protegida por copyright sin la autorizacion del titular del derecho, y sin que este
uso constituya una infraccién. En la actualidad, el fair use se prevé en la seccion 107 del
Copyright Act de 1976. No obstante, la ayuda que puede brindar ante la necesidad de limitar la
proteccion al derecho de autor, ha sido cuestionada atento a que su aplicacién ha dado lugar a
posturas diversas, lo que no colabora con el logro de esa seguridad juridica que se pretende.

A su vez, es importante destacar, a efectos de diferenciar nuestro derecho del aplicable a
Estados Unidos de América (derecho objeto de andlisis a lo largo de este apartado) lo que
indica la constitucién de los Estados de Unidos de América en cuanto a los fines perseguidos al
proteger los derechos de los autores, indicando que se pretende promover el progreso de la
ciencia y el uso de las artes. Mientras que en nuestro derecho no se establece el fin principal,

asi es que indica nuestra Constitucion en el art. 17 “...Todo autor o inventor es propietario

exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. ...".

123 Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enters., U.S. Supreme Court. 471 U.S. 539, 549. 20/05/1985.
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Mas allad de entender de importancia la diferencia aludida, considero que resulta implicito que
para nuestro derecho uno de los principales fines del derecho de autor es el acceso y
participacién en la cultura como al progreso cientifico, siendo esto incluido al incorporar en la

reforma de 1994 tratados con jerarquia constitucional que incluyen tales previsiones.

G. EXTENSION DEL DERECHO DE AUTOR A TRAVES DE LA
PROTECCION CONTRACTUAL

Las estipulaciones previstas por las empresas desarrolladoras de software en los contratos a
firmarse con sus proveedores, empleados, distribuidores y/o usuarios brindan proteccion, en
ocasiones, complementaria a la prevista por la ley de derecho de autor y en supuestos, a la
legislacién aplicable en general.

1243l hablar de la ley de defensa de la competencia (LDC) y su

Cabanellas de las Cuevas
relacidn con las licencias otorgadas sobre patentes, lo que considero aplicable a supuestos de
derecho de autor, ha dicho que las clausulas incluidas en los contratos de licencia pueden
tener efectos negativos sobre la libre concurrencia en infraccion al art. 1° de la LDC. Continua
indicando que la conducta del licenciante debe juzgarse teniendo en consideracion la
posibilidad de que configure un abuso de posicién dominante. Asimismo, indica que la
obstaculizacién del otorgamiento de licencias, mediante la imposicidon de condiciones estrictas,
puede llevar a la explotacidn de los avances técnicos solamente por aquellas firmas que le den
origen, lo que es contrario a la apertura y competitividad de los mercados, ademds de impedir
efectos favorables para el interés econdmico general que se genera con la difusién de nuevos
conocimientos.

A continuacion, se exponen, por medio de un cuadro, un resumen de algunas de las cldusulas

que pueden preverse en los contratos a firmar por los titulares de los programas de

computacion. Debajo del cuadro se ampliard la explicacidon de cada clausula en particular.

124 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. “Derecho antimonopdlico y de Defensa de la Competencia”.
Tomo 1. Editorial Eliasta S.R.L. Buenos Aires, 2005. Pags. 302 a 304.
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CLAUSULAS

Usuarios /
Clientes

Proveedores

Empleados

Partners y/o
distribuidores

- Reconocimien
todela
titularidad del
SW.

- Se establecen
las

- Reconocimiento de

quien resultara

propietario de los

resultados

alcanzados en el
desempefio de sus

- Se prevé que
todos los
resultados
consecuencia
de las tareas
desplegadas en

- Reconocimiento de la
propiedad intelectual
del software de la
empresa productora.

- Inclusién de modelo
de contrato de licencia

limitaciones servicios. ejercicio de sus | para usuarios finales o
Clausula de PI y/o - Renuncia de funciones seran | un listado en el que se
prohibiciones derechos por el de titularidad indiquen aquellas
que tal tercero proveedor. del empleador. | cldusulas que deberdn
licencia - Se estipulan - Seestipulan las | serincorporadas al
comprende. facultades a favor facultades a contrato de licencia a
de quien contrata favor del celebrar con el usuario
al proveedor. empleador. final.
- Se estipula que |- Se prevé cldusula - Escomun - El fabricante y/o

Clausula y/o
Convenio de
Confidencialidad

se entiende por
informacion
confidencial a
los efectos del
contrato, los
derechosy
obligaciones de
la parte
informante,
como asi
también de la
parte receptora
dela
informacion.

- Se define la
informacion
confidencial. En
ese sentido, las
empresas
informaticas
suelen
comprender a
todo aquel
producto de
software y/o
documentacion
relacionada con
el mismo,
incluyendo la
idea, método de
operaciony
procedimiento
contenido en la
obra.

- Casos de
eximicion de
cumplir con el

que contempla el
deber de
confidencialidad a

cargo del proveedor

en relacién a la

informacion a la que
tendra acceso para el

desempefio de sus

tareas. (basado en lo
previsto en el art. 3 de

la Ley 24.766 - LCI)

- Se suele prever que

se entenderd por
informacion

confidencial como en

el caso de los
empleados.

suscribir con los
empleados un
acuerdo de
confidencialidad
y/o estipular una
cldusula en el
reglamento
interno a firmar,
generalmente
haciéndose
hincapié en lo
normado por la
ley de contrato
de trabajo art. 83
(deber de
secreto) y art. 85
(deber de
fidelidad) de la
LCT, art. 3 dela
LPly articulo 157
bis del Cédigo
Penal.

desarrollador suele
prever clausulas que
establecen un deber
de confidencialidad a
cargo de ambas
partes en relacion a
aquella informacion
que se
proporcionaron y/o
proporcionaran
mutuamente.

- Se suele incluir a
modo
ejemplificativo, el
tipo de informacién
y/o documentacion
que las partes
entenderan por
confidencial,
previéndose aquella
que sea accesible a
través de los codigos
objeto y fuente, de
los documentos de
analisis que
permiten la
realizacion del
software, aquella
documentaciéon de
puesta en marcha,
entre otras.
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deber de
confidencialidad.
- Amplitud en su

Clausula de
Prohibicion

vigencia.

- Se suelen - - - Se suele prever una
limitar los usos cldusula de
permitidos prohibicidn, en la que

respecto del
codigo fuente en
los supuestos de
entrega.

- Se prevén
prohibiciones
relacionadas con
llevar a cabo
actos de
disposicion,
como asi
también
desarrollos
adicionales y/o
modificaciones
sobre el
software
existente.

se fijan determinadas
circunstancias que no
estan permitidas para
el distribuidor, entre
las que podemos
mencionar: (i) ofrecer
productos de software
a terceros que quieran
revender; (ii) copiar o
descifrar los codigos
fuentes u otros
elementos del
software para su
posterior desarrollo;
(iii) realizar ingenieria
inversa, descomprimir,
descompilar,
modificar el producto
de software; (iv)
desarrollar programas
derivados que utilicen
el software en forma
parcial o total, entre
otros.

Clausulas de
terminacion

Las partes
podran pactar
que para el caso
que el cliente no
cumpla con las
restriccionesy
limitaciones en
el uso del
software; podrd
optar la empresa
de software por
resolver el
contrato, lo que
genera como
efecto el cumplir
con el deber de
devolucion del
software y
documentacion
complementaria
a cargo del
cliente.

Es usual estipular que
al momento de la
terminacion del
acuerdo, sea devuelta
toda aquella
documentacion
relacionada con el
software junto con la
informacioén
complementaria.

En reglamentos
internos o
contratos
firmados con el
personal se estila
estipular una
cldusula
contemplando
aquellas
obligaciones que
el empleado
tendra al
momento de
finalizar la
relacion laboral
con la firma, entre
las que se
encuentra la
devolucién de
toda
documentacion
que constituya
informacion
confidencial,
particularmente

Es comun una clausula
de terminacion de
contrato en la que se
establece que para al
supuesto de
terminacion del mismo,
de acuerdo a
determinadas causas
que podran
establecerse segun
considere la empresa;
quien resulte
distribuidor y/o agente
devolvera en un plazo
determinado todos
aquellos materiales,
componentesy
cualquier otra
informacion
relacionada con el
software de la
compaifiia.
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lo relacionado con
el software de
titularidad de la
empresa.

Con el fin de
asegurar el fiel
cumplimiento
con lo pactado
en el contrato
de licencia, se
puede prever
la facultad de
la empresa de
realizar

- Se suele estipular
una entrega de un
informe periddico
por el cual se provee
informacion sobre
ventas, servicios
prestados y también
es posible que se
pacte la facultad de
auditar las ventas y

- Se estila prever
en el
reglamento y/o
contrato a
suscribir, aquel
derecho del
empleador,
propietario de
productos de
software, a

Idem Proveedor

auditoria/s en servicios realizados monitorear,
las oficinas del por el proveedor acceder,
usuario. como asi también investigar las
Para el caso sus instalaciones, lo computadoras,
que no se esté que puede tener por archivos
cumpliendo objetivo controlar las digitales,
con lo restricciones y/o mensajes de
dispuesto en el prohibiciones a las correo
Clausula de contrato, la que se obligd. electrénicoy
auditoria y/o compafiia demas
facultad de podra estipular herramientas
control un derecho al informaticas
pago de una puestas a
multaoala disposicion del
rescision de la trabajador para
relacion la prestacion de
contractual, los servicios a
sin deber de su cargo. Todo
indemnizacién ello, con el fin
alguna dela de verificar el
empresa cumplimiento
desarrolladora. de las medidas
de seguridad
y/o politicas
que para el
desempefio de
sus tareas
fueron
impuestas por
la empresa.
Se trata de - Al utilizar Idem Poveedores | Idem Usuarios /
exigir al herramientas clientes
usuario el informaticas
cumplimiento pertenecientes a la
de medidas a compafiia para el
Medidas de ef?ctos de dese.mpeﬁo de sus
R evitar c'que funciones, se
cualquier pretende prever
persona ajena aquellas medidas de
acceday seguridad eficaces
disponga del para la proteccién de
software los bienes tangibles
licenciado como intangibles de
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- Sesuele propiedad de la
determinar firma. Entre algunas
que el no de las medidas que
cumplimiento se podran adoptar se
de dichas encuentran aquellas
medidas, dard implementadas para
lugarala evitar las copias
finalizacién de ilegales, un ejemplo
la relacién es un sistema de
contractual proteccién interno
por parte de la que utiliza
empresa. informacién propia

del servidor donde
serd instalado para
alimentar un
algoritmo secreto de
control de copias
ilegales, si se
pretende copiar en
otra computadora
dicha copia no
funciona.

Se acuerda el uso
reciproco de las
marcas con el
Unico fin de
promocionar sus
productos y/o
servicios.

Se deja constancia que
la autorizacion
otorgada respecto de
las marcas de los
productos y/ o
servicios a distribuir, se
limita a los fines

previstos en el
contrato. Asimismo, se
prevé que soélo esas
marcas podran ser
utilizadas respecto de
los productos y
servicios a
comercializar segun lo
indicado en el
contrato.

Marcas

Idem Usuarios /
Clientes

Se suele Idem Proveedores
establecer
prohibicién de
contratar por
cuenta propiaoa

Se suelen prever
cldusulas, por las que
se prohibe: 1)
desarrollar,
investigar, vender

través de y/o cualquier otra
terceros actividad que la
personal de la empresa realice en
empresa. relaciéon a productos

No competencia . .
y/o servicios en

competencia con los
de la empresa, tanto
por cuenta propia o
de terceros; 2) a
emplear, por cuenta
propia o a través de
terceros, a personal
de la empresa que

Indicando una
clausula penal
para el supuesto
de incumplir con
tal condicién.
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haya prestado
servicios para la
compaiiia. En caso
de incumplimiento
de estas
prohibiciones se
establece una
clausula penal a
cargo del infractor
que por lo general
tiene relacién con lo
percibido por dicho
empleado y/o
contratado.

l. Clausula de Propiedad Intelectual

a. Usuarios. Por medio de esta cldusula se reconoce la titularidad del software cuya
licencia, ya sea software enlatado, embebido o a medida, se esté otorgando; como asi también
las limitaciones y/o prohibiciones que tal licencia comprende. Entre las limitaciones y/o
prohibiciones, se suele estipular que el licenciatario no podra explotar, enajenar, alquilar o de
cualquier otro modo ejercer la disposicién y/o administracion, bajo el titulo que fuere, total o
parcialmente, del software.

b. Proveedores. Aplicable al supuesto de servicios de desarrollo de software provistos por
terceros contratados, ya sea servicios de desarrollo aplicado a software existente o en el
supuesto de servicios de desarrollo a medida, en el que el titular del software tiende a prever
en el contrato de locacién de servicios a suscribirse con tal colaborador el reconocimiento por
este ultimo de quien resultard propietario de los resultados alcanzados en el desempefio de
sus servicios. En tal sentido, se deja constancia de la renuncia del tercero proveedor a
cualquier derecho que le pudiera corresponder sobre los resultados consecuencia de las
tareas realizadas.

Como complemento, se podran ejemplificar los tipos de actos a los que se encuentra
facultado el titular del software sobre tales resultados, entre los que podemos nombrar a la

comercializacién, modificacion, traduccidn, cesidn, registro, entre otros.
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c. Empleados. Es comun que las empresas titulares de sistemas informaticos suscriban
con el trabajador un reglamento interno por el que se deje constancia que todos los resultados
consecuencia de las tareas desplegadas en ejercicio de sus funciones, sea cual sea la forma de
tales resultados, serdn de titularidad del empleador, atento resultar de su direccién y
gerenciamiento. En igual sentido, se estipulan las facultades de registracién, comercializacién,
modificacion, traduccién, cesidén, entre otros, que se tendrdn respecto de los resultados
alcanzados.

d. Partners y/o distribuidores. Este tipo de relaciones con terceros son implementadas

por la empresa con el fin de lograr la expansion de sus mercados, siendo adecuada como
modalidad a la que recurre el empresario para colocar en forma indirecta y/o por medio de
esfuerzos compartidos, sus productos de software y servicios derivados en el comercio, ya que
se vale de un tercero para que realice la venta al publico y/o de sus esfuerzos para lograr tal
expansion.

Por la informacién a la que tendra acceso tal distribuidor y/o partner, la empresa titular del
software tiende a estipular en el contrato a suscribirse una cldusula de propiedad intelectual
por la que se reconozca dicha propiedad del software respecto de esa compaiiia.

Es propio de estos contratos incluir como anexo del contrato de distribuciéon un modelo de
contrato de licencia para usuarios finales o un listado en el que se indiquen aquellas cldusulas
que deberdn ser incorporadas al contrato de licencia a celebrar con el usuario final. En ambos
casos, se suele estipular una cladusula de propiedad intelectual por la que se deja constancia
que la empresa resulta titular del software y en consecuencia, se hace reserva de todos los
derechos sobre el mismo. Complementariamente, se suele enunciar aquellas actividades que
no podran ser realizadas por el usuario final, tales como la divulgacidn, enajenacion, alquiler o

cualquier otro acto de disposicidn y/o administracidon bajo el titulo que fuere.
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1l. Clausula y/o Convenio de Confidencialidad

Cumpliendo con las medidas exigidas por el régimen de confidencialidad a efectos de
considerar cumplido uno de los requisitos previstos, los titulares de software tienden a prever
cldusulas de confidencialidad en los contratos a celebrarse con terceros, tales como usuarios,
proveedores, empleados, partners y/o distribuidores.

a. Clientes. Se utilizan tanto convenios de confidencialidad como cldusulas de
confidencialidad en el contrato principal a celebrarse.
En este tipo de clausulas se suele estipular que se entiende por informacién confidencial a los
efectos del contrato, los derechos y obligaciones de la parte informante, como asi también de
la parte receptora de la informacion.
En cuanto a lo que las partes estipulan que entienden por informacion confidencial, las
empresas informaticas suelen comprender a todo aquel producto de software y/o
documentacion relacionada con el mismo, incluyendo la idea, método de operacién y/o
procedimiento contenido en la obra. A modo ejemplificativo, las partes suelen prever
confidencialidad sobre cuestiones relacionadas a las condiciones comerciales de contratacion,
ideas, procedimientos, rutinas, algoritmos, cddigos fuente, cddigos objeto, manuales y toda
otra informacién y/o documentacién recibida como consecuencia de la celebracién del
contrato. Esta definicion amplia que se realiza sobre lo que se entendera por informacion
confidencial implica proteger al software y sus componentes mds alla de lo que ampara el
derecho de autor.
Sobre las obligaciones a cargo de la parte receptora de la informacidn, es costumbre prever la
obligacion de abstenerse de divulgar, publicar, comercializar y en general, utilizar Ila
informacidn con fines distintos al del contrato principal.
Por su parte y conforme se desprende de la legislacion aplicable, se suele eximir del deber de
confidencialidad a aquella informacién confidencial que: (i) fuera conocida previamente por la

parte receptora; (ii) sea o se haya vuelto de conocimiento publico, sin que esto sea el resultado
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de un acto ilicito de la parte receptora; (iii) sea revelada a la parte receptora por un tercero
quien no se encuentra en violacién de un convenio de confidencialidad; (iv) su transmision
haya sido autorizada por la parte informante; (v) sea revelada en respuesta a un requerimiento
emitido por un érgano judicial competente, debiendo en tal caso informar a la parte
informante de tal requerimiento.

Este tipo de cldusulas y/o convenios suelen establecer una vigencia que supera el plazo del
contrato a efectos de mantener los deberes de confidencialidad y evitar que ante la resolucién,
cualquiera sea el motivo, se deje sin efecto este tipo de deberes que de incumplirse generan
un perjuicio que va mas alla del acuerdo oportunamente suscripto.

b. Proveedores. En cuanto a los proveedores, también es habitual insertar en el contrato

de prestacién de servicios a celebrarse, una cldusula que contemple el deber de
confidencialidad a cargo del proveedor en relacién a la informacion a la que tendra acceso
para el desempefio de sus tareas. Se suelen prever estipulaciones como las indicadas en el
punto precedente.
Esta cldusula en contratos a celebrarse con proveedores tiene su razén de ser en lo previsto en
el art. 3 de la LClI en cuanto dispone que aquella persona que con motivo de su trabajo o
profesidn tenga acceso a informacidn confidencial, debera abstenerse de usarla y revelarla sin
causa justificada o consentimiento de aquél que guarda tal informacioén.

c. Empleados. Sin perjuicio de la legislacion aplicable sobre el caso, analizada al
momento de referirnos a la legislacion interna (art. 83 y 85 de la Ley 20.744 — art. 3 de La Ley
de Confidencialidad de la Informacién y Art. 157 bis del Cédigo Penal), es comun suscribir con
los empleados un acuerdo de confidencialidad y/o estipular una cldusula en el reglamento
interno a firmar, en el que se prevean estipulaciones como las ya mencionadas para el
supuesto de clientes.

d. Partners y/o distribuidores. En cuanto a las relaciones concluidas con distribuidores y/o

agentes, se debe tener en cuenta que aquellos a efectos de promocionar y/o vender el
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software de propiedad de la compafiia, necesitan contar con informacién relevante sobre la
obra de propiedad intelectual para prestar aquellas actividades a su cargo.

Teniendo en cuenta eso, es que el fabricante y/o desarrollador suele prever clausulas que
establecen un deber de confidencialidad a cargo de ambas partes en referencia a aquella
informacidn que se proporcionaron y/o proporcionaran mutuamente. Se suele incluir a modo
ejemplificativo, el tipo de informacion y/o documentacion que las partes entenderan por
confidencial, previéndose como informacidn de ese caracter, aquella que sea accesible a través
de los cédigos objeto y fuente, de los documentos de analisis que permiten la realizacién del
software, aquella documentacién de puesta en marcha, entre otras.

Estas estipulaciones resultan de gran utilidad para el titular de la obra de software a efectos de
mantener bajo confidencialidad lo relacionado con las funcionalidades que el software provee
pero, al mismo tiempo, genera una limitacion al acceso a la innovacidon de quienes resultan
distribuidores locales de software de terceros. Estos ultimos, en ciertos casos entienden
limitada su tarea de distribuidor al de mero vendedor sin lograr que sus servicios tengan un
valor agregado tal que los posicione a nivel local e internacional.

Sin perjuicio de la realidad descripta en forma previa, a veces esta situacion da lugar a que
tales distribuidores conozcan otras necesidades concretas de sus clientes o potenciales
clientes que no resultan contempladas y/o alcanzadas por el producto de software extranjero
que ofrecen y en ocasiones, provoca que brinden soluciones alternativas de elaboracidn
propia, adecuadas para los requerimientos del usuario. Esta ultima situacidn, genera un

incentivo para el desarrollo de nuevos productos y/o servicios.

1. Clausula de prohibicion

Este tipo de cldusula es una de las mas cuestionadas, se suele prever en supuestos de entrega
del cddigo fuente del software, como asi también en los casos en que la otra parte contratante
cuenta con informacién que revele cuestiones atinentes a la composicion y funcionalidades del

software.
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a. Clientes. Entre los ejemplos sobre la utilizacién de dicha clausula, estan aquellos

contratos suscriptos con usuarios finales en los que se acuerda la entrega del cédigo fuente.
Este tipo de previsiones suele limitar en cuanto a los usos permitidos respecto de lo entregado,
generalmente se autoriza su uso para supuestos de actualizaciones y/o mantenimiento sobre
el software o en casos en que la empresa desarrolladora quiebra o deja de llevar a cabo la
actividad de desarrollo y servicios relacionados.
Este pacto en relacidn a la entrega del cédigo fuente, que en muchas oportunidades se
instrumenta a través de un contrato de escrow, suele contar con prohibiciones basadas en
llevar a cabo actos de disposicion, como asi también desarrollos adicionales y/o modificaciones
sobre el software existente.

b. Partners y/o distribuidores. Con el fin de proteger aquel programa de computacion

objeto de distribucién, se suele prever una clausula de prohibicion, en la que se fijan
determinadas circunstancias que no estan permitidas para el distribuidor, entre las que
podemos mencionar: (i) ofrecer productos de software a terceros que quieran revender; (ii)
copiar o descifrar los cédigos fuentes u otros elementos del software para su posterior
desarrollo; (iii) realizar ingenieria inversa, descomprimir, descompilar, modificar el producto
de software; (iv) desarrollar programas derivados que utilicen el software en forma parcial o
total, entre otros.

Estas previsiones suelen ser de gran utilidad para el titular del software, quien se garantiza que
en base a su producto de software no se desarrollardn programas que compitan con el propio
y/o derivados que resulten compatibles con el mismo. No obstante, por el otro lado, puede
llegar a generar una traba a la innovacién al privar la salida al mercado de empresas con un
producto derivado del que venden como distribuidores y/u obtener un software con mejoras

técnicas.
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V. Clausula de terminacion

Esta clausula suele determinar supuestos en que el titular del programa de computacion,
podrd optar por resolver el contrato y en los que se prevén aquellas obligaciones que tendran
las partes al momento de finalizar el vinculo.

Este tipo de previsidon se acostumbra incluir tanto en los acuerdos a firmar con clientes, como
aquellos suscriptos con proveedores, partners y empleados.

a. Clientes. Las partes podran pactar que para el caso que el cliente no cumpla con las
restricciones y limitaciones en el uso del software, tales como: (i) utilizacién indebida del
software, (ii) reproduccién del software en servidores no autorizados, (iii) divulgacién,
trasmisién y/o copia a terceros de todo o parte del software como asi también de su
documentacién relacionada, (iv) alteracion del software, (v) descompilacién o ingenieria
inversa, entre otras; podra optar la empresa desarrolladora por resolver el contrato, con el
efecto de cumplir con el deber de devolucidn del software y documentacién complementaria a
cargo del cliente.

b. Proveedores. En el vinculo contractual de la empresa con el proveedor y atento la
informacidn otorgada para la prestacién de los servicios contratados a este ultimo, es usual
estipular que al momento de la terminacién del acuerdo, sea devuelta toda aquella
documentacion relacionada con el software junto con la informaciéon complementaria.

c. Empleados. En reglamentos internos o contratos firmados con el personal se
acostumbra estipular una cldusula contemplando aquellas obligaciones que el empleado
tendra al momento de finalizar la relacidn laboral con la firma, entre las que se encuentra la
devolucidn de toda documentacién que constituya informacidn confidencial, particularmente
lo relacionado con el software de titularidad de la empresa.

d. Partners y/o distribuidores. En contratos con partners y/o distribuidores, es comuin una

cldusula de terminacion de contrato en la que se establece que para al supuesto de

terminacion del mismo, ya sea por rescision mutua o unilateral, resolucién a causa de
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incumplimiento, quiebra, disolucion, escision o fusién del distribuidor, entre otras causas que
podran establecerse segun considere la empresa; quien resulte distribuidor y/o agente
devolverd en un plazo determinado todos aquellos materiales, componentes y cualquier otra

informacidn relacionada con el software de la compaiia.

V. Clausula de auditoria y/o facultad de control

Esta facultad es prevista a efectos de lograr un control adecuado sobre el uso del software por
los terceros que tienen acceso al mismo. Son ejemplos de ello, aquellas estipulaciones
acordadas en los convenios con clientes como con empleados y/o proveedores.

a. Clientes. Al momento de conceder una licencia a un usuario, en la que se suelen
establecer determinadas limitaciones y/o condiciones a cumplir en relacidn al codigo objeto y
fuente, como asi también la permanencia de las medidas técnicas impuestas por el titular y
con el fin de asegurar el fiel cumplimiento con lo pactado en el contrato de licencia, se puede
prever la facultad de la empresa de realizar auditoria/s en las oficinas del usuario. En virtud de
ello, y para el caso que no se esté cumpliendo con lo dispuesto en el contrato, la compaiiia
podra estipular un derecho al pago de una multa o a la rescisién de la relacién contractual, sin
deber de indemnizacidn alguna por parte de la empresa desarrolladora.

b. Empleado y/o distribuidor y/o partner. Se prevé en el reglamento y/o contrato a

suscribirse, aquel derecho del empleador, propietario de productos de software, a monitorear,
acceder, investigar las computadoras, archivos digitales, mensajes de correo electrénico y
demas herramientas informaticas puestas a disposicion del trabajador para la prestacion de los
servicios a su cargo. Todo ello, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de
seguridad y/o politicas que para el desempefio de sus tareas fueron impuestas por la empresa.
En cuanto al proveedor y/o partner, se conviene estipular una entrega de informe periddico
por el cual se provee informacién sobre ventas, servicios prestados y también es posible que se

pacte la facultad de auditar las ventas y servicios realizados por el distribuidor y/o proveedor
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como asi también sus instalaciones, lo que puede tener por objetivo controlar las restricciones

y/o prohibiciones a las que se obligd.

VI. Medidas de seguridad

Las empresas de IT suelen establecer determinadas medidas de seguridad en relacion al
software de su propiedad. En ciertos casos, estas medidas podran ser impuestas a las distintas
personas con las que se esté contratando. A continuacidn se brindan ciertos ejemplos:

a. Clientes. Se tiende a exigir al usuario el cumplimiento de medidas a efectos de evitar

que cualquier persona ajena acceda y disponga del software licenciado, en los supuestos de
entrega de los cadigos. A su respecto, se suele determinar que el no cumplimiento de dichas
medidas, dard lugar a la finalizacién de la relacién contractual por parte de la empresa.
Estas medidas, que resultan objeto de cuestionamiento desde el punto de vista de la
proteccion brindada por medio del derecho de autor, como ya se ha manifestado, han sido
avaladas en tratados internacionales, en los que se prevé que las partes firmantes garanticen
la proteccioén juridica en relacién a acciones que eludan medidas tecnoldgicas aplicadas por los
titulares del derecho. En tal sentido, paises como Estados Unidos han establecido normas
especiales para implementar en apoyo de las medidas técnicas adoptadas en proteccién al
software por parte de los titulares.

b. Empleados y/o proveedores. Distribuidores y/o Partners. En relacidon a los empleados

y/o proveedores, al utilizar herramientas informaticas pertenecientes a la compafiia para el
desempeno de sus funciones, se pretende prever aquellas medidas de seguridad eficaces para
la proteccion de los bienes tangibles como intangibles de propiedad de la firma. Entre
algunas de las medidas que se podran adoptar se encuentran aquellas implementadas para
evitar las copias ilegales, un ejemplo es un sistema de proteccidon interno que utiliza
informacidn propia del servidor donde serd instalado para alimentar un algoritmo secreto de

control de copias ilegales, si se pretende copiar en otra computadora dicha copia no funciona.
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VIIL. Marcas
a. Clientes. Respecto de los clientes hay casos en que se acuerda el uso reciproco de las

marcas con el Unico fin de promocionar sus productos y/o servicios.

b. Distribuidores y/o Partners. Tal es el supuesto del acuerdo con distribuidores en el

gue se podra dejar constancia que la autorizacidon otorgada respecto de las marcas de los
productos y/ o servicios a distribuir se limita a los fines previstos en el contrato. Asimismo, se
suele prever que sélo esas marcas podran ser utilizadas respecto de los productos y servicios a

comercializar segun lo indicado en el convenio.

VIII. No Competencia

a. Clientes y/o Usuarios. Distribuidores y/o Partners. Se suele establecer prohibicion de
contratar por cuenta propia o a través de terceros a personal de la empresa. Indicando una
cldusula penal para el supuesto de incumplir con tal condicién.

b. Proveedores y/o Empleados. Se suelen prever clausulas, por las que se prohibe: 1)

desarrollar, investigar, vender y/o cualquier otra actividad que la empresa realice en
relacion a productos y/o servicios en competencia con los de la empresa, tanto por cuenta
propia o de terceros y 2) emplear por cuenta propia o a través de terceros, a personal de la
empresa que hayan prestado servicios para la firma. En caso de incumplimiento de estas
prohibiciones se establece una clausula penal a cargo del infractor que por lo general tiene

relacién con lo percibido o a percibir por dicho empleado y/o contratado. %

IX. Computacion en la Nube o Cloud Computing

Un apartado particular merece esta nueva modalidad de prestacién de servicios relacionada
con el software. Actualmente los usuarios eligen los servicios de computacion en la nube, por

motivos tales como, desaparicién de soportes fisicos, portabilidad de la informacion, facil y

125 Cfr. Rivero, Silvana Cristina. Ensayo “Politicas de proteccion del software en las empresas informdticas
de la Argentina”. 4ta Edicion del Concurso IP "Mentes Innovadoras para el Desarrollo 2010" organizado
por Amcham. 2010. Pags. 9 a 13.
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rapido acceso a los recursos, posibilidad de aprovechamiento de ultimas tecnologias, ahorro
de dinero, entre otros.
La computacion en la nube se trata de un servicio cuyas caracteristicas son: (i) autoservicio por
demanda (on demand), lo que significa que el usuario consume el servicio conforme los
voliumenes que requiera, (ii) amplio acceso a través de la red, generalmente por medio de
internet (iii) puesta en comun de recursos, lo que genera una disminucidn en los costos, (iv)
rapida elasticidad, lo que significa capacidad de aumentar o disminuir el funcionamiento en
base a la demanda del usuario.
La computacién en la nube brinda tres modelos de negocio propios:

a. Software como servicio (Software as a service - SaaS): Se trata de la provision de
software a través de una red.

b. Plataforma como servicio (Platform as a service — PaaS): Se trata de la provision de
acceso a una plataforma que crea el ambiente para la ejecucién de otros programas.

C. Infraestructura como servicio (Infraestructure as a service — laaS): Se provee el acceso
a una infraestructura a través de la red, utilizado para complementar recursos locales.
En lo que respecta a nuestro analisis, este primer acercamiento a lo que comprenden los
servicios de cloud computing, tiene el objetivo de identificar que a través de esta nueva
modalidad, el usuario se encuentra ain con menor acceso a la informacion del software no
protegida, por lo que la limitacidn deja de ser legal y/o convencional pasando a ser fisica, ya
que facticamente el usuario no cuenta con la posibilidad de acceder a informacién sobre el
software porque este se almacena en los servidores del proveedor del servicio y no en los
servidores del usuario.
En el estudio llevado a cabo por la Business Software Alliance (BSA) de junio de 2014 se ha

efectuado un andlisis de esta nueva modalidad de prestacidon de servicios de software en

126 Bysiness Software Alliance. (Junio 2014). The Compliance Gap. BSA Global Software Survey.
Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://globalstudy.bsa.org/2013/downloads/studies/2013GlobalSurvey_Study_en.pdf. Pags. 5y 6.
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apartado aparte. El titulo de ese analisis es “El impacto del Cloud Computing en el uso
licenciado o no del software”. De la investigacion efectuada se desprende que esta modalidad
brinda nuevos beneficios de escala, eficiencia y poder de los consumidores y los usuarios
empresariales de todos los tamafios. En tal sentido, consideran que la computacion en la nube
ayuda a incentivar la innovacién, manejar el crecimiento econdmico, crear trabajos y que
ademas, desde sus inicios se ha cambiado la discusién sobre el uso o no de software
licenciado. Ello, al llegar a la conclusidon de que el cloud computing, especialmente aquel que
brinda software por medio de un acceso en linea, disminuye el uso de software no licenciado.
Sin perjuicio de esta conclusién, advierten que el mercado de SaaS es aun joven. También se
ha remarcado que la modalidad en analisis tiende a bajar el software no licenciado pero en
paises que ya cuentan con un bajo porcentaje de software no licenciado.

Haciendo foco en el resultado arrojado por la encuesta, cuanto mayor es el crecimiento de los
servicios en la nube, menor es el uso de software sin licencia. La causa de esto es que esta
modalidad le brinda al productor y/o vendedor de software un mayor control de la distribucion
del software y de su continuo uso y al mismo tiempo, baja los costos de los consumidores,
proveyendo servicios y mejoras continuas.

Se ha notado también que los vendedores han ofrecido especiales incentivos y precios para
estimular la adopcidn de esta modalidad. No obstante, se entiende que los servicios en la nube
introducen una nueva potencial forma de abuso por medio de compartir credenciales, se trata
de una credencial de uso que generalmente cuenta con un usuario y contrasefia. En principio,
se supone que los usuarios no pueden compartir las credenciales para el inicio de sesién y en
varios supuestos, ese uso compartido de las credenciales se encuentra prohibido
expresamente en los términos de la licencia pero, conforme el estudio en analisis, en los
hechos se comparten las credenciales.

El estudio también concluye, a través de un intercambio realizado con los gerentes de Tl, que

existe una correlacion moderada entre quienes comparten credenciales y el nivel promedio de

97| Pagina



los paises que cuentan con uso de software sin licencia. Esta interpretacion lleva a deducir que
la penetracidon de servicios de cloud computing en mercados emergentes, generara que el
incidente de compartir credenciales se incremente.

En base a ello, se preguntan si el compartir credenciales es lo mismo que el uso de software no
licenciado o la pirateria. La respuesta se encuentra en considerar que es una cuestion similar a
las sublicencias, se trata de la circunstancia por la cual una empresa paga por un determinado
numero de copias de software pero se utiliza mds que las que se pagd. En el supuesto de cloud
computing, una empresa paga por un determinado nimero de usuarios de servicios de nube y,
a través del intercambio de credenciales, mas personas tienen acceso a su uso. En este caso, se
estd incumplimiento con lo pactado conforme licencia, excediendo la cantidad de personas
que pueden utilizar el software en relacion a las credenciales adquiridas, no se trataria de una

violacidn directa del derecho de autor como resulta el caso de la pirateria.

H. CONCLUSIONES

I A lo largo de este trabajo, se analizé el régimen legal aplicable al software y la
vinculacion de este con la necesidad de innovar, a efectos de definir si dicho régimen resulta
un obstdculo o por el contrario, es de suma ayuda para alcanzar la innovacion deseada en el
campo del desarrollo de software.

En primer lugar, lo que se intenté remarcar fue que el objeto protegido por derecho de autor
y/o copyright es la expresion dada a la idea, métodos de operacion, conceptos matematicos,
procedimientos y no estos ultimos en si. El software es protegido por derecho de autor y/o
copyright en su caracter de obra literaria. En efecto, lo resguardado en este ambito es el
codigo fuente, lenguaje legible por el ser humano y el cédigo objeto, lenguaje legible por la

computadora.
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En palabras de Samuelson y otros'?’

, ho se debe perder de vista la dificultosa tarea de crear un
software. La innovacion incorporada en este, generalmente se encuentra en su concepcién y
disefio, lo que comprende: determinar como piensa respecto a una determinada tarea y
definir la capacidad que el programa deberia tener. El interior del programa es una parte
importante del valor del programa de computacién porque es ello lo que contribuye a la
innovacion y eficiencia del comportamiento.

El régimen legal existente pareciera no ser adecuado para la proteccion de la innovacién del
software ya que no se estd protegiendo la principal fuente de valor de un programa, su idea,
su estructura y funcionamiento, por lo que tampoco se estaria protegiendo el incremento a la
innovacién producido en este ambito.

De acuerdo al analisis realizado a través de este documento, los desarrolladores, considerando
el valor que conlleva la idea inmersa en el software, intentan proteger tales programas de
computacion, no sélo por derecho de autor sino también amparandose en el deber de
confidencialidad, patentes de invencion (no aplicable a nuestra normativa argentina), derecho
marcario y competencia desleal.

A ello, se le debe sumar todas aquellas prohibiciones, limitaciones, indemnizaciones, controles
y demads previsiones adoptadas contractualmente en favor del productor de software con el fin
de ampliar la proteccidn que respecto al software comprende el derecho de autor.

Asimismo, la nueva modalidad conocida como cloud computing resulta ser una novedosa
forma de proteger el software y en particular su idea, métodos de operacion, conceptos
matematicos y/o procedimientos, ya que, como fuera advertido previamente en este
documento, al acceder al sistema por medio del ingreso a un sitio web, el usuario no tiene
acceso fisico al codigo, teniendo el vendedor y/o productor mayor control sobre la distribucion

del software que efectivamente se realiza y mas aun, sobre la continuidad del uso del mismo.

127 Cfr. Samuelson, Pamela; Davis, Randall; Kapor, Mitchell D. and Reichman, J. H., Ob. citado. Pags. 2335
y 2365.
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Ello, sin perjuicio de reconocer los beneficios que tales servicios en la nube generan en relacion
a la pirateria de software y al uso sin licencia del mismo.

Asi también, se deben mencionar las medidas a nivel técnico adoptadas por los productores de
software a efectos de no permitir el acceso al interior del programa de computacién. Como ya
fuera expuesto, dichas practicas han sido consentidas a nivel internacional e interno.

De acuerdo a lo indicado en el apartado anterior, pareciera que se autoriza el actuar llevado a
cabo por los productores de software relacionado a la incorporacion de medidas técnicas con
el objetivo de prohibir practicas tendientes a verificar el interior del sistema.

Esta proteccion amplia que acabo de esbozar sintéticamente y ha sido objeto de analisis a lo
largo de este estudio, como fue mencionado en forma previa, se relaciona con el hecho de
que, en principio, el derecho de autor y/o copyright no protege las ideas, métodos de
operacion, conceptos matematicos y/o procedimientos sino la expresidon con que estos se
manifiestan.

Esta limitacion en la proteccién tiene un sentido y es que esa idea como los conceptos
matematicos, métodos de operacidén y/o procedimientos insertos en las obras de propiedad
intelectual deben pertenecer a toda la humanidad y no ser objeto de monopolio en favor de
un particular, ya que se pretende que pueda ser utilizado por cualquier individuo.

En atencidn a la proteccidn que se procura, considero que, al menos a nivel local, este tipo
de practicas por medio de las que se extiende en demasia la proteccion de la obra de
software, pueden ser cuestionadas a través del instituto del abuso del derecho o a través de
alegar violacion al derecho de defensa de la competencia como asi también al considerar la
existencia de clausulas abusivas en contratos de adhesion; siempre que estos institutos sean
probados en juicio a través de criterios objetivos de apreciacion, encontrandose la carga de
la prueba en aquel que pretende defenderse por medio de dichos principios y mas adn, que
sus efectos tengan lugar de manera suspensiva, esto es, mientras quien lleve a cabo el abuso

cese ese actuar.
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En cuanto al supuesto de abuso del derecho, se puede alegar bajo la fundamentacion que si
el derecho de autor no protege la idea incorporada en el software, no deberian existir
medidas que prohiban llegar a la misma idea. En efecto, se considera que la extension del
derecho resulta una actitud irrazonable a la lealtad, siendo anormal y excesivo el dafo
causado, toda vez que dicho perjuicio afecta al interés publico y en este sentido, a la
innovaciéon como patrimonio de toda la humanidad.

El segundo caso, violacion al derecho de defensa de la competencia, se puede esgrimir toda
vez que se haga abuso de posicion dominante, entendiendo que resulta aplicable al
identificado como abuso exclusorio, el que comprende supuestos en que existe un
aprovechamiento de la posicion dominante tal, que provoca la exclusion de competidores
actuales o futuros, los casos de imposicion de condiciones abusivas a competidores,
supuestos de no competencia, entre otros.

La tercera defensa, por medio de la que se esboza la existencia de clausulas abusivas en
contratos de adhesion que no pueden ser objeto de modificaciones, siendo un ejemplo de
ello los supuestos en que se amplia el derecho del titular de la obra de software.

Il. Como ya fuera esgrimido en la introduccion de este trabajo, encontramos aquellos que
estan de acuerdo con la proteccion que en la actualidad se crea a favor de los sistemas
informaticos, esbozando que sin dicha proteccidn los incentivos de quienes producen software
se desvanecen y por el contrario, quienes consideran que una proteccion al software como la
actual, implica generar un monopolio amplio sobre el mismo, impidiendo que nuevos actores
ingresen al mercado y compitan con los desarrolladores ya inmersos en este.

Desde mi punto de vista, ninguna de las dos posturas, en su vision mas extrema, colaboran
con el avance de la innovacion. Ello, toda vez que se debe contemplar tanto el derecho de
quien invierte en desarrollo y luego lo ofrece al mercado y al mismo tiempo, se debe lograr
incentivar a aquellos que alcanzan con posterioridad dicho mercado y pretenden innovar en

base a lo ya existente. Ambos deben poder convivir en el comercio y para ello es necesario
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lograr un equilibrio entre las necesidades que estos alegan, estableciendo claramente las
acciones permitidas y las que no lo estan, a efectos de que no existan dudas o al menos, que
la incertidumbre tienda a ser cada vez menor.

Defender una de las posiciones de manera extrema, llevaria probablemente al efecto
contrario al que se pretende arribar, es decir, desincentivar el desarrollo y avance en la
innovacion.

En definitiva, no hay que perder de vista que tanto quienes contribuyen como quienes
pretenden beneficiarse colaboran en el progreso de la innovacion, esto se debe a entender
que ninguna obra comprende una novedad absoluta, por eso se debe considerar que la
creacidon e innovacion se retroalimenta en si misma, con sus continuas expresiones que
terminan siendo fuentes inspiradoras de futuras creaciones. Se debe lograr un equilibrio de
intereses tal que provoque una conciliacién entre el bien individual protegido a través de los
derechos intelectuales y el bien comiun que deriva del dominio publico. Llegar a ese
equilibro, el cual debe ser objeto de constante revision y control, es el que va a permitir el
bienestar social y desarrollo econémico.

Il. En cuanto a la primera de las inquietudes planteadas, entendemos que el régimen
legal actual, en principio, no resulta un obstaculo para la innovacion pero el abuso que de
este se produce, ya sea por medio del abuso del derecho, el abuso de la posicién dominante
o la incorporacion de cldusulas abusivas en contratos de adhesion, puede generar una
sobreproteccion tal que impida el avance en invenciones, generando, en definitiva, el efecto
contrario al que se pretende por medio de tal normativa.

Asimismo, en referencia a la necesidad que advertimos sobre procurar incentivos adicionales,
ya sea para reemplazar, limitar o incorporarse a los existentes, siendo el objetivo ultimo lograr
el desarrollo en innovacion, se entiende que, por un lado, se debe limitar el abuso en los

incentivos que hoy por medio del régimen legal existente se procuran y por el otro lado, seria
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conveniente la incorporacién de otros no tenidos en cuenta hasta la actualidad o que se han
adoptado pero en menor medida.

En los tiempos que corren, no hay duda de la necesidad de incentivar el desarrollo de
software, tanto a nivel publico como privado. Ese estimulo considero que se debe lograr
desde el régimen legal de proteccion, a través de establecer reglas claras de convivencia,
esto es, determinar en forma precisa si ciertas acciones, tales como, la ingenieria inversa
resultan legales o0 no y en su caso, bajo qué circunstancias se entiende tal actuar licito. Ello, a
efectos de lograr preventivamente un limite al ejercicio abusivo del derecho de autor,
violacién a la ley de defensa de la competencia y/o nulidad de clausulas abusivas y en
consecuencia, evitar el uso desmedido de trabas para que terceros innoven en el desarrollo
de software.

Asimismo, se deberian contemplar doctrinas tales como la merger doctine donde se prevé el
supuesto en que la idea se fusiona con la expresion, es decir, que la idea solo puede ser
expresada en un solo sentido, siendo en ese caso no aplicable el derecho de autor. Esta
doctrina puede sostenerse en supuestos de programas de computacidn cuya expresion a
través de sus codigos sea la tnica forma o cuente con minimas formas de manifestarse.
Como ya lo he mencionado, siendo abogada asesora de empresas que producen software, he
tenido la oportunidad de apreciar lo que opinaban las compaiiias sobre la ingenieria inversa,
resultando que dicha practica es entendida por el sector como ilegal o al menos antiética.
Otras han llegado a esgrimir que la ingenieria inversa no es considerada una practica de
innovacidn sino de mejora de algunos procesos.

Si analizamos a la ingenieria inversa y/o descompilacién desde nuestro derecho de autor
interno, existen actuales restricciones a dicha practica. Solo pensar en el derecho de
reproduccion, que conforme nuestra normativa resulta aquel derecho que tiene el titular de
impedir que terceros hagan copias de su obra sin su autorizacién y que también comprende el

uso que del mismo se autoriza, resulta un impedimento para la realizacién de tales acciones.
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En efecto, conforme lo indicado por expertos en la materia, la descompilacién en ciertos casos
requiere que el programa descompuesto sea copiado una vez en el disco del sistema empleado
para llevar a cabo la practica, lo que genera que se haga un uso sin autorizacion, en exceso de
los fines para el que fue autorizado y/o incumpliendo expresas prohibiciones.

La ingenieria inversa de software, entre otros fines, puede resultar una herramienta que
posibilite la identificacién e incorporacion de aquellos elementos que permitan la obtencién
de compatibilidad operativa entre las aplicaciones que se pretenden crear con dicha practica y
el software existente en el mercado. Esto ultimo, en favor del desarrollo de la industria y la
innovacion. En tal sentido, puede llegar a fortalecer la competitividad de los mercados,
mejorar las opciones de los consumidores y permitir el desarrollo de una industria a nivel local
e internacional.

Mas aun, esta practica también puede tener por fin la ensefianza, investigacion, entre otros.

En casos Sega Enterprises v. Accolade, Inc. y Sony Computer Entertainment, Inc. v. Connectix,
Corp., ya analizados en apartados anteriores, se decidid a favor de la descompilacién y/o
ingenieria inversa alegando la teoria del fair use, atento a que la practica en analisis fue la
manera de acceder a elementos del cddigo que no se encontraban protegidos por copyright y
quien llevé a cabo ese actuar tenia una razdn legitima para ingresar al contenido del sistema
informatico.

Atento no resultar incorporada la teoria del fair use a nuestra legislacién argentina y siendo
este un sistema abierto que permite contemplar situaciones como las esgrimidas en forma
previa (ingenieria inversa para obtener interoperabilidad, ensefianza, investigacion), se
podria pensar si la regla de los tres pasos prevista por el Convenio de Berna, del cual nuestro
pais resulta miembro, podria permitir evaluar excepciones a la aplicacion del derecho de
autor, tales como la ingenieria inversa y/o descompilacién.

Entiendo que lo esbozado en forma previa no resulta posible actualmente, toda vez que del

articulo 9.2. que contempla la regla de los tres pasos no seria operativo per se y sélo podria
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ser tomado como criterio de apreciacion en base a las limitaciones expresamente
contempladas en nuestro derecho.

De acuerdo a esta conclusion, reflexiono que es necesario contar con mayores limitaciones
expresamente estipuladas por el derecho interno, contemplando estas situaciones
planteadas en cuanto al software y/o establecer un cambio mas radical, por medio del
reemplazo del sistema de excepciones por uno mas abierto que permita adecuarse al paso
del tiempo y asi a las necesidades concretas que deben ser objeto de contemplacién y
solucidn.

V. En concordancia con lo indicado en el apartado anterior y retomando la cuestién de los
incentivos y el equilibrio entre ambos intereses, es importante remarcar que desde la
perspectiva del derecho de autor el primer productor de software que ingresa al mercado no
cuenta con proteccion sobre la idea, métodos de operacién y/o procedimientos que este
propone, lo que para muchos resulta lo mas valorable del software. Teniendo en cuenta ello,
podrian plantearse opciones para estimular a aquellos productores que llegan primero al
mercado con su innovacion, ofreciéndoles beneficios tales como:

a. Tiempo acotado y suficiente para liderar el mercado y asi, recuperar los costos de lo
invertido en su innovacién. Samuelson'?® hablé de periodo de preservacién del mercado, se
trata de brindarle un tiempo suficiente y acotado para evitar las fallas del mercado vy
restablecer la competencia que lo caracteriza. En este periodo, el innovador que ingresé
primero al mercado obtendria el tiempo preciso para liderar y asi solventar y justificar la
inversién que realizd. Luego de este lapso reducido, actuaria la libertad de competencia, Bill
Gates se ha pronunciado respecto a los beneficios de la competencia, indicando que “Ya se
trate de Apple, de Google o de un software gratuito, tenemos fantasticos competidores y eso

nos mantiene en forma”!®® “Todas las empresas capitalistas de calidad se despiertan cada

128 Cfr. Samuelson, Pamela; Davis, Randall; Kapor, Mitchell D. and Reichman, J. H.. Ob. citado. Pags. 2417
y 2418.
129 Telegraph, 11 de febrero de 2010. Citado por Compilacién de Lisa Rogak. Ob citado. Pég. 28.
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mafiana y piensan “éCémo puedo lograr un mejor producto? é{Qué esta haciendo bien la

competencia? Nosotros lo haremos mds barato, mejor, mds simple y mas rapido”*3°

b. Siguiendo también en esta propuesta a Samuelson®3!

, el pago de licencias para llevar a
cabo ingenieria inversa y/o descompilacién para fines determinados, lo que se podria lograr
por medio de un registro de invenciones por un periodo reducido de tiempo que generaria una
compensacién adecuada y limitada por el uso de la innovacién por parte de quienes quieran
innovar en base a la obra obtenida, lo que llevaria a que estos ultimos contribuyan con los
gastos de investigacion y desarrollo incurridos por el titular de la obra.

Estas dos propuestas que surgen en forma previa, no tienen correspondencia con lo que hasta
la fecha ha sido objeto de proteccién y con los tiempos que se han manejado, que para los
supuestos en analisis deberian ser minimos e indispensables para la obtencién del beneficio a
la innovacién que se pretende.

V. Por su parte, en cuanto a aquellos que quieren alcanzar el mercado en segundo lugar,
se podria plantear:

a. Permitir la practica de ingenieria inversa y/o descompilacion siempre que sea
utilizada para fines tales como investigacion, ensefianza, interoperabilidad, evaluacién de la
calidad, seguridad, entre otros. Ello, con la conviccion de que la existencia de monopolios
sobre las ideas podria provocar perdida de bienestar para la sociedad.

b. Permitir la ingenieria inversa y/o descompilacion siempre que tenga como resultado
un trabajo que innove y transforme lo ya existente. Se deberia cumplir con ciertos requisitos
de originalidad, esto es, avanzar en el estado del arte.

C. No utilizar la informacidon obtenida por un proceso de descompilacion para el

desarrollo de una obra derivada o bien una obra substancialmente similar.

130 CNN, 5 de octubre de 2008. Citado por Compilacién de Lisa Rogak. Ob. citado. Péag. 28.
131 Cfr. Samuelson, Pamela; Davis, Randall; Kapor, Mitchell D. and Reichman, J. H.. Ob. citado. Pags. 2417
y 2418.
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VL. Otro incentivo que favorece la innovacion resulta el mejorar la exigencia en el
cumplimiento (enforcement) de las leyes de propiedad intelectual. Un pais como Argentina en
donde las tasas de pirateria son muy altas, no es atractivo ni para inversores extranjeros ni
para el innovador local. Segiin una encuesta de la Business Software Alliance (BSA) de junio de
2014 que analizé el mercado del 2013, arrojo como resultado que Argentina cuenta con un
porcentaje del 69% de software sin licencia, siendo el porcentaje promedio a nivel regional de
59%. 132

VIl. Se ha dicho que el sector de software no ha alcanzado aun la etapa de madurez
tecnoldgica por lo que sus mercados contindan en proceso de permanente redefinicién, lo que
genera la apertura de nuevas oportunidades de negocios en forma constante. Prueba de esto,
resultan los casos en que, aunque excepcionales, compaiiias de paises que han hecho ingresos
tardios al mercado del software han sido capaces de generar innovaciones destinadas a
aprovechar determinados nichos de mercado a nivel nacional e internacional, un ejemplo de
ello, es el desarrollo de las aplicaciones mdviles.

En cuanto a las empresas locales existen aun falencias relacionadas a: (i) falta de informacion
respecto de las costumbres, necesidades y exigencias de los clientes de los paises
desarrollados; ii) debilidad de la infraestructura tecnoldgica y de comunicacién local; iii) poco
incentivo en la implementacién de estdndares de calidad en el mercado interno; iv) poca
inversion en investigacion y desarrollo, (v) trabas para las exportaciones, entre otros.

Muchas compafias locales han tendido a prestar servicios generalmente asociados a
operaciones de relativamente bajo nivel de complejidad, tales como aquellas empresas que
tienden a prestar servicios de customizacién y/o soporte de software extranjero (nivel 1y 2),
dejando en manos de las compaiiias del exterior aquella produccidn y servicios que brindan

valor agregado.

132 Fyente. BUSINNES SOFTWARE ALLIANCE. The Compliance Gap. BSA GLOBAL SOFTWARE SURVEY.
JUNE 2014. Recuperado el 20.05.15 en
http://globalstudy.bsa.org/2013/downloads/studies/2013GlobalSurvey_Study_en.pdf. Pag. 8.
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En atencidn a las posibilidades existentes y/o futuras a nivel local, se debe tener en cuenta que
es de importancia lograr otros atractivos, tales como:

a. Financiacion®33: Fondos de financiacidn, en nuestro pais se crearon el FONTAR (Decreto
1.660/96), FONSOFT (Ley 25.922) o Programa PACC por medio de los cuales se financian
proyectos, muchos de ellos relacionados a I&D. En una de las reuniones del Plan Estratégico se
ha hablado de incentivar a través de instrumentos provistos por el Mercado de Capitales
(emision de titulos de deuda, apertura de capital y descuento de cheques) y del FONDEAR,
constituido este ultimo con un Fondo Fiduciario Publico, fideicomiso financiero y de
administracién cuya autoridad de aplicacidn es el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas.

b. Exigencias de clientes publicos y privados: Clientes con exigencias en niveles de

calidad, plazos de cumplimiento (SLA — Service Level Agreement — Acuerdo de nivel de
servicio), entre otras.

C. Beneficios impositivos: Actualmente existen ciertas leyes a nivel local que han logrado

un incentivo para el desarrollo de las empresas locales. En este sentido, la ley 25.922
reformada por ley 26.692, la que, entre otros cambios, establece una vigencia del régimen de
promocion hasta el 2019. Esta norma establece beneficios fiscales en la medida que se cumpla
con determinados requisitos relacionados con el porcentaje de desarrollo de software y
servicios informaticos con que cuenta la entidad y requisitos secundarios de calidad,
exportaciones e I&D. Otros beneficios son los otorgados en relacién a la radicacién de la
empresa en determinado distrito tecnolégico. Ej. La Ciudad Auténoma de Buenos Aires se

establece exencion de ingresos brutos y del impuesto de sellos a tales compaiiias.

133 Conforme reporte semestral sobre el Sector de Software y Servicios Informaticos de la Republica
Argentina de Agosto de 2014 de la Cessi, casi la mitad de las empresas manifesté haber requerido
financiamiento para solventar su capital de trabajo en general. En segundo lugar aparecen el
financiamiento para actualizacién tecnoldgica (23%) y para desarrollo de mercados (17%). Mas
informacion en: Reporte semestral sobre el Sector de Software y Servicios Informaticos de la Republica
Argentina. Cessi. Opssi. Agosto 2014 (Informacién a diciembre 2013) Recuperado el 20 de 05 de 2015,
de http://www.cessi.org.ar/descarga-institucionales-1676/documento2-
af8690177391702ac25c76c0a5682e17
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d. Ambito educativo: La educaciéon destinada a formar a desarrolladores con las

exigencias a nivel internacional, asi como fomentar la realizacidn de actividades de I1&D.
Durante el 2013, conforme el Plan Estratégico, se han realizado acciones para la formacién de
recursos humanos, entre las que se pueden mencionar Empleartec, el Plan Estratégico para la
Formacioén de Ingenieros, el Proyecto “La empresa va a la Universidad”, el desarrollo de la
primer Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA), entre otros.

Deben existir incentivos en el nivel primario, terciario y universitario a efectos de revertir la
tendencia a la baja cantidad de estudiantes en el sector y bajo nimero de graduados.
Asimismo, se podria plantear la extensién del periodo de pasantias que conforme la legislacidn
actual es maximo de 18 meses y mayor plan de becas para las carreras afines con el sector.

Por ultimo, debe considerarse adaptar los programas a las actuales necesidades del sector,
incluyendo carreras mas cortas.

e. Inversién extranjera: Se trata de obtener inversién extranjera en la produccion local de

software, ya sea por la instalacion de la empresa a nivel local o por la atraccion que
determinado proyecto genere para el exterior por ej. a través de resultados que arrojen el
armado de un laboratorio a nivel nacional.

f. Incentivar las exportaciones: La mayor orientacidn hacia la exportacién y asi, el acceso

a mercados mas amplios podria colaborar en el proceso de aprendizaje en innovacion
generada por la interaccién con firmas extranjeras como asi también por las exigencias que
estas firman imponen. La ley 25.922 prevé como uno de los requisitos alternativos, el
cumplimiento con un porcentaje de exportaciones calculado en base a las ventas de actividad
promovida.

g. Procurar la actividad de I&D: El objetivo es que las firmas desarrollen localmente

actividades de I&D y un entorno que favorezca el surgimiento de emprendedores, facilitando,
entre otros factores, el acceso al financiamiento y reduciendo las barreras burocraticas e

impositivas que hoy enfrentan los potenciales emprendedores. También resulta una cuestién a
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implementar la puesta en marcha de observatorios del sector de alcance territorial a efectos
de incentivar la actividad de 1+D desde los sectores educativos.

h. Expansién del desarrollo al interior del pais: Se trata de focalizar el desarrollo del

sector software y servicios informaticos también al interior del pais. En oportunidad de
asesorar a empresas del interior del pais, estas me han manifestado la carencia de recursos
especializados a nivel local.

i Necesidad de tecnologia apropiada para innovar: Para poder competir y desarrollarse

tanto al interior como exterior del pais es necesario contar con tecnologia apropiada a los
desafios que vienen, asi es que resulta necesario internet con una velocidad acorde a los
servicios que se pretenden proveer, un servicio de teleféonica moévil que cumpla con las

expectativas de la era comunicacional, entre otros.

110 | Pagina



I. BIBLIOGRAFIA
(ADPIC), A. s. (15 de 04 de 1994). firmado en Marrakech, Marruecos.

(FONSOFT), F. F. (s.f.). Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fonsoft

(FONTAR), Fondo Técnoldgico Argentino. (s.f.). Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fontar

(PACC), P. d. (s.f.). Recuperado el 20 de 05 de 2015, de http://www.industria.gob.ar/pacc-
empresas/

(WCT), T. d. (20 de 12 de 1996). Ginebra.

AMCHAM. RIVERO, S. C. (2010). Ensayo “Politicas de proteccion del software en las empresas
informadticas de la Argentina”. 4ta Edicidn del Concurso IP "Mentes Innovadoras para
el Desarrollo 2010" organizado por Amcham. , Buenos Aires.

APPLE COMPUTER, INC. V. FRANKLIN COMPUTER CORP., 714 F.2d 1240, 219 USPQ 113 (U.S.
Court of Appeals Third Circuit 30 de 08 de 1983).

ARGENTORES c. TELEARTE S.A. (CN CIV, Sala E, 20 de junio de 2001).
AUTODESK, Inc. (Cam. Nac. Cas. Penal, Sala |, 19 de 07 de 1995).
BAKER v. SELDEN, 101 U.S. 99 (Supreme Court of the United States 1879).

BOUZAT, G. (2003). El abuso de posicion dominante. Un comentario al fallo Y.P.F. S.A. Fallo
comentado. Corte Suprema de Justicia de la Nacién (CS) ~ 2002/07/02 ~ Y.P.F. S. A. LA
LEY2003-B, 228.

BURKE, M. (Direccidn). (1999). Piratas de Silicon Valley [Peliculal.

BUSINNES SOFTWARE ALLIANCE. (Junio 2014). The Compliance Gap. BSA Global Software
Survey. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://globalstudy.bsa.org/2013/downloads/studies/2013GlobalSurvey Study_en.pdf.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. (2001). Propiedad Intelectual sobre programas de
computacion. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. (2005). Derecho antimonopdlico y de Defensa de la
Competencia. Tomo I. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.

CARRANZA TORRES, Martin y BRUERA, Horacio. (14 de 10 de 2008). Software propietario y
software libre ¢ opciones compatibles o posiciones irreductibles? Obtenido de Sup. Act.
14/10/2008 - La Ley.

CENTER FOR AMERICAN PROGRESS. (20 de 11 de 2012). An Examination of Software Patents.
Obtenido de Under Secretary of Commerce for IP & Director of the USPTO David

111 |Pagina



Kappos.: http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/examination-software-
patents?goback=.gde 3984511 member_ 187946894

CESSI ARGENTINA. OPSSI. (Agosto 2014). Reporte semestral sobre el Sector de Software y
Servicios Informdticos de la Republica Argentina. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.cessi.org.ar/descarga-institucionales-1400/documento2-
75ad97¢41997737b5f6a1381db34170d

CHUDNOVSKY, Daniel; LOPEZ, Andres y MELITSKO, Silvana. (06 de 2001). El sector de software
y servicios informdticos (5S1) en la Argentina: Situacion actual y perspectivas de
desarrollo. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
https://trabajoinformacional.files.wordpress.com/2010/12/chudnovsky-daniel-lopez-
andrc3a9s-y-melitsko-silvana-2001el-sector-de-software-y-servicios-informc3alticos-
ssi-ides-cessi.pdf

Codigo Civil y Comercial de la Nacién - Ley Argentina 26.994. (s.f.).

COMPUTER ASSOCIATES INTERNATIONAL, INC. v. ALTAI, INC. , Docket Nos. 91-7893, 91-7935
(United States Court of Appeals for the Second Circuit. 17 de 12 de 1992).

Copyright, Title 17 of the U.S. Code —. (30 de 07 de 1947). United States of America.

CORREA, C. M. (1988). La proteccién del software. Una perspectiva econémica vy juridica. La
ley.

Decreto Argentino 165/94. (03 de 02 de 1994). Republica Argentina. Obtenido de
http://www.infoleg.gov.ar/infoleginternet/anexos/5000-9999/9729/norma.htm

Directiva Unién Europea 2009/24. (23 de 04 de 2009).
Directiva Unién Europea 91/250/EEC. (s.f.).

EKMEKDIJIAN, Miguel Angel v. SOFOVICH, Gerardo y otros (Corte Suprema de Justicia de la
Nacidn 07 de 07 de 1992).

EL CRONISTA. IT BUSINESS. (2013 de 03 de 19). El boom de las aplicaciones. En su edicion de
marzo, Information Technology analiza la explosion en el desarrollo de apps. El
potencial en la Argentina, los modelos de negocio y las opciones que brindan las
tiendas para mdviles. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.cronista.com/itbusiness/El-boom-de-lasaplicaciones-20130319-0017.html

ELVIS PRESLEY ENTERS., INC. v. PASSPORT VIDEO, 349 F.3d 622, 629 (United States Court of
Appeals,Ninth Circuit. 06 de 11 de 2003).

EMERY, M. A. (1999). Propiedad Intelectual. Ley 11.723. Buenos Aires: Astrea.

FERNANDEZ DELPECH, H. (s.f.). La Proteccidn contra la elusion de las medidas tecnoldgicas de
proteccion y los tratados internet de la Ompi. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.hfernandezdelpech.com.ar/TOMOIX-MEMORIAS.doc

112 |Pagina



FOUCAULT, M. (1998). Qué es un autor? Litoral .

GRANDI, J. D. (2001). A la patentabilidad del Programa de Computacion en la Argentina: ¢ Por
qué adoptamos erréneamente el Convenio de la Patente Europea? ¢Se puede recurrir
al ADPIC para dicha proteccidon? 1y sgtes.

HARPER & ROW PUBLISHERS, INC. v. NATION ENTERS., 471 U.S. 539, 549 (U.S. Supreme Court
20 de 05 de 1985).

IN RE ALAPPAT, 33 F.3d 1526, 31 USPQ2d 1545 (U.S. Court of Appeals Federal Circuit 29 de 07
de 1994).

ISAACSON, W. (2012). Steve Jobs: La Biografia. Printing Books.

LASERCOMB AMERICA INC. v. REYNOLDS. (U.S. Court of Appeals, Fourth Circuit 16 de 08 de
1990).

Ley Argentina 11.723. Régimen Legal de la Propiedad Intelectual. (26 de 09 de 1933). Republica
Argentina.

Ley Argentina 20.744. Ley de Contrato de Trabajo. (05 de 09 de 1974).
Ley Argentina 22.362. Marcas y Designaciones. (02 de 12 de 1981). Republica Argentina.

Ley Argentina 24.766. Ley de confidencialidad sobre informacion. (18 de 12 de 1996).
Republica Argentina.

Ley Argentina 25.036 - modificacion Ley N° 11.723. Régimen legal de Propiedad Intelectual. (14
de 10 de 1998).

Ley Argentina 25.922. Ley de Promocién de Software. (2004).
Ley Argentina 26.994. Cédigo Civil y Comercial de la Nacién. (s.f.).
LLAMBIAS, J. J. (2001). Tratado de Derecho Civil. Parte General. Tomo II. Abeledo Perrot.

LOTUS DEVELOPMENT CORP. v. BORLAND INTERNATIONAL, INC., 49 F. 3d 807 (1st Cir. 1995
1995).

M. WITMARK & SONS v.JENSEN. SANTLEY —JOY, INC. v. HASTINGS THEATRE CORPORATION.
HARMS, INC. v. GRAND THEATRE CORPORATION. M. WITMARK & SONS ET AL. v.
BERGER AMUSEMENT CO., INC (United States District Court, District of Minnesota,
Fourth Division 1948 de 09 de 09).

MARESCA, F. A. (2001). ¢Hacia el patentamiento del software? Revista Electrénica de Derecho
Informatico (RDI).

MAR-TRA S.A. c. CARREFOUR ARGENTINA S.A., AR/JUR/75486/2009. La Ley Online. (Juzgado
Nacional de 1a Instancia en lo Comercial Nro. 3. 08 de 07 de 2010).

113 |Pagina



MOISSET DE ESPANES, L. e. (s.f.). Proteccidn juridica del software. Recuperado el 20 de 05 de
2015, de http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artsofware/at_download/file

MORTON SALT CO. v. G. S. SUPPIGER CO., 314 U.S. 488 (U.S. Supreme Court 1942).

ORACLE AMERICA, INC., v. GOOGLE INC., 2013-1021, -1022 (United States Court of Appeals for
the Federal Circuit 09 de 05 de 2014).

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). Informe preparado por
Andrés Lopez, G. P. (04 de 2005). La Propiedad Intelectual en las pequefias y medianas
empresas: El caso Argentino. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/899/wipo_pub_899.pdf

PANTANO, JUAN c/ JOCKEY CLUB DE BUENOS AIRES, LL 155-82 (Camara Nacional en lo Civil,
Sala C 18 de 04 de 1974).

PAREDES, Troy. Belkeley Technology Law Journal. University of California, Berkeley. Boalt Hall
School of Law. Volume 9 | Issue 2 Article 4. (Septiembre de 1994). Comment .
Copyright misuse and tying: Will Courts stop misusing misuse? Recuperado el 20 de 05
de 2015, de
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=btlj

Petric c/Diario Pagina 12, LL, 1998-C-284. (CSIN 16 de 04 de 1998).

Plan Estratégico 2020. (s.f.). Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.industria.gob.ar/plan-estrategico-2020/

PRENSA, C. E. (06 de 03 de 2012). Abuso de posicion dominante: la Comision multa a Microsoft
por no respetar sus compromisos sobre eleccion del navegador. Recuperado el 20 de
05 de 2015, de http://ec.europa.eu/spain/pdf/ip-060313-comision-multa-
microsoft_es.pdf

ROGAK, L. (2013). El Optimista Impaciente. Bill Gates. En sus propias palabras. Buenos Aires:
Aguilar.

SAMUELSON, P., DAVIS, R., & KAPOR, M. D. (1994). A Manifesto concerning the Legal
Protection of Computer Programs. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/1717

SAMUELSON, Pamela and SCOTCHMER, Suzanne. (s.f.). The Law and Economics of Reverse
Engineering. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://people.ischool.berkeley.edu/~pam/papers/I&e%20reveng3.pdf

SCHMITZ VACCARO, C. U. (26 de 02 de 2007). ¢ Qué es un autor?. Algunas reflexiones sobre un
texto de Michel Foucault. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.tecnoiuris.com.ar/publicaciones/Comentario_Que_es_un_autor_2.pdf.

SEGA ENTERPRISES V. ACCOLADE, INC., 977 F.2d 1510, 24 USPQ2d 1561 (U.S. Court of Appeals,
Ninth Circuit 20 de 10 de 1992).

114 |Pagina



SLOTNISKY, D. (11 de 08 de 2012). Industria Aplicaciones maviles made in Argentina.
Recuperado el 20 de 05 de 2015, de http://www.lanacion.com.ar/1497802-
aplicaciones-moviles-made-in-argentina

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT v. CONNECTIX CORPORATION, 203 F.3d 596 (Ninth Circuit
Court of Appeals 2000).

TORBEY, SALID H. ¢/ TELECOM PERSONAL S.A., J-XXXII-702 (Camara Nacional en lo Civil, Sala K
19 de 02 de 2009).

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE. (20 de 11 de 2012). An Examination of
Software Patents. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de http://www.uspto.gov/about-
us/news-updates/examination-software-
patents?goback=.gde_3984511 member_187946894.

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES. PALAZZI. Pablo. (20 de 07 de 2009). La exclusion del régimen de
Derecho de Autor de las ideas, sistemas, métodos, aplicaciones prdcticas y planes de
comercializacion. Centro de tecnologia y sociedad. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
Documento de trabajo n°6.:
http://www.udesa.edu.ar/files/AdmTecySociedad/06derecho_de_autor_pp.pdf

VILLALBA, Carlos A. y LIPSZYC, Delia. (2009). El derecho de autor en la Argentina. Buenos Aires:
La Ley.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPQ). (17 de 12 de 1993).
Sexagesimoprimer Periodo Ordinario de Sesiones de la Comision. DECISION 351.
Régimen Comtun sobre Derecho. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can010es.pdf

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. SILVA, Alberto Cerda . Director de Estudios.
BARO RIOS, José Luis. (s.f.). Acceso a la cultura y derechos de autor. Excepciones y
limitaciones al derecho de autor. Derribando algunos mitos en torno a la ingenieria
inversa de software. Recuperado el 20 de 05 de 2015, de
https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/libro-acceso-a-la-cultura-y-
derechos-de-autor.pdf

115|Pagina



