EL DERECHO INFORMATICO EN EL PROYECTO
DE ACUERDO TRIPs DE LA RUEDA URUGUAY

CARrLOS M. CORREA

1. El proyecto de Acuerdo TRIPs

En diciembre de 1991, el secretario general del GATT someti6 a los paises
miembros de esa organizacién una ambiciosa propuesta global de acuerdo
multilateral para regular diversas facetas del comercio internacional. Tal
propuesta incluyé —por primera vez en la historia del GATT-— normas re-
lativas a propiedad intelectual, contenidas en un proyecto de acuerdo sobre
«Trade related aspects of intellectual property rights» (TRIPs).

El proyecto de Acuerdo TRIPs, en caso de ser finalmente aprobado,
influird de manera sustancial en miltiples aspectos de la propiedad intelec-
tual, por tres razones principales.

En primer lugar, dicho proyecto contiene normas que serdn aplicables
de manera uniforme en m4s de cien paises miembros del GATT. Desde que
ellas estdn formuladas como standards minimos, su instrumentacién asegu-
rard un cierto «piso» en la proteccién de los derechos intelectuales en casi
todo el mundo.

Segundo, tal Acuerdo serd el m4s comprensivo entre los convenios in-
ternacionales sobre la materia, pues incluye disposiciones sobre derechos de
autor (y derechos vecinos), disefios industriales, marcas, indicaciones de ori-
gen, patentes, disefio de circuitos integrados e informacién confidencial. Los
dnicos titulos no abordados —sino de modo marginal— han sido los dere-
chos de obtentor y los modelos de utilidad.

Tercero, la adopcién de TRIPs permitird a cualquier pafs miembro del
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GATT acudir al sistema de resolucién de controversias del GATT y, en su
caso, aplicar represalias comerciales en cualquier rubro de bienes o servicios
si se determina la inobservancia de alguno de los standards minimos de pro-
teccion.

El proyecto de Acuerdo no establece distincién entre las normas apli-
cables de pafses desarrollados y en desarrollo, excepto en lo que respecta a
1a fecha de entrada en vigor de las nuevas disposiciones (normas transito-
rias). '

En materia de derecho informadtico, el Acuerdo TRIPs contiene dispo-
siciones que afectan tres temas.clave que se tratan sucesivamente mds abajo,
en relacién con la proteccion de: a) los programas de computacién; b) los
bancos de datos, y ¢) los circuitos integrados.

2. La proteccion del software
a) La situacién actual

La definicién de standards internacionales de proteccién minima para el
software ha sido, sin duda, uno de los objetivos importantes de los paises
que han impulsado la negociacién de un Acuerdo sobre TRIPs. Si bien en la
dltima década numerosos paises desarrollados y en desarrollo han adoptado
el derecho de autor como forma principal de proteccién (Correa, 1990a),
diversos problemas no han encontrado una solucién plena, particularmente
en la perspectiva de la industria de software con una vasta accién interna-
cional.

Primero, no todos los paises han resuelto definitivamente la cuestién
del régimen legal aplicable al software. En algunos, la cuesti6n sigue
irresuelta (p. ej. Tailandia), en tanto en otros (varios paises de América Lati-
na), la jurisprudencia atin es frdgil y no ha habido cambios legislativos que
introduzcan de manera explicita tal proteccién!.

! S6lo Brasil, México y Chile cuentan con normas legales recientes que clarifi-
can la aplicacién del derecho de autor a los programas de computacién. Se han dic-
tado también decretos en tal sentido en Colombia y Uruguay (Correa, 1991a).
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Segundo, aun en paises en donde la aplicacién del derecho de autor ha
sido admitida en principio, existen dificultades de «enforcement» debido a
la naturaleza de los procesos judiciales o a la escasa significacién de las pe-
nas. La «piraterfa», mds controlada hoy que hace diez afios, no ha dejado
sin embargo de constituir un fenémeno extendido, incluso en paises
industrializados.

Tercero, diferencias en los regimenes nacionales de derecho de autor
condujeron a resultados précticos disimiles. El ejemplo mds notable, tal vez,
es el de la interpretacidn restrictiva del concepto de «originalidad» en el de-
recho alemdn (y suizo), con la consecuente desproteccién de una gran parte
del software protegible en otros paises bajo un concepto mds eldstico (basa-
do en la existencia de un esfuerzo intelectual).

Cuarto, la dicotomia idea/expresién ha resultado de compleja aplica-
ci6n en relacién con una obra funcional como el software y la extensi6n de
la proteccion suscita diferencias entre pafses. Asf, en tanto en Japon y los
Estados Unidos la ingenieria inversa tenderfa a ser aceptada (Pilny, 1992),
en los pafses miembros de la CEE —sobre la base de la reciente Directiva
sobre la Proteccién de los Programas de Computacién’>— ella s6lo es admi-
sible para la inetopreabilidad de un programa creado de manera indepen-
diente (articulo 6).

Quinto, las diferencias de interpretacion sobre el alcance de los dere-
chos se han manifestado incluso en el sistema judicial de los Estados Uni-
dos. La citada decisién en Whelan vs. Jaslow (1986, U. S. Court Of
Appeals, Third Circuit), que admitié la proteccién de la estructura y organi-
zacién de un programa, ha sido recientemente revertida en Computer
Associates vs. Altai (junio de 1992, U. S. Court of Appeals, Second
Circuit).

Sexto, y por dltimo, si bien se admite en general la proteccién del pro-
grama-objeto como un «trade secret», una forma adicional de proteccion
puede basarse en el sistema de patentes. Al menos en los Estados Unidos, la
solicitud de patentes respecto de programas de computacién ha comenzado
a constituir una tendencia visible, la que se acentuard quizds en la medida

% Directiva del Consejo 91/250/CEE del 14.5.91. .
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en que persista la incertidumbre en relacién con el alcance de la proteccién
via copyright (Business Week, 1992, p. 49).

b) Las reglas de TRIPs
i) Proteccion como obra literaria

El proyecto de Acuerdo TRIPs (articulo 9.1) obliga a la observancia de los
articulos 1 a 21 y del Apéndice de la Convencién de Berna, en su versién
de 1971. Si bien tal convencién no hace referencia expresa a los programas
de computacién, ha prevalecido en general el criterio de que ellos estdn am-
parados por sus disposiciones®. Para evitar toda duda, el articulo 10 de dicho
proyecto de Acuerdo establece que los «computer programs, whether in
source or object code, shall be protected as literary works under the Berne
Convention (1971)».

La norma citada no sélo representa un punto final a cualquier especu-
lacién sobre la aplicacién del Convenio de Berna al software. Ella zanja
también la cuestién —debatida en la doctrina y jurisprudencia— de la cate-
goria de obra intelectual a la que pertenecen o se equiparan los programas
de computacién®. Ellos deben ser protegidos «como» obras literarias, lo que
implica descartar soluciones que, como la de la ley francesa de 1986, se ba-
san en la equiparacién de hecho del software a obras de arte aplicadas, con
sujecion a un plazo menor de protecci6n (veinticinco afios).

ii) Alcance de la proteccién
En la propuesta del Jap6n al grupo negociador de TRIPs —en linea con la

legislacién de aquel pafs—, el articulo 10.1 referido se completaba con ia
aclaracién de que «such protection shall not extend to ideas, procedures,

3 En tal sentido, el «Protocolo» a la Convencién de Berna, bajo consideracién
en el 4mbito de la OMPI, no harfa sino hacer explicita dicha cobertura (ver OMPI,
1992).

* La controversia al respecto se centr6 principalmente en la posibilidad de reco-
nocer carécter de obra literaria a un programa no legible por el hombre, por ejemplo,
incorporado en una memoria ROM.
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methods of operation or mathematical concepts». El prop6sito de este agre-
gado era trazar una linea demarcatoria més clara entre lo que debe entender-
se como apropiable y lo que no debe caer bajo el derecho de propiedad, de-
marcacién que tiene particular importancia a la hora de juzgar la legitimidad
de la ingenierfa inversa y la posibilidad de imitar la estructura interna y or-
ganizacién de un programa.

Si bien la propuesta referida no encontré consenso, un texto similar al
indicado se incorpor6 en el articulo 9.2 del proyecto de Acuerdo, mas con
un alcance que se extiende a todos los derechos amparados bajo la Conven-
cion de Berna y no s6lo a los programas de computacién. Dicho articulo es-
tablece que: «Copyright protection shall extend to expressions and not to
ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such».
La expresion «as such» de este articulo in fine puede introducir un sesgo
restrictivo en la interpretacion de la norma, que no estaba presente en la
propuesta japonesa.

Otra norma relevante para juzgar la extensién de los derechos, pero
también de alcance general, estd contenida en el articulo 13, de conformidad
con el cual, «<PARTIES shall confine limitations or exceptions to exclusive
rights to certain special cases which do not conflict with a normal
exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the right holder».

La admisibilidad o no de la descompilaci6én e ingenieria inversa de los
programas de computaci6n, asi como la extensién de la proteccién mas alld
de la expresién (incluyendo a la estructura interna), dependerd de la inter-
pretacién que las legislaciones nacionales brinden a las normas indicadas.
En todo caso, es claro que el proyecto de Acuerdo ha eludido resolver de
manera precisa esos aspectos, con lo cual su poder armonizador en esa ma-
teria serd limitado.

iii) Derechos de alquiler

El articulo 11 del proyecto comentado introduce, por primera vez en un tra-
tado multilateral’, 1a nocién de «rental rights» (derechos de alquiler) como

5 El dnico antecedente importante de esta disposicién se encuentra en la ya
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uno de los elementos del haz de derechos exclusivos del titular de un pro-
grama de computacién. Segin dicho articulo, «In respect of at least
computer programs and cinematographic works, a Party shall provide
authors and their successors in title the right to authorise or prohibit the
commercial rental to the public of originals or copies of their copyright
works... In respect of computer programs, this obligation does not apply to
rentals where the program itself is not the essential object of the rental».

El reconocimiento de los derechos de alquiler no admite excepciones
—a diferencia de lo que el proyecto de Acuerdo prevé para las obras cine-
matograficas—, si bien se aclara su inaplicabilidad en el caso de que el soft-
ware sea parte no esencial de otro producto alquilado (p. €j. un automévil).
El reconocimiento expreso de tales derechos parece tener particular impor-
tancia en los regimenes basados en el concepto de «copyright», mas no
para aquellas legislaciones —como las inspiradas en el derecho continen-
tal— que tipicamente otorgan al autor un derecho exclusivo de distribucién.

iv) Duracion

En materia de duracién de la proteccién, el Acuerdo TRIPs puede tener un
importante efecto armonizador de las legislaciones nacionales con relacién a
las obras que no pertenecen a personas fisicas. En el caso del software, lo
mds frecuente es que los programas comercializados (particularmente los de
tipo «standard») sean desarrollados por empresas u otras entidades, a quie-
nes la ley atribuye —directa o indirectamente— la titularidad de aquéllos.

Segtin el articulo 12 del proyecto de Acuerdo, las obras —excepto las
fotogréficas y de arte aplicado— tendran una tutela no inferior a cincuenta
afios contados desde el fin del afio de su publicacién y, en ausencia de ésta,
de cincuenta afios contados desde el fin del afio de su creacién.

v) Otros aspectos
Como se sefialé mas arriba, el patentamiento del software puede convertirse
mencionada Directiva de la CEE de mayo de 1991 (articulo 4 c). En el plano nacio-

nal, se destaca la «Computer Software Rental Amendments Act» de 1990, de los Es-
tados Unidos.
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en una alternativa o complemento a la proteccién via derecho de autor. El
Acuerdo de TRIPs —a diferencia de 1la Convencién europea de patentes y
de diversas legislaciones— no excluye la posibilidad de que el software sea
patentado. De acuerdo con el articulo 27.1, «patents shall be available for
any inventions, whether products or procesess, in all fields of
technology...».

Por otro parte, tal Acuerdo darfa nacimiento al primer cuerpo interna-
cional de normas sobre «undisclosed information», una forma de proteccién
de particular importancia para los programas de computacién comercializa-
dos exclusivamente en su modalidad de programa-objeto. La seccién 7 con-
templa la aplicacién de la disciplina de la competencia desleal, sobre la base
de definiciones y reglas inspiradas en la legislacién estadounidense sobre
«trade secrets».

Diversas disposiciones de la Parte III del Acuerdo —que no se anali-
zan aqui— sobre el ejercicio y «enforcement» de los derechos de propiedad
intelectual, pueden ser de relevancia para la proteccién del software en su
faz préctica. Asf, por ejemplo, el articulo 51 faculta a detener en las aduanas
«pirated copyright goods», en tanto el articulo 61 obliga a los paises miem-
bros del GATT a disponer de procedimientos y sanciones penales para la

«piraterfa de copyright en escala comercial».

3. Compilaciones de datos
El articulo 10.2 del proyecto de Acuerdo dispone:

«Compilations of data or other material, whether in machine readable
or other form, which by reason of the selection or arrangement of their
contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such
protection, which shall be without prejudice to any copyright subsisting in
the data or material itself».

La emergente industria de bancos de datos y la creciente importancia
econdmica de éstos, han generado demandas por una proteccién mds expli-
cita y efectiva de aquéllos, tanto en lo que respecta a la reproduccién y dis-
tribucién de la informacién compilada como a la extraccién o re-utilizacion
no autorizada del contenido de un banco de datos.
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Si bien algunas legislaciones, como la de los Estados Unidos (articulo
103 de 1a U.S. Copyright Act) y del Japén (Ley 64 de 1986)5, prevén la pro-
teccion de las compilaciones de datos en cuanto tales, la Convencién de
Berna sélo se refiere a la de «colecciones de obras literarias o artfsticas tales
como enciclopedias y antologfas». En al 4mbito de la CEE se ha elaborado
una propuesta de Directiva para la «Proteccién Legal de las Bases de Da-
tos» con base en el derecho de autor’, mas limitada a aquéllas operadas por
medios electrénicos y a los derechos econémicos de los titulares. Ademds
del tipico derecho a impedir la reproduccién no autorizada, dicha propuesta
prevé un «derecho especial» para prevenir la extraccién o re-uso no autori-
zado, del total o una parte sustancial, de la informacién almacenada.

Segtin se desprende del citado articulo 10.2 del proyecto de Acuerdo,
las negociaciones en TRIPs concluyeron con un texto que, por un lado, su-
plementa la Convencién de Berna en tanto alude a compilaciones «de da-
tos» y no sélo a la de obras autorales, y, por el otro, no se limita a las bases
de datos computarizadas, sino que abarca también las manuales. A diferen-
cia de la propuesta de Directiva de la CEE, ademds, la elaborada en TRIPs
no incluye referencia alguna a «derechos especiales» para evitar la extrac-
cién o re-utilizacién de datos.

Con el alcance expuesto, el proyecto de Acuerdo claramente inscribe
la proteccién de las compilaciones de datos en el 4mbito del copyright y en
el marco de los derechos exclusivos que tipicamente se reconoce bajo aquel
régimen. La cobertura de las compilaciones, sea que ellas fueren
computarizadas o manuales, justifica, por cierto, que no se fuere més lejos
en cuanto a los derechos reconocidos, sin perjuicio de la posibilidad, para
cualquier pafs, de conceder una proteccién adicional (como la propuesta en
la CEE).

4. Circuitos integrados

La proteccion del disefio (o «layout») de los circuitos integrados, estd dando

¢ Con relacién a la legislacién japonesa, ver Karjala (1986).

7 El «Creen Paper» sobre propiedad intelectual de la Comisién de las Comuni-
dades Europeas habia sugerido, en 1988, la posibilidad de desarrollar un régimen sui
generis de proteccién de las bases de datos (ver Clark, 1991).
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lugar a una situacién sin precedentes en el dominio de la propiedad intelec-
tual. Tras cerca de cinco afios de negociaciones, la Conferencia Diplomaéti-
ca de Washington adopt6, en mayo de 1989, un Tratado para la proteccién
de dichos disefios —via una modalidad sui generis— por una abrumadora
mayoria de los pafses participantes. Estados Unidos y Japén, principales
productores mundiales de semiconductores e interesados en el estableci-
miento de tal proteccién, no suscribieron el texto del tratado acordado®.

El proyecto de Acuerdo TRIPs, como se ha visto, suplementa la Con-
vencién de Berna en diversos aspectos (también lo hace con las Convencio-
nes de Roma y Paris). En el caso de los circuitos integrados, y aun cuando
el Convenio de Washington no estd en vigor, dicho proyecto obliga a los
pafses miembros a observar sus disposiciones con las salvedades y agrega-
dos que —no sorprendentemente— reflejan las objeciones de los Estados
Unidos y el Japén a dicho tratado.

En primer lugar, el referido proyecto de Acuerdo incluye una norma
que fue explicitamente rechazada en la Conferencia de Washington por los
paises en desarrollo, en virtud de la cual el 4mbito de la proteccién no sélo
se extiende a los disefios y a los circuitos integrados que los incorporan,
sino a los articulos que incorporan tales circuitos, «en la medida que conti-
nide conteniendo un disefio ilegalmente reproducido» (articulo 36).

Segundo, se prevé la excepcidn del «infractor inocente». No se consi-
derard infractor a quien adquiriere un circuito integrado o un articulo que in-
corpore un disefio reproducido ilegalmente sin conocer ni tener razonables
fundamentos para conocer de tal reproduccién ilegitima. El articulo 37.1
del proyecto de Acuerdo agrega, sin embargo, que «after the time that such
person has received sufficient notice that the layout-design was unlawfully
reproduced, he may perform any of the acts with respect to the stock on
hand or ordered before such time, but shall be liable to pay to the holder of
the right a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable
under a freely negotiated license in respect 6 of such a layout-design».

® Sobre estas negociaciones y las implicaciones del Tratado de Washington, ver
Correa (1190 b) y Kitagawa (1992).
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El pago de una regalia por el infractor inocente fue, en la Conferencia
Diplomatica de Washington, uno de los puntos mds objetados, debido a la
imposibilidad que tienen adquirentes de los mds diversos productos indus-
triales, particularmente en los pafses en desarrollo, de verificar la legitimi-
dad de los disefios incorporados en los «chips». La solucién adoptada por
el proyecto de Acuerdo puede constituirse, en la préictica, en una barrera al
comercio y en una amenaza permanente sobre los compradores de bienes
electrénicos y otros que incorporan componentes informéticos. Lo 16gico y
justo serfa, en todo caso, que la accién del titular del disefio se dirija contra
el fabricante del producto que lo incorpora y no contra quien lo adquiere
(salvo que lo hiciera de mala fe).

Tercero, el articulo 37.1 hace aplicables a las licencias obligatorias de
disefios de circuitos integrados (uno de los puntos de discordia para los Es-
tados Unidos en el Tratado de Washington), las detalladas disposiciones que
el proyecto de Acuerdo contiene sobre «otros usos» (no autorizados por el
titular) de las patentes de invencién. Ello implica, entre otros aspectos, la
necesidad de una negociacién previa con el titular y la evaluacién de caso
por caso de las solicitudes de licencia.

Por dltimo, en tanto el tratado aludido establecié una duracién minima
de los derechos de ocho aiios, el proyecto de Acuerdo extiende tal plazo a
diez afios.

5. Principales conclusiones
El andlisis efectuado permite extraer las siguientes conclusiones principales.

La aprobacién del Acuerdo TRIPs significard un paso importante en la
universalizacién del ya predominante patrén legislativo basado en la aplica-
ci6n del derecho de autor para la proteccién del software y en la considera-
cién de éste como obra literaria. Las normas alcanzadas amplian y refuer-
zan los derechos para combatir las copia ilegitima («piraterfa») de progra-
mas de computacién en los paises en que el marco normativo es aun frigil o
impreciso. En cambio, el Acuerdo no aportard soluciones y criterios unifor-
mes para los aspectos tan cruciales, como controvertidos, relacionados con
la extensién de la protecci6n y la admisibilidad de la extensién de la protec-
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cién y la admisibilidad de la ingenierfa inversa. No es dificil presumir que
estos vacios son el resultado de la complejidad de los temas a ser aborda-
dos, y de las significativas divergencias que, segin se observé més arriba,
separan incluso a la jurisprudencia en los Estados Unidos.

En materia de compilaciones de datos, el proyecto de Acuerdo ofrece
la posibilidad de universalizar su proteccién via el derecho autoral —con lo
que se excluye la via de un régimen sui generis— . Si bien deja igualmente
sin resolver aspectos vinculados con actos diferentes a la reproduccién, tal
como la extraccién y re-utilizacién de los datos, la solucién parece la mds
adecuada dada la amplia cobertura de la norma propuesta (bases de datos
computarizadas y manuales) y la dificultad existente para trazar la linea di-
visoria entre lo que es protegible y lo que no lo es.

En lo que respecta a disefios de circuitos integrados, las modificacio-
nes y complementos introducidos al Tratado de Washington reflejan, por un
lado, la pérdida de capacidad negoéiadora que, en corto término, sufrieron
los pafses en desarrollo ( y los que coincidieron con ellos en la Conferencia
de Washington), al pasar el tema del &mbito de la OMPI al del GATT. Por
el otro, tales cambios no representan una mejora de las normas
multilaterales sobre la materia y pueden, particularmente, afectar indebida-
mente a los adquirentes de bienes que incorporan «chips».

Como conclusién general, el proyecto de Acuerdo TRIPs influird cier-
tamente en la configuracién de componentes importantes del derecho
informético en un gran nimero de paises. En el drea del software, la mayor
influencia se dar4 en los pafses en desarrollo que atin no hubieren definido
claramente su proteccién via derecho de autor. En los otros dos temas trata-
dos, la influencia serd alin m4s abarcativa, pues el proyecto introduce solu-
ciones que son nuevas o que significan una definicién més firme a la exis-
tente en la actualidad tanto en paifses industrializados como en desarrollo.

Sin perjuicio de ello, no puede verse al proyecto de Acuerdo comenta-
do como el punto final a los debates y diferencias que atin prevalecen en re-
laci6n con miiltiples temas de la propiedad intelectual en el 4rea de la infor-
matica. Si bien tal proyecto define la modalidad y ciertos contenidos de la
proteccion, son multiples los aspectos que separardn atin a las empresas
—seglin sus posiciones relativas en el mercado y su capacidad tecnolégi-
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ca—, a los expertos y a los pafses con distintos grados de desarrollo y per-
cepciones sobre el modo de favorecer la produccién y el comercio de bienes
informdticos.
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