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0. INTRODUCCION

Es notorio que, en laactualidad, dado € desarrollo adquirido por las
creaciones informéticas, resultaimprocedente insistir sobre su considera-
cién de disciplina de punta, tanto desde la perspectiva técnica como juri-
dica
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Desde esta Ultima perspectiva se ha venido acufiando € término Dere-
cho informatico para designar, por un lado € conjunto de disposiciones,
dejurisprudenciay de doctrina que presenta como rasgo comun € haber
sido creada o modificada araiz de laemergencia de la tecnologia informa
tica

En principio, no estamos en presencia de un cuerpo de leyes substan-
tivas especificas sino ante un conjunto de disposiciones que, partiendo de
las caracteristicas especificas que rodean a fendmeno informético, es ne-
cesario aglutinar de forma coherente ofreciendo un minimo de predictibi-
lidad.

Sin perjuicio de las caracteristicas socides, existen otras de indole
tecnol 6gico, entre las que cabe destacar: la programabilidad de las compu-
tadoras, su rapidez de conexion, laposibilidad de acceder simultaneamente
desde puntos diversos y separados en e espacio, lainformacion en cuanto
materia de tratamiento, que influyen directamente en € campo juridico
doténdole de una especificidad.

La nueva Ley de Propiedad Intelectual, d reservar @ Titulo VII alos
programas de ordenador, reconoce estarealidad y se sumaalas tendencias
ya consolidadas en las diferentes leyes nacionales y Convenios Internacio-
nales.

Ahora bien, antes de introducirnos en e estudio pormenorizado de
cada uno de‘los articulos integrantes del mencionado Titulo, nos ha pare-
cido conveniente realizar una exposicion sumaria del objeto técnico de
andisis con d fin de familiarizar alos lectores en los términos utilizados
usuamente y cuyo conocimiento es requisito necesario para comprender
la regulacién juridica de este ambito (1).

l. EL ORDENADOR ("HARDWARE")

Bas camenfe, lainformética consiste en-d estudio de los ordenadores
y de sus diferentes usos. El ordenador, también denominado hardware, esta
congtituido por las siguientes unidades:

— La CPU (Central Processor Unit). LaUnidad Central de Procesa
miento responsable de lagecucion de las instrucciones y del control
global de las operaciones de un sistema de ordenador. Sus dos
componentes basicos son la unidad de control y la unidad égico
aritmética (ALU).

() Dadas las grandes simplificaciones realizadas, los lectores con un minimo de
conocimientos de la terminologia informética pueden préscindir de la lectura de este
capitulo introductorio.
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— La Memoria. Launidad de memoria utilizada para amacenar ins-
truccionesy datos.
Es preciso distinguir entre la memoria no volétil, ROM (Read-
only-Memory), memoriasilo de lecturacuyo contenido, programas
0 datos, no puede ser modificado y es amacenado definitivamen-
te en e momento de su fabricacion por € constructor de mate-
ria (I1).
La memoriavélatil, RAM (Random-access-memory) que con-
gste en una memoria de lectura-escritura de acceso aeatorio.
— Las unidades de entrada y de salida congtituidas basicamente por
el teclado, lapantallay laimpresora (I11).

2. EL PROGRAMA DE ORDENADOR ("SOFTWARE")

El hardware, a margen de su complgjidad, es inutilizable sin las ins-
trucciones que le hacen funcionar y que son denominadas como software
0 programas de ordenador.

Segun las funciones que desempefian, los programas de ordenador
pueden ser clasificados en dos grandes grupos.

— Losprogramas del sistema que realizan las funciones internas del
ordenador. Se trata de las érdenes que la méaguina se dirige a si
misma para su autorregulacion (1V). Esta clase de programas esta
intimamente ligada a un tipo de méquinas y, a menudo, conlleva
un gran nimero de instrucciones cuya elaboracion ha requerido

(1) Esinteresante |lamar |a atencidn sobre otros tipos de memoria:

— PROM (Programmable Read-Only-Memory). Memoria que puede programarse
unavez empaquetada; unavez programada, su contenido solo se lee 'y no puede
ser modificado.

— EPROM (Erasable Programmable Read-Only-Memory). En este tipo de memo-
ria, el programa almacenado puede ser borrado por rayos ultravioletay puede
procederse a un nuevo amacenamiento.

— EEROM (Electrically Erasable Read-Only-Memory). También se le denomina
EAROM (Electrically Alterable Read-Only-Memory). A esta variedad de firm-
ware e |le describe globalmente con e nombre de “ROMWARE”.

(1) Un ordenador profesional esta también formado por sistemas de almacena-
miento que pueden ser de disco magnético, como los diskettes (floppy), y los discos
duros o de cinta magnética, como las cintas de cassette.

(IV) Consisten en un conjunto de rutinas que aseguran la comunicacion entre los
programas de los usuarios y €l material y gestionan €l acceso a la memoriay a los
periféricos. Comienzan a funcionar desde el encendido del ordenador y pueden estar
almacenados permanentemente en la ROM o pueden ser introducidos en la RAM desde
el momento del encendido. Entre estos programas del sistema hay que considerar com-
prendidos. los sistemas operativos, los compiladores o traductores de lenguaje y los
ensambladores.
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tiempos de desarrollo importantes. En general, son adjuntados por

los constructores de |

0s ordenadores.

— El segundo grupo esta constituido por los programas de aplicacion,
programas escritos para realizar operaciones particulares: cientifi-
cas, de gestién o personaes (V). Estos programas, a su vez, se
subdividen en programas especificos —concebidos para un usuario
determinado— Yy, en programas estandar, creados para un género
de explotaciones. Ambos pueden haber -sido elaborados por los
constructores de los ordenadores, por las sociedades de servicios
informéticos o por los mismos usuarios.

Centrdndonos en este segundo grupo, los programas de aplicacion,
podemos comprobar como la elaboracion de un programa de ordenador
usualmente pasa por tres fasss (VI):

Andlisis cientifico
Técnico, Econo-Social

Andlisis Gestion

Algoritmo

Lengugje de programacion

|— Programa Cdédigo Fuente —I

Compilador

!

Programa Cédigo Objeto ' Datos

{

Orden de gecucién

L

!

Resultados

(V) El informe publicado por la OCDE, "Les logiciels: une nouvelle industrie", en
octubre de 1984, en la pagina 36, subdividia los programas de aplicacion en once
rdbricas, entre las que cabe destacar: contabilidad, administracién, produccion, distri-
bucién, operaciones bancadas, concepcidn, simulacion, estadisticay seguros.

(VI) Vid. E. PEETERS: "Les aspects techniques de la protection des logiciels’, en
Informatique et droit en Europe, Bruxelles 1984, pags. 202-203.
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1% Una etapa previa ala programacion o de documentacion antece-
dente integrada por un andisis funciond de los problemas 'y sus soluciones.

2.2 Una etapa de programacion propiamente dicha. El andlisis reali-
zado conduce a la redaccion de un algoritmo (VII). Los agoritmos se
traducen a continuacién a un programa en codigo fuente con la ayuda de
un lengugje de programacion mas o menos evolucionado (se le denomina
de ato nive: COBOL, FORTRAN, ALGOL) que permite expresar con-
ceptos cada vez més amplios y abstractos. El codigo fuente puede ser
memorizado sobre un soporte pape 0 magnético.

A continuacion se entra en la fase de gecucion ya que un programa
comprensible para € profesional no es, en principio, gecutable por €
ordenador. Se procede alatraduccion del codigo fuente, en su totalidad,
a un programa en codigo-objeto equivalente, expresado en un lenguge
méquina o binario. Esta traduccion se efectlia por programas especiales
denominados compiladores o ensambladores (VIII). El programa en
codigo-objeto tiene como soporte un soporte magnético, disquete o disco.
A continuacion se pasa a gecucion.

3.2 Laldltimaetapaesladd test que permite diminar los errores de
andlisisy de programacién (debugging).

A diferenciade los programas dd sistema, los programas de aplicacion
y, dentro de dlos, los estandar son atamente vulnerables debido a su
elevado valor en é mercado y € bgjo coste de su eventual reproduccion.

I. NATURALEZA JURIDICA DE LAS NORMAS PROTECTORAS

La eeccion operada por € legidador espafiol de atraer los programas
de ordenador a ambito. de la Propiedad Intelectual viene dictada por
consideraciones de oportunidad dada la dimensién econdmica de los inte-
reses en juego entre los que cabe destacar: la posible preservacion de la
industria nacional frente a una fuerte concurrencia extranjera, la protec-
cion de un producto cuya elaboracion requiere un gran esfuerzo de inver-
sion, investigacion y posterior difusion y, sobre todo, la evidente necesidad
de una armonizacién internacional de reglamentaciones.

En la précticajuridica internacional, la evolucion de la materia no es

(VII) Algoritmo es e término utilizado para describir un conjunto de procedimien-
tos mediante los cuales obtenemos un resultado determinado. Una misma aplicacion
puede estar tratada por diferentes algoritmos. La identidad funcional de dos programas
no implica necesariamente un carécter (inico en su descripcién formal.

(VIIT) Otraformade hacer gjecutar el programa fuente es € modo interpretado. El
intérprete descodifica el programa fuente y efectda las instrucciones solicitadas aplican-
dolas alos datos. El interprete esta escrito en lenguagje maquina.
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pacifica. Se puede comprobar como, en un principio, los programas de
ordenador son objeto de proteccién através de diversas formulas como €

secreto industrial, las cldusulas de confidenciaidad en los contratos y la
competenciadeded (1), pero pronto se pone de manifiesto su insuficiencia
y los medios profesionalés interesados solicitan una regulacion que les
asegure lapropiedad y la proteccion derivada de lamisma. Llegados aeste
punto, surgen-asperas controversias doctrinales entre los partidarios de
una protecci on-atravésdd Derecho de Patentesy los que abogan por una
proteccion por lavia de la Propiedad Intel ectual siendo esta ultima co-
rriente la que consgue prevaecer.

El legidador espafiol seincorpora, con cierto retraso aesta problema-
tica suscitada en € foro internacional y recurre parala proteccion de los
programas de ordenador, en 1987, alatécnicadd derecho de autor con las
peculiaridades:que analizamos a continuacion.

El articulo 95 de laLey de Propiedad Intelectual ("€ derecho de autor
sobre los programas de ordenador se regira por los preceptos del presente
Titulo y, en lo que no esté especificamente previsto-en  mismo, por las
disposiciones que resulten aplicables de la presente Ley") soluciona un
tema ampliamente debatido por ladoctrinay lajurisprudencia extranjera,
e de la NATURALEZA de las normas protectoras de los programas de
ordenador.

1. APLICABILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

El articulo 95 de la LPI, configurado como un precepto de remision,
encuadra la reglamentacién de los programas de ordefiador dentro de las
soluciones intermedias entre las legidaciones especificas 0 especiaes que
obtienen un escaso éxito [es latercera viade proteccion privativa especid
paralos programas de ordenador, inspirada en el derecho de autor y, pre-
conizada por la (OMPI) Organizacién Mundial de la Propiedad Intelec-
tual, através de las disposiciones-tipo de' 1978 (Doc. OMPI, LPCS/11/2-
Annexe) y de Proyecto de Tratado especifico-para € software (Doc.
OMP, LPCS/11/ 3, 24-11-1983)] (2); v, las legidaciones que acomodan los

(1) A. MILLE: "Proteccion del software”, Jornadas sobre Informaticay Derecho,
Madrid, 3 a 5-X11-1985.

(2) Vid. P. AURBAN: "Laprotection du logiciel dansle cadre international”, Infor-
matique et droit en Europe, Université Libre de Bruxelles, 1985, pég. 218. Bulgaria es
el Unico pais que ha promulgado una reglamentacion especifica € 12-VI-1979 y la
disposicion reglamentarianimero 8 aparecidaen BO, num. 75, de 1982; vis. A. ROGUSKI:
"L a protection du logiciel dahs lalégislation polonaise et dans les autres pays de I’Est”,
Expertises, nim. 102, 1988, pag. 25; |. EskeNAz: "Lalégidation bulgare en matiere de
protectionjuridique du logicidl”, La Propriété Industrielle, nim. 11, 1981, pég. 319; C.
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programas de ordenador dentro del derecho de autor por la técnica de
afiadirlos como nuevo objeto de proteccion.

Estados Unidos es € primer pais que da gemplo en este sentido con la
enmienda de 1980 a Copyright Act de 17-X-1976. La Ley 96-517 dd 12-
12-1930 (Computer Sofware Copyright Act) asume las recomendaciones
elaboradas por la CONTU (Nationa Commission of New Technological
Uses of Copyrighted Works), de tal modo que € articulo 117 es abjeto de
una nueva redaccion en la que se clarificalaextension de las prerrogativas
de los usuarios y se procede a una definicion, en d articulo 101, de los
programas de ordenador (3).

Dentro de este panorama legidétivo, & sistema adoptado por € legis-
lador espafiol es semejante d sistemafrancés. En efecto, en ambos paises,
se consagra como objeto de proteccidn por € Derecho de autor los pro-
gramas de ordenador y se dedica un Titulo de la Ley a su reglamentacion.

En Francia, después de una serie de sentencias dictadas por tribunales
de instanciay por la “Cour de Cassation” aplicando € derecho de autor
a los programas de ordenador (4) y dada la insstencia de los sectores
profesionales, se promulga la Ley nimero 85660 de 3 dejulio de 1985
"relativa alos derechos de autor y alos derechos de los artistas-intérpretes,
de los productores de fonogramas y videogramas y de las empresas de

Prins: "La protection du logiciel en Europe de I’Est”, Droit de I'Informatique, 1978/3,
p4g. 150; asimismo, € Anteproyecto brasilefio parece orientado hacia la proteccion
especial: Ley 7232/1984 sobre la politica naciona de la informédtica, su articulo 43
expresamente manifiesta que las materias relativas alos programas de ordenador deben
s objeto de unareglamentacion especia; vid. A. CAMARGO RODRIGUES: "Laprotection
du logiciel au Brésil: ’état actuel”, Droit de I'Informatique, 1987/3, pag. 190. Sobre esta
discusion, en Estados Unidos, Rh. STERN: "La protection juridique du logiciel et des
innovations en rapport avec l'informatique aux Etats-Unis d’Amérique”, La Proprieté
Industrielle, 1982, pag. 176; P. GOLDSTEIN: Congressional copyright and technology
symposium, Fort Lauderdale, febrero 1984, House hearings on copyright and Techno-
logical change, 98 Congreso, 1 ses. 23 (1983); para Alemania, A. DieTz: "Copyright
protection for computer programs: Trojan horse or stimulus for the future copyright
system”, Conference on the international legal protection of computer software: past
practice and future policy, Standford Law School, 1986, la Asociacion Literaria y
Artistica Internacional (ALAI) se pronunci6 afavor de una proteccion especifica: reso-
lucion del comité gecutivo de 1-X-1983, Le Droit d'auter, 1984, pég. 30.

(3 Vid. M. S. KEPLINGER: "Computer software. Its nature and its protection”,
Emory Law Journal, ntim. 2, vol. 30, 1981, pag. 502. También vid. Libreriadel Congre-
s0, 1979, en especid la opinion disidente de J. HERSEY (pag. 27) y las reservas del
Ninimer (pag. 26); H. G. HENN: Copyright Law, A Practitioner's Guide, PLI, 1988,
pags. 341y Sgs.

(4 Vid. A. LUCAS: Ledroit de I'Informatique, PUF, Paris, 1987, notas 90, 91 y 94;
vid. TGI. Bobigny, 17-X1I-1978 Expertises 1982, nim. 39, pag. 73; Tri. com., Paris, 18-
X1-1980, Expertises 1982, nim. 39, pég. 74; Paris, 4e ch., 2-X1-1982, GP. 1983-1-117,
nota Bonneau; TGI. Paris, référes, 14-VI-1983, GP. 1983-1-468, nota Bonneaus; TGI.
Paris, 21-1X-1983, D. 1984-77, nota Le Stanc; Trib. com. Lyon, 8-111-1985, JCP (E),
1986-1-15791, obs. Vivanty Lucas; Cass. ass. p/é. 7-111-1986, D. 1986-405.
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comunicacion audiovisua" que modifica y complementa la Ley nimero
57-298 de 11 de marzo de 1957 sobre propiedad literariay artistica (5).
Estaley francesade 1985 afiade los programas de ordenador (logiciel) ala
lista del articulo 3 de la Ley de 1957 y prevé un régimen de regulacion
particular en e Titulo V con lardbrica " Des logiciels”.

En Espafia, donde lajurisprudencia en este campo €s inexistente, se
sigue la pauta trazada por la legidacion francesa. El legidador incorpora
los programas de ordenador a listado del articulo 10 de la Ley de Propie-
dad Intelectual referido a "Objeto”, y reservae Titulo VII alareglamen-
tacién "De los programas de ordenador”.

Ahora bien, dadas estas semejanzas, - es posible trasladar a Derecho
espanol la critica que, en su momento, se hace a sistema de proteccién
francés. En efecto, en ambos paises, € hecho de consagrar dentro del
Derecho de -autor un titulo especifico a los programas de ordenador,
puede inducir -a- pensar que, en realidad, estamos en presencia de un
sistemasui generis, de proteccion especifica (6); proteccion encubierta con
el doble fin de gozar de la proteccion del Convenio de Bernade 1886 y dd
Convenio de Ginebra de 1952 suscritos por ambos paises, y de pemitir la
armonizacién con lamayoria de los paises que han establecido la protec-
Cion dentro del derecho del autor (7).

Igualmente, es de subrayar la desafortunada redaccion del articulo 95
por lavaguedad que caracteriza su contenido.

Este precepto no indica con exactitud cuales son las disposiciones que

(5 Loin.° 57-298, de 11-111-1957, JO. 14-111-1957; Loi n.° 85-660, de 3-V11-1985,
JO. 14-111-1985. - .

(6) En este sentido, M. HEREDERO HIGUERAS: "La protecm o6n delos programas de
ordenador en € proyecto de la Ley de Propiedad Intelectual”, RDCI, 1987, pag. 1026;
como un ius singulare, J. DELGADO ECHEVERRIA: "Comentario a articulo 95", en Co-
mentarios a la nueva Ley.de Propiedad Intelectual, Tecnos, Madrid 1989.

(7) Vid. J. H. SPOORYy G. VANDERBERGHE: "Ledroit d'auteur et le logiciel dans les
pays de la CEE, les Etats-Unis et le Japon: aperiu synthétique", Droit de I'Informatique,
1987/2, 116. El Jap6n procede alareforma del derecho de autor, Ley 62 de 14-V1-1985;
vid. K. SUGIYAMA y M. KossINs JUN: "Lasolution japonaise de protection des program-
mes informatiques”, Droit de I'Informatique, 1986/1, pag: 16. En la Repliblica Federal
de Alemania.la Ley. de 24-VI-1985 (Gesetz zur nderung von Vorschriften auf dem
Gebiet des Urheberrechts, BGBL, |, S. 1137) modificd la Ley de 9-X-1965 sobre €
derecho de autor (Urheberrechtsgesetz, BGBL, I, S. 1273). En la Gran Bretafia esta
protegido por d articulo 2 del Copyright Act de 1956 en virtud de laadopcion € 16-VII-
1985 del Copyright (Computer Software) Amendment Act 1985. Para Australia, Canada
y Sudéfrica, vid. K.. HODKINSON: Protecting New Technology and Designs, London
1987, pags. 132 y sigs.;; Ch. J. MILLARD: Legal protection of computer programs and
data, London 1985. En Italia se ha pronunciado a favor la Corte di Cassazione, 6-11-
1987, n. 1956, Rev. Dir. Ind., 1987, pag. 304, nota V. FRANCESCHELLI; vid. S. PASTORE:
"Laprotectionjuridiqlie du logiciel en Italie", Lamy droit de I'Informatique, 1988, mise
ajour, G., pag. 13.
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efectivamente son aplicables alos programas de ordenador (8), limitando-
s, en este sentido, a efectuar unaremision a régimen generd del derecho
de autor "que resulte aplicabl€" con las excepciones derivadas de las espe-
cificaciones previdas en los articulos 96 a 100 de la Ley de Propiedad
Intelectual. Asimismo, y siguiendo con la imprecisién que le caracteriza,
guarda dlencio sobre los criterios mas adecuados para determinar las
disposiciones que, en principio, deben resultar aplicables.

La solucion estéd en manos de los tribunales. Ahora bien, teniendo en
cuenta la finalidad utilitaria de los programas de ordenador, nos parece
acertada, como sefidla DELGADO ECHEVARRIA, la aplicacion de disposi-
ciones que estén en armonia con la mencionada finalidad (9) y, se descar-
ten, por lo tanto, todas aguellas que aunque apliquen Principios Generales
de Propiedad Intelectual, contravengan la utilidad de los mismos.

2. COMPATIBILIDAD DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
CON LA LEY DE PATENTES

En principio, € articulo 3.2.° de la LPI ("Los derechos de autor son
independientes y compatibles con: 2.° Los derechos de la propiedad indus-
trial que puedan existir sobre la obra"), de carécter general, aplicable alos
programas de ordenador por remisién del articulo 95, y € articulo 96.3 de
la LPI ("los programas de ordenador que forman parte de una patente o
un modelo de utilidad gozaran, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente
Ley, de la proteccidn que pudiera corresponderles por aplicacion del régi-
men juridico de la propiedad industrial") de caracter especifico, no degjan
lugar a dudas sobre la simultédnea aplicacion de la Ley de Propiedad
Intelectual y de la Ley de Patentes alos programas de ordenador.

Ahora bien, esta afirmacién necesita ser tratada con ciertareserva. En
las diferentes legidaciones extranjeras y convenios adoptados:por los pai-
s industrializados, € principio de exclusion de la patentabilidad de los
programas de ordenador estd recogida en té&rminos cas idénticos. En
todos dlos, la exclusion afecta, con carécter general, a todos aquellos

(8) Es de lamentar el mantenimiento de esta ambigiedad, ya que precisamente,
dados los intereses econémicos en juego, la preocupacion fundamental que da lugar al
Titulo VII consistia en establecer una reglamentacion apropiada. Como sefida J.
DELGADO ECHEVERRIA, es ilustrativa la comparacion con el articulo 96 de la Ley Cam-
biaria y del Cheque sobre |as disposiciones aplicables a pagaré (BOE, num. 172, de 19-
X1I-1985, y correccién de errores en BOE, num. 249, de 17-X-1985). _

(9) Vid. J. L. GAUROQY: “Commentaire des dispositions de laloi du 3 juillet 1985
modifiant laloi du 11 mars 1957 sur la propiété littéraire et artistique et relatives ala
protection des logiciels”, Droit de I'Informatique, 1985/7, pag. 39, aplica un criterio
econdmico; vid. también J. DELGADO ECHEVERRIA: Com. cit.



1802 ESTUDIOS

programas de ordenador considerados, en cuanto tales, es decir, estimados
de forma aidada e independiente.

Las razones que; en principio, motivan la adopcion de esta decision
son, no tanto razones de fondo, falta de carécter industrial del progra-
ma (10), como razones de indole politica (11) y préctica a ponerse de
manifieto las dificultades de las Administraciones para apreciar la nove-
dad en relacion a un estado de la técnica en constante y répida evolu-
cion (12).

(10) Presci ndlmos de los posibles argumentos de fondo que apoyan esta opcion y
que exceden del ‘preserite trabajo. Unicamente apuntaremaos que, en principio, un pro-
grama de ordenador presenta potencialmente todas las caracteristicas susceptibles de
conducirle -a la:patente, en concreto, respecto del programa-objeto que permite un
dominio inmediato en € mundo de la materia. En términos parecidos se manifestd el
"Office of Technology Assessment (OTA)" del Congreso de los Estados Unidos en su
informe "Intellectual property Rights in an Age of Electronics and Information".

Sobrelasdiscusiones, vid. F. TOUBOL.: Lelogiciel, Feduci, LGDJ, Paris 1986, pags.
40-77; M. FLAMEE: "La brevetabilité du logicid", Droit de I'Informatique, 1986/1, pag.
10; A. BERTRAND: "L abrevetabilité des programmes d >ordinateur au regard des textes,
de lajurisprudence et de la pratique en France et al’étranger” Expertises, num. 55,
1983, pag. 203; A. LUCAS: Droit de Vinformatique, cit., pags. 198 y sigs;; J. A. GOMEZ
SEGADE: "La protecuon juridica de los programas de los ordenadores €lectrénicos’,
RDM, nam. 113, 1969, pag. 313; GALAN CORONA: "En torno ala proteccion juridica del
soporte l6gico", en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones (Argentina),
1983, pég. 3205 .- -

Ahorabien, como sefiala acertadamente VIVANT (M. VIVANT y Ch. le STANC: Lamy
droit de meormanque Paris 1988, nim. 1044), € cuestionarse en la actualidad s €
programa de ordenadar redne los requisitos de la patentabilidad es plantearse los pro-
blemas y discusiones-de hace quince afios, desconoci endo las soluciones adoptadas por
el Derecho contemporaneo.

(11) En Francia se argumentaba un monopolio de Ias patentes por IBM; vid.
Travaux du Colloque de Strasbourg 1967 sur la protection des résultats dela recherche
face d Vévolution des sciences et des techniques, Litec 1969; en'la sesion 8-X11-1967, J.
0., Doc. Ass:-nat., pag. 879, el diputado Herzog manifestd que el principal argumento
de no patentabilidad era de politica econémica, ya que consistiaen no dejar sumida en
Ia|ncertldumbrealalndustrla, vid. M. VIVANT: Lamy dr0|tdeV| nformatique, cit., nim.
1051, pag. 640."

(12) En este sentido es dgnificativo e Tratado de ‘Cooperacion en materia de
Patentes (PCT) elaborado ainstancias de los Estados Unidos en Washington € 19 de
junio de 1970 (en vigor en 1981). Este Tratado, que tiene como funcion centralizar €
procedimiento de concesién de patentes a través de una demanda internacional Unica
sometida a una busqueda internacional de novedad e instituyendo un examen preliminar
internacional centralizado, .excluye de los mismos a los programas de ordenador dada
la escasez de medios dlsponlbles por la Administracién para efectuarlos (reglas 39 y 67
del Reglamento de gecucion del Tratado).

Laregla 39 del Reglamento, en relacion con € artnculo 17 del PCT de procedimiento
en e seno de la Administraciéon encargada de la busqueda internacional tendra la
obligacién deproceder a la blisqueda en relacion con una solicitud internacional, cuyo
objeto y en la medida en que €l objeto sea uno de los siguientes. V1) Programas de
ordenadores, en-la medida en que la Administracion encargada de la blsqueda interna-
cional no esta provista de |os medios nece%lrlos para proceder a la bisqueda del estado
delatécnica en relacion con tales programas”.
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Una rapidavison del derecho extranjero nos permite constatar que la
exclusion de los programas de ordenador pasa por varias fases en las que
indudablemente sirve de pautalaregulacion y la practica desarrollada por
los Estados Unidos debido, entre otras razones, a su preeminenciaen la
industria informédtica. -

En materia de patentes, & derecho positivo estadounidense (13) se
limita a establecer grandes principios dgando ala"Patent and Trademark
Office’ (PTO) y a las autoridades judiciales € trabajo de aplicar (14) €
articulo 101, que establece que: "cualquiera que invente o descubra un
procedimiento, una méguina, un articulo manufacturado o una composi-
cion de materias nuevas y Utiles, o un perfeccionamiento nuevo y Gtil de
éstos, puede obtener una patente para esta invencion o descubrimiento en
las condiciones y segln las exigencias ddl presente titulo".

A partir dd andisis dd articulo 101 se elabora unajurisprudencia que
en un primer momento es favorable a la patentabilidad de los programas
de ordenador (15).

Esta tendencia desaparece con € caso Gottschack v. Bensdn (16) en €
que € Tribuna Supremo, en su sentencia de 20 de noviembre de 1972,
censura a la CCPA por mostrarse favorable a la patentabilidad de un
programa que permite la conversién de una serie de representaciones

Laregla67.1, VI, enrelacion con el articulo 34 PCT, procedimiento en el seno dela
Administracion encargada del examen preliminar internacional, reiteraestamismaidea:
"Ninguna Administracién encargada del examen preliminar internacional tendra la
obligacion de proceder a examen preliminar internacional cuyo objeto, y en la medida
en que dicho objeto sea uno de los siguientes: VI) Programas de computacion en la
medida en que la Administracién encargada de la busqueda internacional no esté pro-
vista de los medios necesarios para proceder a un examen preliminar internacional en
relacion con tales programas”. Las directrices PCT son igualmente severas. Vid. Directriz
PCT/INT/6. :

(13) Esde carécter federal y se basaen la Ley de 19 dejulio de 1952. Lafindidad
constitucional del derecho de patentes aparece en € articulo 1.8, cl. 8, de la Constitucién,
que establece: “The Congress shall have power to promote the progress of science and
useful arts, by securing for lir ited times to Authors and inventors the exclusive right to
their respective writings an¢’. discoveries'.

(14) Las solicitudes ¢.1 materia de patentes son despositadas en PTO. En caso de
rechazo se plantearecurso ante el "Board of Patent Appeals' (BPA). Las sentencias del
BPA pueden ser objeto de recurso de apelacién ante la " Court of Customs and Patent
Appeals' (CCPA). En principio, €l Tribunal Supremo es Ilamado a examinar; a conti-
nuacion, las sentencias emanadas de la CCPA.

(15) Bernhardt and Fetter, 163 UIPA 611 (1964); Prater and Wei, 159 USPQ 583
(1968); Benson and Tabot, 169 USPQ 584 (1971). Estajurisprudencia se explica por la
précticadel bundling de laépoca; vid. D. BENDER: "Computer Programs: should they
be patentable?’, Columbia L. Rev., 68 (1968), 241.

(16) 409 US63 (1972); 93 S. CT. 253, 34 L. Ed. 2d 273 (1972): serechaz6 lapatente
solicitada para una invencién que consistia en un nuevo metodo de programacion que
permitia la conversion en cadigo binario puro, las cifras en codigo decimal codificado
binario.
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numeéricas codificadas en un cierto formato, en representaciones con un
formato diferente. _

En este caso, d Tribunal Supremo considera que no se estaen presencia
de un procedimiento nuevo, en d sentido dd articulo 101 de la Patent Act,
sino de un algoritmo. La exclusén queda asl justificada. La concesiéon de
la patente a un algoritmo supondria otorgar un monopolio de explotacién
sobre € mismo, lo que conduciria a retirar del dominio publico una ley
generd de la ciencia.

Esta interpretacion restrictiva es ratificada posteriormente por € Tri-
bunal Supremo en & caso Parker v. Flook (17). En esta sentencia se
rediza una asimilacién entre programas y agoritmos y se rechaza la
patente de unainvencién cuyo efecto técnico no-era, Sn embargo, suscep-
tible de contestacion. El Tribunal Supremo declara a este fin que un
procedimiento técnico que use un principio cientifico o un agoritmo sdlo
es patentable s @ procedimiento y sdlo € es nuevo y no obvio.

Esta misma situacion se reproduce con ligeras variantes en los paises
europeos (18). :

(17) 437 USB84 (1978); 98 S. CT. 2522, 57 L. Ed. 2d 451: se trataba de un método
utilizado para averiguar la presencia de condiciones anormales en las transformaciones
catalititicas de hldrocarburos Lareivindicacién se dirigia a una utilizacion fina limi-
tada.

(18) Franciaes un- pai's pionero en laexclusion lega de Ios programas de ordenador
del &mbito de la patente a través de la Ley 68/1 de 2-I-1968 que permitia realizar su
asimilacidn a"los programas o serie de instrucciones para el desarrollo de las operaciones
de unamaquinacalculadora’ (art. 7.2: "Ne constituent pas, en particulier, des inventions
industrielles: Les méthodes financiéres ou comptables, les regles de jeux et tous autres
systemes de-caractere abstrait, et notamment les programmes ou séries d’instructions
pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice”).

Para evitar cualquier problema de interpretacion, en 1978 la nueva Ley de Patentes
los excluye de formatajante en su articulo 6.2 (Loi 13-VII-1978: [Loi n° 78-742 modifiant
et complétant la Loi-n° 68.1 du 2janvier 1968 tendant.a valoriser ’activité inventive et
amodifier le régime des brevets d’invention” (J.O: 14-VII-78). Art. 6.2: "Ne sont pas
considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment: c) les plans,
principes et méthodes dans I'exercice d’activités intellectuelles, en matieére dejeu ou dans
le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs™]. Se
confirmalegalmente la postura adoptada por los Tribunales en el caso Mobil Oil (Paris,
22-V-1973, Ann. prop. ind. 1973-275; Cass. com. 28-V-1975, Ann. prop. ind. 1975-217).

La RFA adoptd la misma solucién en la Ley de 6-X11-1980, -art. 1.2 “Als Erfindun-
gen im Sinne des Absatzes 1 werden insbensondere nicht angesehen: 3. Pline, Regeln
und Verfahren fiir gendankliche Titigkeiten, fir Spiele oder fiir Geschiftliche Tatigkei-
ten sowie Programme fir Datenverarbeitungsanlagen”. La jurisprudencia se habia mos-
trado liberal paralos programas de ordenador, € BundespatantGericht acepto |a paten-
tabilidad de un programa en Sentencia de 23-V-1973 (BCD Umwandlung Mitt. 1973
171). Vid. G. KOLLE: "The patentability of computer software in Europe and under the
international patent treaties”, en BRETT and PERRY: The legal protection of computer
software, E.S. C. Publishing Ltd., Oxford 1981, pag. 51.’

En el Reino Unido la Jurlsprudenuade los afios sétenta se habia mostrado favorable
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El legidador espafiol se incorpora a esta corriente que aparece formu-
lada en € articulo 4.2.c), de laLey 11/1986 de 20 de marzo.de Paten-
tes (19), en los siguientes términos: "no se considerarén invenciones en €
sentido del apartado anterior en particular los planes, reglas y métodos
parael gercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades
econdémico-comerciales asi como los programas de ordenador”.

Esta opcion se explicapor lanecesidad de armonizar € Derecho inter-
no de Patentes con € Derecho ya existente en esta materiay, en concreto
con e Convenio sobre la concesion de Patentes Europeas de Munich de 5
de octubre de 1973 (en vigor de 1977) (CPE) (20). Este CPE excluye del
ambito de lapatente en su articulo 52.2.¢) (21) € programaen cuanto tal,
en términos similares alos dd articulo 4.2.¢) de la Ley espafiola.

Ahora bien, es necesario poner de relieve que este principio de exclu-
sion de los programas de ordenador dd &mbito de la patente no reviste un
carécter absoluto ni en € Convenio de Munich (22), ni en las diferentes

alapatentabilidad; vid. BORKING, J. J.: Third Party protection of softwareand firmware,
Amsterdam 1985, pag. 110; K. HobkiNson: Protecting and exploiting new techology
and Designs, London 1987, pag. 130. El legislador expresamente los excluye, Patens Act
1977, Part |, s.1 (2): “Itis hereby declared that the following (among other thing) are not
inventios for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of- (c) a
scheme, rule or method for perfoming a mental act, playing a game or doing business,
or a program for a computer”,

Lo mismo sucede en Suecia, Ley de 1978 de modificacion de la Ley nam. 837 de
1967; en Italia, Ley nim. 338, de 22-V1-1979; en Bégica, Ley 28-111-1984. En los paises
sin legidacion aplicable la solucion jurisprudencial es similar. Ahora bien, como con-
traste es interesante subrayar la Sentencia de 12-X-1985 de la division de apelacion del
Consgjo Holandés de Patentes, que se pronuncio por la patentabilidad en tanto que
producto nuevo de un ordenador en cuya memoria central se habia almacenado un
programanuevo, Droit del’Informatique, 1986/2, pag. 97, notaHANNEMAN.

(19) Boletin Oficial del Estado, nim. 73, de 26 de marzo de 1986.

(20) Seestablece en el Protocolo nim. 8 del Tratado de Adhesidn de Espafia alas
Comunidades Europeas de 12-V1-1985: "La obligacion de Espafia de modificar su legis-
lacion sobre las patentes para hacer compatible con los principios de lalibre circulacién
de mercancias y con €l nivel de proteccion alcanzado dentro de la Comunidad”. Espafia
debia adherirse d CPE y a'CPC de Luxemburgo. Vid. A. BERCOVITZ: La nueva Ley de
Patentes, Tecnos, Madrid 1986, pag. 23; J. A. GOMEZ SEGADE: La Ley de Patentes y
modelos de utilidad, Civitas, Madrid 1988, pég. 34.

(21) Articulo 52.2.c): "No se consideran como invenciones en el sentido del parrafo
1 (las patentes europeas son concedidas para las invenciones que sean nuevas, resulten
de una actividad inventivay sean susceptibles de aplicacion industrial) los planes, prin-
cipios y métodos en € gercicio de actividades intelectuales, en materiadejuego o en
campo de actividades econdémicas, asi como los programas de ordenador™.

(22) Vid. articulo 52, pérrafo 3, CPE: "Lo previsto en € parrafo 2 no excluye la
patentabilidad de los elementos enumerados en dichas disposiciones mas que en la
medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera mas que
auno de esos elementos considerados como tal”.
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legidaciones europeas (23). Se excluye la patentabilidad de los elementos
gue se enumeran en la' medida en que la solicitud de la patente europea o
la patente europea se refiera exclusvamente a-uno de esos elementos
considerados en cuanto tal.

La Ley espaiola de patentes, haciéndose eco de lo establecido a nivel
internacional, reconoce, de forma un tanto oscura, en € articulo 4, parra-
fo 3, la posbllldad de patentar un conjunto en € que et inmerso un
programa de ordenador: "Lo dispuesto en € apartado anterior excluye la
patentabllldad de las invenciones mencionadas en é mismo solamente en
la medida en que en d objeto parae que la patente se solicita comprenda
unadeélas’.

Estarelatividad en laexclusion es la gue permite considerar la existen-
cia de una posible compatibilidad entre la Ley de Patentes y la Ley de
Propiedad Intelectual; compatibilidad que, anuestro parecer, puede resul-
tar engafiosa por receer su aplicacion sobre obJetos distintos.

En efecto, S bien es cierto que la %paraa On que se debe redlizar entre
el programa de ordenador "en cuanto tal" no patentable y el procedimiento
técnico que implicala puesta en marcha de programas no plantea concep-
tualmente problemas (24), nos parece Sn embargo que, en este segundo
supuesto, se puede inducir aerror a considerar & programa protegido por
la patente:-

En este caso, la patente, Unicamente, cubre una combinacion "que
incluye" un programa de ordenador (25). En efecto, un producto técnico

(23) Francia, articulo 6.3 LP: "Les dispositions du paragraphe e n'exluent la bre-
vetabilité des @ éments énumeres auxdits dispositions que dans la mesure ot la demande
de brevet ou le brevet ne concerne que I'un de ces, éléments, consideré en tant que tel”;
Reino Unido, art. 1, parr. 2, LP: "(...) but the foregoing provision shall prevent anything
from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that
apatent or application for a patent relates to that thing as such”; RFA, art. 1, parr. 3,
LP: "Absatz 2 steht der Patentfdhigkeit nur insoweit entgegen, als fiir die genannten
Gegenstinde oder-Tétigkeiten als solche Schutz begehrt wid”.

(24) -Sobre los.problemas planteados por |la patente Merrill Lynch concedida en
1982 para un procedimiento de cash management y que, de hecho, se trataba de un
programade ordenador, vid. A. H. HERMANN: "A controversial U.S. Patent", Financial
Times, 1-X-1982;.vid. también en Computer Law Srategist, January 1986: "Patent
protection for computer software. When is it available?”. -

(25) Estainterpretacion se desprende de lajurisprudencia extranjera. En Francia,
Sentencia Schiumberger, Paris, 4 ch., 15-VI-1981 (G.P. 1982-2-368, nota LE TOURNEAU;
PIBD. 1981.111.175: Ann. prop. ind., 1982, 24, nota MATHELY; es de notar que €
procedimiento descrito en € caso mencionado no fue considerado patentable por €
Tribunal de Apelacion de Canada en lamismafechaque € de Paris (15-V1-81), 56 CPR
82d); PIBD 1982, 293-111-7; en los Estados Unidos, asunto Diamond v. Diehr, Tribunal
Supremo, 3-111-1981, 450 U.S. 175, 101 S. Ct. 1048, 67 L. Ed. 2d 155 (1981); S.P.Q.,
W.A.S,, vol. 208, n.° 209. USPQ. 1 (1981). Se manifesté en & mismo sentido en el caso
Bradley, 209 USPQ 97 (1981). Con posterioridad han sido asumidas por la CCPA; vid.
J. J. BORKING: Ob. cit., pdg. 110; las Directrices adoptadas con posterioridad por €l
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no puede ser privado de la patentabilidad por € mero hecho de que una
0 varias de sus etapas estén redizadas por un ordenador y dirigidas por un
programa.

Ahora bien, sin perjuicio de la proteccion establecida por la Ley de
Propiedad Intelectual, esta patente no permite e monopolio dd programa,
de modo que, en principio, su utilizacion en procedimientos o aplicaciones
distintos de los patentados permaneceralibre.

1. OBJETO DE PROTECCION

S como hemos podido apreciar  articulo 95 de la LPI resuelve €
problema de la naturalézajuridica de las normas protectoras de los pro-
gramas de ordenador, € articulo 96, con lasavedad dd parrafo 3, delimita
el bien o bienes sobre los que recae la proteccion dd derecho de autor con
las peculiaridades indicadas en € mencionado articulo 95 de la Ley de
Propiedad Intelectua.

l. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR ORIGINARIOS

Los programas de ordenador son uno de los objetos de propiedad
intelectual enumerados en € articulo 10.1.7). Ahora bien, € legidador
espafiol no selimitaasu listado y, adiferenciadd silencio guardado en la
mayor parte de las leyes europeas (26), procede en € articulo 96, parrafo
1, siguiendo la pauta marcada por € sistema anglosgjén y japonés (27), a
la definicion oficid y legd de lo que se debe entender por programa de
ordenador en e Derecho espafiol:

"1. A los efectos de la presente Ley se entenderd por programa de
ordenador toda secuendia de instrucciones 0 indicaciones destinades a

Patent Office van en este sentido; vid. BNA Patent, Trademark and Copyright Journal,
n.° 551, 27-X-1981; T. p’AMIco: “Modifications de la protection Iégale des inventions
relatives au logiciel aux Etats Unis', CBI INFORMATION:mGm. 23, octubre 1982,
pag. 18. Es asmismo asumida por las Directrices europeas de la OEB de 1985 y por la
decision de la Comisién Técnica de laIEB de 15-VI11-1986 (caso VICOM, T. 208/84);
vid. M. Vivant, Ch. le STANCy otros. Lamy droit de l'informatique, cit., nims. 1096-
1097.

(26) Ley francesan.c 85-860, 3-VII-1985, JO., 4 dejulio, pags. 7495-7501; RFA,
Ley de 24-VI-1985, BGB1, |, S. 1137; ahora bien, no existe gran diferencia con las
definiciones elaboradas por los Tribunales.

(27) Estado Unidos, Ley 1976, enmienda 1980: "A computer program is a set of
statement or instructions to be used directly o indirectly in a computer in érder to bring
about a certain result”. Japon, Ley nim. 48 de 1970, enmienda de 7 dejunio de 1985:
"Por programa de ordenador ‘se entiende la expresion de instrucciones combinadas
dadas a un ordenador con €l fin de hacerle funcionar y de obtener un cierto resultado”.
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ser utilizadas, directa o indirectamente, en.un sistema informético para
realizar una funcién o unatarea o para obtener un resultado determina-
do, cualquiera que fuera su forma de expresion y fijacion”.

Los términos utilizados en € precepto recuerdan la definicion de la
OMPI avanzada en la reunion celebrada en Camberra del 2 a 6 de abril
de 1984. En dlase dice’que: “(...) se entenderapor programade ordenador
toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas,
directa o.indirectamente, en un sitema informatico para redizar una
funcion o unatarea o para obtener un resultado determinado, cuaquiera
que fuere su forma de expresion y fijacion”.

La utilidad de la técnica de la definicion, en contra de las opiniones
desfavorables procedentes de la doctrina extranjera (28), es innegable. En
efecto, su adopcion sirve para precisar €l ambito objetivo sujeto a protec-
cion, d tiempo que permite su diferenciacion de produictos o actividades
conexos (29). '

(28) En contrade las definiciones legales: Italia, V. FRANCESCHELLI: "Primerifles-
sioni sul progeto di legge di iniziativa governativa per la tutela dd software e de
firmware", Dir. inf. 1987, pag. 917; G. SENA: "Spunti adhesivi e critici sullo schema di
legge per latutela dei programmi®, Dir. inf. 1987, p4g. 940; Francia, M. VIVANT y LE
STANC: Lamy droit..., cit., num. 994; sobre |atesis favorable, J. DELGADO ECHEVARRIA:
Comentarios al Titulo VI, cit.; M. HEREDERO HIGUERAS: La proteccion de programas,
cit., pags. 1027y sigs.

(29) Esde'sefialar que quedan excluidos del Titulo V11 y, por tanto, del articulo 96,
aungue se-rigen por la Ley de Propiedad Intelectual:

— las bases de datos, en cuanto a la proteccion de su organizacién y disefio, asi
como de sus datos almacenados; sobre estos puntos, vid. J. C. GINSBURG: USA:
Banques de donnés et droit d'auteur aux Etats- Unis, Computer & Telecoms Law
Review, 1988/1, pag. 76; en Francia, € caso Société Microfor c. SARL. Le
Monde, Cass. Ass. plén, 30-X-1987, S J. 1988.11.20932 es de suma importancia;

— las créaciones asistidas por ordenador, entre las que cabe destacar la Concepcion
Asistida por Ordenador (CAO), la Ensefianza Asistida por Ordenador (EAO), la
Fabricacion Asistidapor Ordenador (FAO); sobre el tema, vid. M. VIVANT: "La
cr}éation généree par ordinateur”, Cahiers du Droit de /’Jnformatique, 1988,

— las topografias de los productos semiconductores o chips se definen segin los
términos empleados por J. MASSAGUER FUENTES y J. M. PEREZ FRIAS como
"pequefias piezas de material semiconductor en las que se han "integrado” dispo-
Sitivos electronicos como transistores, diodos, resistencias, condensadores, etc.,
que unavez conectados constituyen un circuito destinado a desempefiar funciones
fundamentalmente electronicas’ ["La proteccion de los productos semiconducto-
res (chips): un nuevo.derecho para una nuevatecnologia’, La Ley, 1987/4, pag.
984]. Por su especia carécter poseen una legislacion especifica siguiendo la pauta
marcada por los Estados Unidos, donde se promulgé la Semiconductor Chip

. Protection Act de 1984 [Pub. L. n.° 98-620, 98 Stat. 3347 (Nov. 8, 1984)], por la
que se afadié d capitulo 9 ala Ley de 1976. Paralas definiciones y un andlisis
delaley, vid. R. STERN: “Brief analysis of the Semiconductor Chip Protection
Act 1984"(1984), EIPR, 291; G. E. MooREy T. M. SUSMAN: "The Semiconductor
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Esta utilidad es evidente en € caso espafiol. En efecto, la definicion del
articulo 96.1, de caracter extensivo permite apriori aportar una solucién
a los diferentes conflictos planteados ante los tribunales extranjeros, asi
como superar las discusiones suscitadas en la doctrina extranjera sobre €
contenido de un programa de ordenador protegido por € derecho de
autor.

En este sentido, de la Ley se desprende que, dadas las finaidades
perseguidas por los programas de ordenador (readizacion de una funcion
0 de unatarea, u obtencién de un resultado determinado), se consideran
incluidos en € objeto de proteccion tanto los programas del sistema como
de los de aplicacion siendo irrelevante, en este Ultimo supuesto, su caracter
de programas especificos o de programas estandar.

Asimismo, por laformade expresion del programa, explicitada en los
términos de "toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a
ser utilizadas directa o indirectamente, en un sstema informético”, la
proteccién abarcatanto € codigo objeto como & cédigo fuente con inde-
pendencia del soporte utilizado para su fijacion. Esta Ultima aseveracion
lega sde d paso de las discusiones llevadas a cabo por la doctrinay los
tribunales extranjeros sobre la proteccion de los programas almacenados
en una memoria ROM (30).

Chip of Protection Act”, 1, The computer Lawyer, December 1984, pag. 11; en
Japon se promulga la Semiconductor Chip Protection Act, de 31-V-1985; vid.
X., "More details on Japan's Software and Microchip Protection Plans’, Japan
Economic Ingtitute Report, nim. 156, 7-X1-1985; en Europa, € Consgo de la
CEE aprob6 el 16-X11-1986 una Directriz (publicadaen € JO, nim. 24/36, y en
Droit de /’Informatique, 1987/1, pag. 49) que obliga alos Estados miembros a
votar una Ley sobre e tema antes del 7-X1-1987; sobre €l contenido de la Direc-
triz, vid. J. KEUSTERMANS y |. ARCKENS: "La protection des produits semi-
conducteurs en Europe apres la directive de la CEE concernant la’protection
juridique des topografies”, Droit de I’Informatique, 1987/2,pég. 117;|aRFA, €
1-X1-1987, promulgé la Ley "parala proteccion de las topografias de los produc-
tos semiconductores microeléctricos”; vid. Th. HOERENS: "La loi allemande sur
la protection des semiconducteurs du ler novembre 1987°, Cahiers du Droit de
I'Informatique, 1983, K, pag. 9. En Esparia, vid. Ley 11/1988, de 3 de mayo, de
proteccion juridica de las topografias de los productos semiconductores y Real
Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por € que se apruebael Reglamento para
lagecucion deIaLey 11/1988, de 3 de mayo.

(30) Sobre estos puntos se han pronunciado afavor de la proteccion de los progra-
mas del sistema, en Francia, caso Apple Computer Inc., c. SA.RL. Segimex et autres,
TGl Paris, Irech., 21-1X-1983, € peritaje reveld que e 99,7 por 100 de las instrucciones
habian sido copiadas, D. 1984, 77, notaCh. le STANC; JCP 1984.11.20249, notaWAGRET,
y, recientemente, Paris, 5-111-1987, Droit de I'Informatique, 1987/1V, pag. 227, y caso
Apple c. Troyes Microservices (TMS), TGl de Troyes, 20-1V-1988, Expertises, 1988,
num. 106, pag. 205, obs. A. BLOCH; en relacion con la problemética planteada por los
programas del sistema incorporados en unamemoria ROM, se manifestaron en Francia,
afavor de la proteccion por e derecho de autor; vid. caso Société Apple Computer y
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Ahora bien, la determinacion del objeto dentro del dmbito sefidlado
por € articulo 96.1 de la LPI no asegura automaticamente € reconaci-
miento de .su proteccion por € derecho del autor. Esta solo afectard a
aguellos programas de ordenador que cumplen con € requisito de origi-
nalidad exigido con carécter necesario y suficiente (31), por € articulo

Société Apple Seedrin c. Société MACST InformatiqueT Gl Paris,” 3e ch., 17-VI1-1985,
Lamy droit de /'informatique, mise ajour, F, 1986, nam. 187; Paris, 2-11I-1986, Droit
de I'Informatique, 1986/ 1, pag. 26; en los Estados Unidos, en el caso Apple Computer
Inc., v. Franklin Computer Corp., € Tribunal de Filadelfia rechaz6 la proteccion (545F
Suppl. 812, 215 USPQ 395); en apelacién, sin embargo, fue admitida [714F 1240 (3d
Cir. 1983); RIDA, 1984, ag. 183, notaJ. M.BAUDEL], peronolleg6 a Tribunal Supremo
por llegar a un acuerdo las partes. Paralos programas de aplicacion, la proteccion se
reconocidé sin ningln problema; vid., en materia de juegos de video en los Estados
Unidos, caso Atari Inc. v. North Am. Philips Consumers Elecs. Corp., 672F 2d 607
(th. v.-Andrews, 783F. 2d 427 (4th Cir 1986), y Midway Mfg. Co. v. Artic Int’, Inc.,
704F. 2d 1009 (7th Cir). En € caso Apple Computer v. Formula International Inc., s
25-1V-1983, 725F. 2d 521 (9th Cir. 1984), 218 USPQ 47 (District Court Central Cdlifor-
nia), se declarg que todos |os programas tenian derecho’ala proteccion por el copyright
cualquiera gue fuera su funcion y su soporte; de igua modo, en ltalia, vid. Pisa (JH),
11-1V-1984,Gien. merito, 1986, I, 1, notaMANGINI; programade gestion paragabinetes
de "odontologia’, Tribunal I, Instancia, de Genes, 3-V-1985, Riv. Dir. Ind. 1985-11,
pag. 362.

Otros temas controvertidos y de gran importancia en cuanto al objeto son los
referentes a la proteccion del codigo objeto; en Holanda se manifesté a favor de su
proteccion e Trib. Amsterdam (ch. pénale), 19-XI1-1984, Computerrecht, 1984, nim. 4,
pég. 31,nota OOSTERBAAN; en Gran Bretafiavid. caso Gatesv. Swift[1982], RPC, nim.
13339; en Australia e caso Apple Computer Inc. v. Computer Edge Pty Ltd. (1984),
FSR 246, se establecio que € codigo fuente 'y el codigo objeto pueden ser considerados
seglin las circunstancias como una adaptacion de unaobraliteraria. En lo referente ala
proteccion del cddigo objeto archivado en una memoria ROM, en los Estados Unidos,
en @ caso Data Cash Systemi Inc. v. J.SA. Group Inc., 480F Supp. 1063 [N.D. 111
1979], 203 USPQ 735 (1979), € Juez Flamm declar6 que constituia una parte de la
maquina o un Util mecanico, 'y no un escrito en el sentido'de laley de autor, por lo que
no era susceptible de proteccion. Esta sentenciafue confirmada en apelacion sobre bases
diferentes; vid. (208'USPQ 197). Con posterioridad, sin embargo, se admiti6 la protec-
cién; vid. caso Tandy Corp. v. Personal Micro Computer Inc., 524F. Supp. 171, 214
USPQ 179 [N.D. Cal. 1981]; para los juegos video 's& admitié la proteccion de un
programa expresado en codigo-objeto incorporado en una memoria ROM; vid. caso
Williams Electronics Inc. v. Artic International Inc. [685F. 2d (1982)], 215 USPQ 405;
vid. N. E. MUENCHINGER: "Lajurisprudence américaine sur la protection des jeux
video", Droit‘de I'Informatique, 1986/4, pag. 196, y J. GorDON NoaH: "Copyrightability
of objet code and rom in Japan, Australia and Germany. Surpassing traditional copy-
right limits”, Computer Law Journal, 1986/3, pags. 513 y sigs.; sobre la proteccion del
codigo fuente de un programa de aplicacion especifico en Francia, vid. caso J.J.H. c.
Control Data France, Trib. com. Meaux, 3-XI-1987, Expertises, 1988, pag. 122; sobre
la asimilacion de:los médulos de las memorias a programas, vid., en Francia, caso
Gerber Sczennfc Productsc. Isermatic, Trib. com. Vienne, 12-I- 1988 Expertises, 1988,
ndm. 103, pag. 87.

(31) Encontrade caracter origina de los programas: de ordenador se pronuncio en
Francia, Paris, 4-VI-1984, JCP (E), 1985-11-14409, notaM. VIVANT; DossiersBrevets,
1985-111-1, se trataba, segun sus términos, de un-"assemblage technologique"; en este
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101 de la LPI, en aplicacion de las reglas generales a los programas de
ordenador.

Si la apreciacion de la originalidad es ya dificil en las obras tradicio-
nalmente protegidas por € derecho de autor, esta dificultad se agrava en
e caso de los programas de ordenador. En efecto, aunque ladoctrinay la
jurisprudencia espafiola no ha tratado € tema con la misma intensidad
gue en otros paises donde los conflictos se hicieron patentes desde hace,
como minimo, unadécada, lainadecuacion de los criterios cl&sicos denun-
ciada por la doctrina extranjera es transportable a nuestro ordenamiento.

Adl, e concepto clasico de originalidad entendido como d reflegjo dela
personalidad del autor se revelainapropiado en este campo tecnol6gico en
el que se agudizalaimposibilidad, por otro lado también presente en otras
obras clésicas, de encontrar la marca subjetiva que individualiza a crea-
dor (32).

Tratando de aportar una solucién y dentro del proceso de elaboracién
de un concepto més acorde con la naturaleza del objeto, la doctrina
extranjera se decanta por un doble criterio.

Asi, mientras unos estiman que la originalidad hay que considerarla
como un esfuer zo intelectual individualizado revelador de la personalidad
dd autor (33); & efuerzo es @ exigido d programador medio y a més
esfuerzo se presupone la existencia de mas originalidad. Otros, ante la
fragilidad de este razonamiento y apoyados en decisiones de tribunales de
instancia, conciben la origindidad como "una novedad objetiva en €
universo de las formas'; concepto, este Ultimo, que integra nociones pro-
pias dd Derecho de patentes (34).

mismo sentido, TGI d'Evry, 11-VII-1985, Gaz. Pal. 10-XI-1985, p4g. 11, nota J. R.
BONNEAU; Trib. correct. Nanterre (15e ch), 29-VI-1984, Gaz. Pal. 23-1-85, notaJ. R.
BONNEAU; ahorabien, también en € mismo paislos Tribunalesindicaron laindiferencia
del caracter estético de los programas, asi como del destino de |os mismos, Cass. IreCiv.
15-1V-1982, D. 1983.1R.93 obs. COLOMBET y aproposito de losjuegos video, vid. Cass.
7-1H-1986, casos Atari Ireland Ltd. y otra c. Valadony Soc. Williams Electronics Inc.
c. Presotto, D. 1986.405.

(32) En apoyo de latesis clésica, se suele argumentar que en materia de anuarios
y colecciones se ha apreciado laoriginalidad: vid. A. LUCAS: "Les programmes d'ordi-
nateurs comme objets de droits intellectuels”, JCP 1982.1.3081; J. L. GOUTAL: "La
protection juridique du logiciel”, D.1984, chr. 197; en Francia la tesis clasica fue man-
tenida por Paris, 4e ch., 2-XI-1982, D. 1982.1R.481; TGl Paris, référés, 14-VI-1983,
D.1983.I1R.308.

(33) Vid. J. HUET: "Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur”, D.1985, chr.
261; se admite usualmente en los paises ddl common law; M. B. NIMMER: Cases and
materials on copyright, 3ed. 1985, pag. 16; sobre las formas de verificar la aportacion
reveladorade lapersonalidad de su autor, vid. F. WALLON: "L'originalité: point de vue
d'un technicien”, Expertises, nim. 102, 1988, pag. 46.

(34) Vid. M. VIVANT y Ch. le STANC: Lamy droit de /linformatique, Paris 1988,
ndm. 999, y, sobre todo, € informe de M. JONQUERES, ponente en el caso Babolat c.
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Si, en d sector doctrinal, lafdta de unanimidad y la constante evolu-
cion en la busgueda de un concepto que se acomode alas necesidades de
la técnica es la caracterigtica, en € &mbito jurisprudencia la situacion,
como ya hemos apuntado, es similar. Ahora bien, ante las diferentes y
multiples sentencias emanadas de tribunal es extranjeros es posible ya &fir-
mar la existencia de dos generaciones bien significativas de litigios.

Una primera generacién, en la que se pretende proteger los programas
de ordenador de las copias serviles. En este grupo, seidentificala origina-
lidad con la deccidon que, en € momento de elaborar € programa, rediza
el autor entre las diversas formas de presentacion y de expresion (35). Y,
otra segunda generacion, més conflictiva, en la que se trata de impedir la
reproduccion de las estructuras o planes de los programas, aln cuando no
se redlice ninguna copia de las instrucciones.

En este ltimo grupo, € andisis de la originaidad se basa en la apre-
ciacion de la independencia existente entre e .plan y lafinaidad dd pro-
grama.

Asdi, siguiendo esta teoria, no Se reputa protegido por e derecho de
autor e programa-cuya forma viene condicionada de forma necesaria por
su finalidad.- Se razona, en este sentido, ‘que su proteccion bloquearia la
elaboracion independiente de otros programas.

Podemos apreciar como, en esta generacion, se ha producido un des-
plazamiento en d tema de los debates. En efecto, las discusiones no se
centran ya en la.diferencia entre la novedad (objetiva) y la personalidad
(subjetiva) sino entre laformay lafuncién de los programas (36).

Pachot de 7-111-1987, cit.; por referencia a las capacidades de un programador medio y
estableciendo un umbral de creatividad, vid., en la RFA, caso Inkassoprogramm, de la
Corte Suprema Federal (Bundesgerichtshof), de 5-V-1985, Droit de linformatique,
1986/1, pag-32; L. BETTEN: “Protection par le droit d’auteur des programmes d'ordina-
teur en République Fédérale d’Alemagne™, Le Droit d'auteur, 1986, 311; en Francia,
caso Tabur Quincaillerie c. Patric S., Angers, 12-V-1987, Expertises 1988, num. 104,
pég. 120, nota Q. ITENAU. :

(35) Vid.,-en Francia, TGlI, réf. 27-X-1986, Expertises, 1986, pag. 315; Paris, 4e
Ch., 27-1-1987, Expertises, 1987, pag. 69; TGl Paris, 3 ch., 27-11-1987, Expertises, 1987,
pag. 195; caso S.A.R.L. MACSI Informatique c. SA. Apple Computer, Paris (4e ch.,
sect. B), 5-111-1987, Droit de I'Informatique, 1987/4, pag. 227; Sentenciandm. 237 P de
la Cour de cass., 7-111-1986, Droit de /’Informatique 1986/2, pag. 80, nota M. BRIAT;
caso Apple c. Troyes Microservices (TMS), TGl Troyes, -20-1V-1988, Expertises 1988,
pag. 205, y- €l .caso Gerber cientific Products c. Isermatic, Trib. comm. Vienne, 12-I-
1988, Expertises, 1988, nim. 103, pag. 87, nota A. BLOCH.

(36) Vid., en los Estados Unidos, caso Whelan Associates v. Jaslow Dental Labo-
ratory Inc. (3d Cir. 1986, 230 USPQ 481), Droit de VIinformatique 1987/1, nota J. C.
GINSBURG [cert. denied, nim. 86-675 (Jan. 12, 1987)]; vid. H. ADELMAN: "Recent court
decisions expand softwaré copyright protection”, Computer Law Strategist, 1987, Ja-
nuary, pag. 1; también, Hight Court Ontario, caso Gemologists International v. Gem.
Scan. International, 4-1V-1986, CPR, 1986, pag. 255; mismo sentido, Broderbund v.
Union World, nim. C-85-3457 (N.D. Cal. Oct. 8, 1986); sin embargo, vid. caso Plains
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2. LASVERSIONES SUCESIVASY LOS PROGRAMAS
DE ORDENADORDERIVADOS

Siguiendo los términos expresos del articulo 96 parrafo 4, las versiones
sucesivas de los programasyy los programas derivados, en tanto que bienes
diferentes dd programa originario son susceptibles de proteccion de acuer-
do con € régimen establecido en laLPI:

"4. Laproteccion establecida en la presente Ley se extiende a cua
lesquiera versones sucesivas dd programa, ad como a los programas
derivados”.

Ambos objetos se enmarcan dentro del derecho de transformacion,
derecho de caréacter patrimonial enunciado en € articulo 17, explicitado
con carécter genera en € articulo 21 y especificamente regulado paralos
programas de ordenador en € articulo 98 y siguientes donde serd objeto
de andlisis detallado. '

Las denominadas versiones sucesivas, también reconocidas como re-
leases, son la manifestacion propia de un objeto en completa evolucidn
técnica. Derivan de la obligacion, que pesa sobre los titulares de los dere-
chos de explotacién, de ofrecer alos usuarios de los programas de orde-
nador nuevas versiones con € fin de evitar la obsolescencia del producto
y dentro de la prestacion de mantenimiento o de puestaa diadd mismo.

Los programas derivados, también mencionados en € articulo 96.4,
son programas situados en un estado intermedio entre lareproduccién de
un programa existente y la creacion de uno nuevo. Como sefiala
HEREDERO HIGUERAS son los programas "resultado del desarrollo de
funciones contenidas en otros" (37).

Ahora bien, desde un punto de vista practico, la barrera o la linea
divisoria existente entre los programas originarios y los derivados es, en
principio, dificil de trazar, a depender la cdificacion dd concepto de
originalidad que se haya adoptado.

Cotton Cooperative Assoc. v. Goodpasture Computer Service Inc., 807 F. 2d 1256 (5th
Cir. 1987), cert. den., en Computer Law Strategist, October 1987. En Francia, Société
Babolat Maillot Witt (B.M. W.)c. Pachot, Cass. Ass.plén. 7-111-1986, S.J. 1986.11.20631;
en contra se manifestd Paris, 4ech. A., 27-1-1988, caso SA.RL. A4 Z Tourismeet M.
Emanvelly c. SA.RL. Informatel, Juris-Data, n.° 20131.

(37) HEREDERO HIGUERAS: RCDI, 1987, pag. 1029. Aunque no se trata de pro-
gramas derivados merece poner de relieve e problema planteado por los clénicos de
programas estandar caracterizados por el parecido y lareferenciaa un producto; vid. X.
LINANT DE BELLEFONDS: "Clones de progiciel, innovation ou concurrence parasitaire”,
Expertises, num. 100, 1987, pag. 404. Por jemplo, Lotus Development Corp. presento
una demanda contra sus competidores Paperback Software International and Mosaic
Software, Inc., sefialando que sus programas se han apropiado del “look and feel” de
Lotus 1-2-3 (District Court in Boston).
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DELGADO ECHEVERRIA sefidlacomo gemplos de programas derivados
la reescritura de un programa existente con €l fin de hacerlo compatible
con otros ordenadores y la traduccién de programas escritos en lenguge
de ato nivel en otros lengugjes (38).

Cuaquier modificacion operada sobre los programas originarios fuera
de estos dos supuestos establecidos en € articulo 96.4 de laLPI, quedara
excluida, con las puntualizaciones indicadas, de toda proteccién indepen-
diente.

3. LA DOCUMENTACION TECNICA Y LOS MANUALES DE USO

Dentro del ambito de proteccion que e Titulo VII dispensa a los
programas de ordenador (39) € articulo 96 introduce en su parrafo 2 la
documentacion técnica (que permite la correccion de errores de un pro-
grama, su puestaa dia) y los manuales de uso (documentacién distintade
un programa de ordenador o de su descripcion, creada para facilitar su
comprension o su aplicacion):

"2. Ladocumentacion técnicay los manules de uso de un programa
zaré;n de lamisma proteccion que este Titulo dispensaalos programas
ordenador”.

La inclusion de la documentacion auxiliar dentro de este precepto
puede responder ala necesidad de proteger unos documentos que, por si

(38) J. DELGADO ECHEVERRIA: "Comentario a articulo 96.4 LPI", en Comentarios
alaLPI, cit.; F. TOUBOL declaraque es imposible clasificar a priorilarefundicion de un
programa para ponerlo en conformidad con una nueva legidacién o su modificacion
realizada en funcién de las necesidades especificas de un usuario, Le Logiciel, Analyse
juridique, Feduci, Paris 1986, nim. 117. Sin embargo, es de subrayar, y la mayoria de
los autores.coinciden en afirmar que la traduccion del codigo fuente a codigo objeto
efectuada a través de compiladores o de intérprete no constituye un programa derivado.

(39) Lasdisposicionestipo dela OMPI de 1978 (Doc. OMPI, LPCS/1I/2, Annexe)
y €l proyecto de tratado de 1983 (Doc. OMPI, LPCS/11/3, 24-11-1983) procedieron ala
definicion de la "Documentacién auxiliar”, como "toda documentacion distinta de un
programa de. ordenador o de una descripcién de programa, creada para facilitar la
comprension o la aplicacion de un programa de ordenador, por ejemplo, descripciones
de problemas e instrucciones para € usuario”. G. BERTIN e I. de LAMBERTERIE: La
protection du logiciel. Enjeux juridiques et économiques, LGDJ, Paris 1985, pag. 80,
mantienen que comprende un manual técnico y un manual de utilizacion que no permite
entrar en € centro dd programa. En Hungria, d articulo 1 del Decreto de 15- VII-1983
que modifica la Ley del derecho de autor de 29-X11-1969 ha adoptado una definicion
amplia en las disposiciones tipo del OMPI, y e Tribunal de apelacién de Budapest, en
una Sentencia de 19-X1-1985, mantuvo que de la definicién del articulo 1 se desprende
que la documentacion esti protegida tanto como obra de la categoria "programa’,
como obra de primera categoria (publicados en Magyar Kézlony, 12-V1I1-1983, apare-
cidos en Copyright, 1983, pag. 316, y en GRUR, Int., 1984, 477).
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mismas, d no satisfacer las condiciones exigidas por la Ley de Propiedad
Intelectual quedarian excluidos de la proteccion general. En todo caso, la
aplicacion especifica dd Titulo VII sejustifica por € grado de conexion
existente entre los documentos y @ programa en cuanto ta (40). Esta
afirmacion no descarta, por otro lado, la posibilidad de obtener para esta
documentacion una proteccion doble, como obra de categoria " programa’
y como obra de primera categoria, Sin perjuicio de los problemas que
puedan suscitarse por la traslacion de unas reglas especificas adoptadas
para un objeto especid como son los programas de ordenador a un objeto
tradicional (41).

I11.  DURACION DE LA PROTECCION DE LGS PROGRAMAS
DE ORDENADOR

En materia de Propiedad Intelectual, la mayor parte de los derechos
positivos efectlian una divison neta entre € aspecto patrimonia y €
aspecto mora de los derechos o prerrogativas reconocidos a autor. Ahora
bien, ad como resulta interesante insistir sobre € contenido que revisten
edtas prerrogativas en general y, en particular en materia de programas de
ordenador, que serdn objeto de andisis en los articulos siguientes, la
cuestién de su duracion no merece, sin embargo, un especia desarrollo
dada su escasa relevancia practica.

1. DURACI ONDE LA PROTECCI ONDE LOS DERECHOS
DE EXPLOTACION SOBRE UN PROGRAMA DE ORDENADOR

La peculiaridad de la hueva Ley de Propiedad Intelectua consiste en
establecer en € articulo 97 de la LPI, una regla especifica diferente de la
regla general de duracion de la proteccidn de los derechos de explotacion
de una obra.

Usualmente, se sefiala parala proteccidn de estos derechos de caracter

(40) Sobre laviolacion de los derechos de autor realizada contrael manual de uso,
vid. Trib. de Roermond(Paises Bajos), 20- VIII-1984, sentencia en procedimiento suma-
rio, Droit de I’Informatique, 1985/5, pag. 34; sobre la asimilacién de la documentacion
y delailustracion del programa (llamada conexa) d “logiciel”, vid. O. ITENAU en € caso
Tabur Quincaillerie c. Patrick s., Angers, 12-V-1987, Expertises, 1988, num. 104,
pég. 120. .

(41) Paraver laevolucion dd articulo 96, parrafo 2, vid. M. HEREDERO HIGUERAS:
"La proteccion de los programas de ordenador en e proyecto de Ley de Propiedad
Intelectual", RCDI, 1987, pag. 1029; J. DELGADO ECHEVERRIA: "Comentario d art. 96.2
LPI", en Comentarios, cit.
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patrimonial un plazo normal de proteccién equivaente alavidadd autor
més un periodo post mortem, que en € articulo 26 de la LP1 se expresa en
los términos siguientes: "los derechos de explotacion durarén toda la vida
del -autor y sesenta afios después de su muerte o declaracién de faleci-
miento". -

Con respecto, sin embargo, a la duracion de los derechos de explota
cion de un programa de ordenador, € nuevo texto de la LPI limita su
duracion a cincuenta afios:

"_a duracién de los derechos de explotacién de un programa seré de
cincuenta afios, contados desde € 1 de enero ddl afio siguiente d de su
publicacion o d de su creacién s no se hubiera publicado”.

En este articulo 97 de la LPl podemos observar, por contraste con la
regla genera de derecho comudn, dos diferencias notables: la primera,
relativaa plazo de duracion, y la segunda, referente alaformade compu-
tarlo. .. .

Podemos constatar, en efecto, que, con respecto al plazo de duracion,
fijado enlaLPl en cincuenta afios, € legislador espanol opta por establecer
paralos programas de ordenador un plazo sensiblemente inferior a sefier
lado para la proteccién de las obras en general, siguiendo en este caso las
pautas marcadas por las disposiciones-tipo dela OMPI de 1978 (42) en las
que sedice:

"1) Los derechos conferidos por la presente Ley comienzan en €
momento en que el software hasido creado.

2. @) Sin pejuicio de lo dispuesto en € apartado b), los derechos
conferidos por la presente ley expiran a find de un periodo de veinte
afios contados a partir de la primera de las fechas siguientes:

‘i) lafechaen laqued programade ordenador hasido utilizado por
vez primera, con fines distintos de los de estudio, experimenta-
cion o investigacion, por e propietario 0-con su consentimiento,
en cualquier pais, paradirigir € funcionamiento de una méguina

. capaz de procesar informacion; _

ii) lafechaenlaque por primeravez € software es vendido, arren-

fdadoocedldo bajolicencia, en cualqwer pais, u ofrecidoatales
ines.

42y Dlspos ciones-tipo (1978), artlculo 7. Son smllares a las disposiciones conte-
nidas en €l articulo 5 del Proyecto de Tratado elaborado por laOMPI en 1983, aunque
se omitié el parrafo dltimo; vid. Documento O.M.P.1., LPCS/1/2, p4g. 7. Mayor
similitud ofrecia el Proyecto espafiol de febrero de 1986 ‘que limitaba la duracion a
veinte afos. El plazo fue élevado acincuentaa ser aprobadas las enmiendas presentadas
por e Grupo Popular y el de Minoria Catalana; vid. HEREDERO HIGUERAS, RCDI,
1987, pags. 1036-1037.
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b) Los derechos conferidos por la presente Ley no se extienden en
ningln caso mas allade un periodo de veinticinco afios contados a partir
del momento en que el software ha sido creado".

El sstema adoptado por la LPI espafiola es smilar a regulado en la
ley francesa de 1985 (43) aunque, en esta Ultima, € plazo adoptado en el
articulo 48, de veinticinco afios contados a partir de la fecha de creacion
dd programa, es notablemente inferior a eegido en d ordenamiento
espafiol. '

Ademés, en contrade las posibles objeciones que se puedan presentar,
e plazo de cincuenta afios dd articulo 97 de la LPI esta en armonia con
las disposiciones de los Convenios I nternacional es suscritos por Espafiay
en concreto con las disposiciones dd Convenio de Berna.

En efecto, en contra de lo que en principio pueda pensarse, € articulo
97 delaLPI noinfringe & parrafo 1 del articulo 7 del Convenio de Berna
que establece €@ principio de proteccion post mortem de cincuenta
anos (44) a equiparar los programas de ordenador alas artes aplicadas
paralas que d mencionado Convenio en d articulo 7, parrafo 4, reconoce
competencia alas leyes nacionales para prever una duracion diferente que
"no podra s inferior a un periodo de veintinco afios contados desde la
realizacion de tales obras" (45).

En ambos paises, IajUst_ificaci on que motiva esta actitud del legidador

(43) Vid. Ley francesantms. 85-860, 3-VIM985, JO. 4-V11-1985, pags. 7495-7501,
en la "circulaire 17-X-1990 relative a la protection juridique des logiciels (JO. 21-X-
1990)" se recoge una peticion de alargar € plazo a cincuenta afios, de conformidad con
PROPUESTA DE DIRECTIVA, CEE/89/C 91/05 {DOCE, 12-1V-1989); sin embargo,
la mayor parte de los paises europeos, asi como los Estados Unidos y €l Japén, aplican
el plazo general sefidado para las obras protegidas; vid. J. H. SPOOR vy G.
VANDENBERGHE: "Ledroit d'auteur et lelogiciel danslespaysdelaCEE, lesEtats-Unis
et le Japon: apercu synthétique”, Droit de /'Informatique, 1987/2, pég.. 116; para €
Japén, vid. K. SUGIYAMA y M: Kosins (jr.): “La solution japonaise de protection des
programmes informatiques”, Droit de /’Informatique, 1986/ 1, pag. 18.

(44) Convenio de Berna(art. 7, parr. 1): "La proteccion concedida por € presente
Convenio se extenderddurante lavidadel autor y cincuenta afios después de su muerte”.

(45) Convenio de Berna(art. 7, parr. 4): "Quedareservada alas legidaciones de los
paises de la Union la facultad de establecer € plazo de proteccion para las obras
fotogréficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artisticas; sin embargo,
este plazo no podra ser inferior a un periodo de veinticinco afios, contados desde la
realizacion de tales obras’. En este sentido, estad en armonia con el Convenio Universal
sobre Derechos de autor (art. 4, parr. 3): "Las disposiciones del parrafo 2 no se aplican
alas obras fotogréficas ni alas artes aplicadas. Sin embargo, en los Estados contratantes
donde se hallan protegidas las obras fotogréficas y, como obras artisticas, las de artes
aplicadas, la duracién de la proteccién para tales obras no podra ser inferior a diez
afos". Vid., en Francia, e Informe de JOLIBOIS, Doc. sénat, nim. 212, pag. 27,y la
intervencion de J. O. SCHUMANN, déb. Sénat, 17-VI-1985, pag. 1283; en Espafia, J.
DELGADO ECHEVERRIA: “Comentarioal articulo 97...", en ComentariosalaLPI, Tecnos,
Madrid 1989, pégs. 1389y sigs.
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es coincidentey radicaen € caracter industrial del objeto. El plazo genera
de protecciodn se revelainadecuado (46) ante creaciones de rapida obsoles-
cencia en las que evolucionan con suma rapidez tanto las técnicas como
los lenguajes empleados en los programas de ordenador.

Ahorabien, s lafinaidad es obtener una rentabilidad de las inversio-
nes realizadas, ambos plazos, € de cincuenta afios espafiol y € de veintinco
afos francés, resultan excesivos (47) (p. €j., en comparacion con la dura-
cion de la patente que es de veinte afios improrrogables). En este sentido,
nos parece acertado € punto de vistamantenido por MILLE quien, hacién-
dose eco de una doctrina mayoritaria, mantiene que un largo plazo "s se
trata de programas de excepcional mérito permitira a su autor recibir un
beneficio proporcionado alavida Gtil de su creacion, en tanto que s €
programacaeen€ oIvido lacuestion sobre € plazo de proteccion carecera
deimportanciapréctica’ (48).

Por ultimo, la complicacion surge cuando se trata de establecer el
orlgen dd computo del plazo Que atenor dd articulo 97 delaLPI comien-

a"desde @ 1 de enero de afio siguiente a de su publicacion, o a de su
creau 6n s no sehubierapublicado”. El articulo 97 rompe con laconexion
vitaliciaa autor, al igua que sucede con Ios derechos conexos regulados
en lamisma LPI cuyafechade 1 de enero como diainicia del plazo de
duracion de los derechos de explotacion es similar (49) y establece dos
criterios: € depublicaciony € de creacién s no se hubiera publicado.

Ladeterminacion dd momento de creaciény su prueba, como sefidan
CROZE Y BISMUTH y COMO recoge DEL GADO ECHEVERRIA, entrafian serias
dificultades derivadas de la misma naturaleza del objeto (50). Ademas la

(46) En Espana, vid. las declaraciones de QUINTANILLA Fisac en e Senado, BOCG
7-X-1987, num. 46, pag. 1779; en Francia, vid. J. O. déb. Sénat, 17-V1-1985, pag. 1283.
LaAsamblea Nacional habiadecidido en su segundalecturaalargar el plazo acincuenta
anos, a contar desde lafecha de su creacion.

(47) Sobrelabreve duracion de las sociedades de servicios informéticos, vid. A. LU-
CAS: Ledroit de I’Informatique, PUF, Paris 1987, nota 207; F. TOUBOL: Le logiciel,
analyse juridique,'Feduci, LGDJ, Paris 1986, pag. 220, propugna una duracion de diez
afos, aungue no es favorable a la propuesta de STERN de modular la duracién en
funcién del objeto, de modo que € algoritmo tenga una proteccion-de diez a quince afios
de duracién y e programa-objeto de dos a cuatro afios.

(48) A. MiLLE: "Proteccion del software”, Jornadas sobre Informéticay Derecho,
Madrid, diciembre 1985. -

(49) Vid. enestesentidolos articulos 106, 111, 115, 117, 118 y 120 referentes a otros
derechos de propiedad intelectual: de los artistas, intérpretes o gecutantes, de los pro-
ductores de fonogramas, de las grabaciones audiovisuales, de las entidades de radiodi-
fusién, de las meras fotografias, de determinadas producciones editoriales.

(50) Vid. H. CROZE e Y. BISMUTH: "Droit de I'Informatique, ééments de droit &
Iu&agedesmformatluenS' Econdmica, Paris 1986, p4g. 100; J. DELGADO ECHEVERRIA:
"Comentario", cit. "La creacion supone que €l programa sea ejecutable (no necesaria-
mente efectivamente utilizado), pero se preguntan s ello ocurre antes o después de la
depuracién de errores (debugging) (...)".
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inscripcion en @ Registro de la Propiedad Intelectual es potestativay sdlo
srve para dar constancia de lo establecido con carécter genera en €
articulo 130 de la LPI (51).

En cuanto a segundo criterio, € de publicacion de un programa, €
articulo 4 de la LPI, aplicable por remision dd articulo 95 de la LPI,
establece una distincion entre divulgacion y publicacion, definiendo esta
Ultima como toda "divulgacion que se redlice mediante la puesta a dispo-
sicién dd pablico de un nimero de gemplares de la obra que satisfaga
razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con lanaturalezay
findidad de lamisma’'.

Si este concepto de publicacion no plantea grandes problemas en rela
cién con los programas estandar, ya que por su propia naturaleza estén
realizados para ser accesibles por e gran publico; sn embargo, con res-
pecto alos programas especificos realizados “a medida’, es decir, como
sefidla DELGADO ECHEVERRIA, con respecto a aquellos programas que "se
han cedido bgjo licencia de uso aun solo cliente o un nimero limitado de
dlos, incluso bagjo clausulas contractuales de salvaguardia de los secretos
industridles y comerciades’ (52), latraslacion de esta definicion puede, a
primera vista, resultar conflictiva a parecer inconciliable € requisito de
"puesta a disposicion del publico de un nimero de gemplares’ con las
peculiaridades propias a este tipo de programas. Ahora bien, incluso en
este supuesto, a nuestro parecer € criterio adoptado por € legidador es
coherente (53). En efecto, € articulo 4 puede englobar esta situacion al
declarar que lapublicacion puede ser limitada atendiendo alas necesidades
generadas por lanaturalezay lafindidad de la obra que, en este supuesto,
son las de un programa especifico.

2. DURACI ON DE LA PROTECO ON DE LCS DERECHOS MORALES
DE UN PROGRAIVA DE ORDENADOR

El articulo 97 guarda silencio en cuanto ala duracién de los derechos
morales por lo que por aplicacion del articulo 95, son de aplicacion las
reglas generales, en concreto las contenidas en los articulos 14 a 16 de la
LPI (54). :

(51) Vid. articulo 130 LPI infra; paralapruebade lacreacion vid. A. ADAMSBAUM:
“L’extraction de colorines. un procédé nouveau de preuve de la création de logiciels’,
Lamy droit de !'Informatique, Paris 1988, Cahiers du droit de I'Informatique.

(52 J. DELGADO ECHEVERRIA: “Comentario”, cit., pag. 1392.

(53) Vid. € uso del término “publicacién”, articulos 106y 111 LPI; "divulgacion”
parael articulo 115 delaLPI e, indistintamente, en el articulo 30.

(54) En Francia, € mencionado articulo 48 delaLey guardasilencio, por lo que es
aplicable € articulo 6, pag. 3, delaLey 11-111-1957; laduracion es perpetua.
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Sin perjuicio de lo que posteriormente digamos sobre la aplicacion o
inaplicacion de los derechos morales a los programas de ordenador, €
autor dispone durante toda su vida de los derechos morales comprendidos
en d articulo 14 de laLPI. En caso de falecimiento.del. autor, por aplica
cion del articulo 15 delaLPl, @ gercicio del derecho a exigir € recono-
cimiento de su condicién de autor y e de exigir €l respeto alaintegridad
de su obracorresponden, sin limite de tiempo, ala personafiscao juridica
ala que d autor se lo haya confiado expresamente. por disposicién de
Ultima voluntad, y en su defecto, correspondera con la misma duracion a
los herederos. El articulo 15, parrafo 2, reconoce alas mismas personas €
derecho a.decidir s la obra ha de ser divulgaday en qué forma, con €
limite de sesenta afios desde la muerte de su autor o de declaracion de
falecimiento.: Sin perjuicio de lo que se diga en los articulos sguientes en
materia de divulgacion, dada la naturaleza moral de este derecho, no nos
parece que deba ser limitado € plazo a cincuenta arios por aplicacion del
plazo de los derechos de explotacion (55). .

IV. LOS DERECHOS MORALES EN MATERIA
DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

Como ya afirmébamos con anterioridad, € Derecho espafiol de autor,
como |la mayoria de los derechos positivos, reconoce a autor de una obra
unas prerrogativas de indole patrimonial y de indole moral (56); prerroga-
tivas que se aplican alos programas de ordenador por laremision que €
articulo 95 de la LPI permite redizar d articulo 2 de dicha Ley en € que
se dice con caracter generd que "la propiedad intelectual esta integrada
por derechos de carécter personal y patrimonia” (57).

Con respecto d "derecho moral" en materia de programas de ordena
dor, es de aplicacion € articulo 14 delaLPlI.

"Corresponden al autor los siguientes derechos (...): 1° Decidir si su
obrahade ser divulgaday en qué forma; 2.° Determinar si tal divulgacion
ha de hacerse con su nombre, bajo seudénimo o signo, o anénimamente;
3.° Exigir €l reconocimiento de su condicion de autor de la obra; 4.°
Exigir el respeto alaintegridad de la obra e impedir cualquier deforma-
cién, modificacion, alteracion o atentado contraella que suponga perjui-
cio a sus legitimos intereses 0 menoscabo a su reputacion”.

(55) En contra, vid. J. DELGADO ECHEVERRIA: "Comentario", cit., pag. 1392.

(56) Los Estados Unidos no reconocen derechos morales.

(57) Su regulacion aparece en € Capitulo |11 del- Titulo 1l del Libro I, bajo las
rabricas de "derecho moral" y de "derecho de explotacién”, alos que remitimos.
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Como e puede apreciar, este articulo procede alaenumeracion de los
derechos morales reconocidos a autor alos que cdifica de irrenunciables
e indienables (58). _

Pese d posible peligro que para d desarrollo de la industria del soft-
ware supone la extension de los derechos moraes a los programas de
ordenador; peligro denunciado, por otraparte, por un sector de ladoctrina
extranjera, e legidador espafiol de 1987 ha optado por un criterio amplio
de aplicacidén sin més limitacion que laintroducida con caracter especifico
en d articulo 98 de la Ley de Propiedad Intelectual:

"Bl autor, sdvo pacto en contrario, no podra opone'se a que d
cesionaio titular dé derechos de explotacion redice 0 autorice larediza:
g‘dén de versiones SUCESVas de U programa ni de programes derivados

migno”.

Desde la perspectiva de los derechos que corresponden a autor, este
articulo 98 esté configurado como un precepto bivalente. En efecto, por
un lado, puede ser contemplado desde la perspectiva de los derechos de
explotacion, en concreto de lacesion del derecho de transformacion (ma-
teria cuyo andlisis, por razones de estructura, nos ha parecido més intere-
sante transferir a ambito dd articulo 99, p. 4, delaLPl). Por otro lado,
puede ser analizado desde la perspectiva de los derechos morales surgidos
de la creacion de un programa de ordenador, en concreto, nos referimaos
a derecho alaintegridad de la obra a cuya observacion pasamos a ocu-
parnos a continuacion; observacion gque, ademas, no puede estar desco-
nectada de una breve referencia a los diferentes derechos morales que, en
principio, inciden de forma efectiva en € ambito de los programas de
ordenador.

[. ELDERECHO A LA INTEGRIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

S partimos de la regla genera de que la titularidad del derecho de
autor sobre € programa de ordenador es independiente de la titul aridad
del soporte (59), d articulo 98 de laLPI tiene lapeculiaridad de introducir
unalimitacion a derecho alaintegridad de la obraregulado en € articulo
14, péarrafo 4, en € que, como afirma CAFFARENA, e reconoce "al autor
lafacultad de oponerse no sdlo alos actos que supongan una modificacion

(58) Ademas son imprescriptibles por aplicacion de los articulos 41, 15.1 delaLPl
y art. 1936 del Codigo Civil, "acontrario”. Véase € "Comentario a articulo 14" por J.
CAFFARENA LAPORTA, en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual; Tecnos, 1989,
pags. 265y sigs.

(59) Vid arts. 3, pag. 1,y 56 delalLPl.
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materia de laformade la obra, sino también a aquellos que, sin producir
dicha modificacion alteren @ sentido de la misma” (60) ["Corresponden al
autor los siguientes derechos: “Exigir € respeto a laintegridad de la obra
e impedir cualquier deformacion, modificacion, alteracion o atentado con-
tra ella que suponga perjuicio a sus legitimos intereses 0 menoscabo a su
reputacién’”]. - ' :

Ahora bien, esta limitacion es relativa ya que opera a favor de deter-
minadas personas, en concreto, del cesionario titular del derecho de ex-
plotacion y de las personas por é autorizadasy, afecta a determinadas
modificaciones (61).

Por lo tanto, de los términos empleados en € precepto se desprende
que lalimitacion lega esta restringida tanto en su ambito material como
en € personal.

En este Ultimo ambito, € personal, d articulo 98 permite determinar
quién es d titular de derecho mora aludido y, a su vez, delimitar los
derechos que corresponden a cada una de las-partes que intervienen en la
cesion de latitularidad de los derechos de explotacion.

Asi, s 'se observa la redidad que rodea la industria del software,
podemos comprobar que larelevancia dd articulo 98 de la LPI es escasa
0 nula para € caso de los programas de ordenador elaborados por los
propios usuarios (62), autores independientes, aquienes se aplicalasreglas
generdlesdd articulo 1 en correspondenciacon € articulo 5, parrafo 1, de
la LPI. En este supuesto, a autor, persona fisica no sujeta a ninguna
obligacion contractual, se le considera "creador por € solo hecho de su
creacion” y es € titular de los derechos patrimoniales y moraes sobre la
obra de laque, en agunos casos, procedera a la ceson de un derecho de
uso.

Igud relevanciatiene la limitacion del articulo 98 de la LPI confron-
tada a programas de ordenador elaborados, "amedida’, por una empresa
especializada en gecucion de un contrato de obra

A esta conclusion se llega d andizar las diferentes situaciones de
conflicto .que pueden suscitarse a tratar del tema del grado de libertad
disfrutada por € cliente —generalmente una empresa—, para utilizar los
programas encargados (libertad para hacer las copias de seguridad reque-
ridas para la explotacion del sistema, libertad para la reproduccion de

(60) Vid. J. CAFFARENA LAPORTA: Comentario, cit., pag. 280.

(61) En contra de las limitaciones del derecho moral del autor, vid. H. BayLos
CORROZA y F. BONDIA ROMAN: Propiedad intelectual. Su significado en la sociedad de
lainformacion, Trivium, Madrid 1988, pég. 277. :

(62) - Vid. supra Titulo VIL Sobre la &filiacion ala Association pour la Gestion de
la Séeurité Sociale des Auteurs (A GESSA) déos autores independientes de programas,
vid. Droit de /’Informatique, 1987/4, pag. 237.
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programa con fines comerciaes, libertad parala introduccion de adapta-
ciones o de modificaciones necesarias para adecuar los programas a las
nuevas necesidades y redlizadas através dd persona-informético geno a
contratista). _

En definitiva, este aserto proviene de la determinacion de los derechos
que corresponden, por un lado, a cliente-comitente que ha financiado €
programay, por otrolado, a contratista que lo ha realizado.

En general, la diferenciacion de tales derechos, ante € slencio guarda-
do por la Ley de Propiedad Intelectual (63), corresponde alos contratos
suscritos por las partes através de clausulas expresas y detalladas. Solo,
en defecto, de tales clausulas 'y, por aplicacion de los principios generaes
del derecho de autor, tanto latitularidad de los derechos de explotacién
como la titularidad de los derechos morales permanecen en la empresa
que hacreado e programa(de creador independiente); ésta, en lapréctica,
Unicamente cede, € derecho de uso de los programas de ordenador que no
originalaintervencion del articulo 98 como derecho de cliente (64).

A conclusién semeante —escasa importancia del art. 98—, se llega
ain en d supuesto de que d comitente se le cdifique erréneamente de
coautor del programa de ordenador por asmilar € concepto de obra de
colaboracion reguladaen € articulo 7 de la LPI ["Los derechos sobre una
obra que sea resultado unitario de la colaboracion de varios coautores
corresponden a todos dlos'] d deber de colaboracién existente en los
contratos y, en especia, en los "contratos informéticos'.

En efecto, a margen de que @ articulo 7 de la LPI trata de personas
fisicas, la posible identificacion entre ambos criterios es artificid. El smple
hecho de que € comitente, como es su obligacion, participe activamente
en la definicién de sus necesidades, en la orientacién del trabgjo del pro-
gramador, no basta para hacer de é un coautor; paraello, serianecesario
su intervencion en la concepcidn y en la escrituradel programa.

Asi, podemos concluir que las empresas, la mayoria sociedades de
servicios informéticos, disfrutan, en sus relaciones externas, de un cierto
trato de favor a poder invocar las reglas tradicionaes de la Propiedad
Intelectua frente a sus clientes; trato que, por otro lado, se mantiene en
relacion con sus propios trabajadores por los programas realizados en las
mismeas.

(63) Sobre @ carécter intencional de la omision, vid., en Francia, A. LUCAS, Le
Droit de I’Informatique, PUF, Paris, 1987, pag. 239; M. VIVANT y Ch. le STANC: Lamy
droit de l'infor matique, nim. 1019, 1988, pag. 618.

(64) Vid. en este sentido, en Francia, Trib. com. Meaux, 3-XI-1987, caso Jean-
Jacques H., c. Control Data France, Expertises, nim. 104, 1988, pag. 122. Paralos
Estados Unidos y Gran Bretafia, vid. G. P. SMiTH: "Software Developed in the U. K. -
Who Owns the Right?”, Computer Law Strategist, 1987, March, pag. 3.
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En efecto, siguiendo a la LPI, en una empresa a nivel de relaciones
internas, se pueden or|g| nar dos situaciones conectadas con € articulo 98
dela LPI. :

Lapri merastuam On consiste en reconocer al empresario latitularidad
originaria de"los derechos de autor nacidos de-programas de ordenador
elaborados par trabagjadores colectivamente: afectados a esta tarea.

En este supuesto, € articulo 98 de la L Pl carece de relevancia. Laobra
es calificadade colectivaa reunir las condiciones-establecidas en  articulo
8 de la LPI (cuyo andlisis excede de este trabajo) y congtituye € Unico
caso en € que se atribuye a una persona juridica los derechos de explota-
cion y los derechos morales atitulo originario. :

— En'lo que nos afecta, apuntaremos brevemente que, en primer
lugar, es necesario que lainiciativa de la creacion del programa de
ordenador corresponda alaempresa

En principio, no es dificil establecer o probar el papel impulsor
'y coordinador de la empresa como ya se puso de manifiesto en el
caso Société System-Assist, end qued TGIdeParis, en su Senten-
ciade.27 dejunio de 1984 (65) declaro que "los asalariados habian
sido propuestos para esta tarea... en e seno, a la iniciaivay a
sarvicio dela Soc, SA., bajo ladireccionjerarquicade P.”

— Ensegundo lugar, se requiere que & programa se edite, publlquey
divulgue bajo & nombre de la empresa.(66), condicion que en prin-
cipio se puede considerar cumplida cuando € programa se comer-
cidiza.-

— Por dlti mo, es preciso que las contribuci ones de los diferentes auto-
res se fusionen en un conjunto sin que se puedainvocar un derecho
distinto sobre la obra entera.

Ahorabien, en lapréctica, la situacion creadapor este articulo 8 es de
excepciona aplicacion alos programas | de ordenador. Asf, se hapuesto de
rdieve que es suficiente para excluirla que, por gemplo, uno o varios
asalaridos asuman la iniciativa de realizar € programa (67) o, que €
mismo se destine a satisfacer las necesidades internas de la empresay se
estime preferible mantenerlo en secreto por razones de seguridad.

(65) D. 1985.39.

(66) En Francia, vid. D.1985.39, cit., y TGI. Paris 20-11I-1986, JCP (E), 1986-1-
15791, nam. -3; obs. VivanT Y LUCAS; sin embargo, vid. Civ. Ire, 15-1V-1986, D. 1986,
Flash.

(67) Vid."caso Babolat Maillot Witt (BMW) c. Pachol, Cass. Ass. Plén., 7-111-1986,
Expertises, 1988, nim. 106, pag. 193: se reconoce como titular de los derechos de autor
a Pachot, contable que elabord sélo y sin contar con los medios de la empresa de un
programa informético.
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En estos casos, lafinaidad de la obra colectiva, consiste en levantar la
hipoteca ddl derecho moral del trabajador que pesa sobre € empresario y,
que, en principio, pueda causar dificultades en la explotacion comercial
dd programa, no se cumple.

Para paliar esta situacion y ofrecer una solucion a empresario titular
de los derechos de explotacion frente d derecho moral del trabajador es
posible la aplicacion del articulo 98 de la LPI.

LaLPI, en e supuesto de los programas de ordenador elaborados por
|los trabajadores fueradel caso de la obracolectivadel articulo8, reconoce
al empresario Iatltularldad derivada de los derechos de explotacion sobre
los mismos.

El Derecho espafiol, a dlferenqa del Derecho francés (68), no prevé
una regulacion especifica paralos programas de ordenador en este temay
se rige por lareglagenerd dd articulo 51 delaLPI:

"2.° A fdtade pacto estrito, se presumira que los derechos de ex-
plotacion han sido cediidos en e<dusvay con d dcance necesario para
d gerddo delaadtivided habitua dd empresario en d momento de la
entrega de la obraredizada en virtud de dicha relacion labord".

Esta regla se inscribe dentro de una concepcidn juridica de origen
continental que, por contraste con la concepcion anglosgjona (69), implica
que & derecho de autor corresponde inicialmente al creador natural de la
obra de modo que € empresario solo puede gercer sus prerrogativas de
autor atitulo derivado por € juego de la cesion. El articulo 51 delaLPI
estd pensando en empresarios del sector privado a diferenciade lo estable-
cido en la Ley de Patentes de 1986, que asimila, en su articulo 20, a
Estado y alos centros de carécter plblico (70).

(68) Articulo 45 de la Ley francesa de 3-VI11-1985: “sauf stipulation contraire, le
logiciel créé par un ou plusieurs employés dans ’exercice de leurs fonctions appartient
a I'employeur dans P’exercice de leurs fonctions appartient & I'employeur auquel sont
dévolus tous les droits reconnus aux auteurs'. Sobre este tema vid. B. HUBO: "La
titularité des droits d'auteur sur les logiciels écrits par un salarié. Situation en France,
en Belglque et aux Pays-Bas”, Droit de I’Informatique, 1986/3, pég. 15. Para Esparia,
vid. "Comentario a articulo 51", por RODRIGUEZ TAPIA, J. M.; en Comentarlos cit.,

ag. 760.

(69) Estados Unidos: Se establece una presuncion de autoria del empresario; los
derechos pertenecen originariamente a empresario: section 201 (b), 1976 Act, "That in
the case of works made for hire the employer is considered the author of the work, and
is regarded asthe initial owner of copyright unless these has been an agreement otherwise
(...)". Paraunainterpretacion del mismo vid. James B. Roy al v. Leading Edge Products,
Inc., nim. 86-2722-Z (D. Mars), Computer Law Srategist, 1987, January, pag. 7.
Igualmente en e Reino Unido.

(70) Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (BOE de 26 de marzo) que deroga
expresamente en su disposicién derogatoria nimero 2 los articulos 29y 30 delaLey de
Contrato de Trabajo y regulalas invenciones laborales en el Titulo IV.
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En este caso, larelacion laboral,-entendida de conformidad con la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, cory lajurisprudencia de la Sala 6.2 del
Tribunal Supremo y sobre todo del Tribunal Central de Trabajo, motiva
latransmision al empresario de latitularidad de los derechos de explota-
cion sobre €l programa con una particul aridad,” que exista una adecuacion
entre el programa creado y desarrollado por el empleado y & negocio del
empresario.

Asi, en relacion alo establecido enla Ley de Patentes, articulos 15y
17 (invencion realizada con medios del empresario, en horas de trabgjo,
con conocimientos adquiridos predominantemente dentro de la empresa,
entre otros), el criterio adoptado por la LPI de "obra (programa) €labo-
rada en e ‘marco de actividad habitual del empresario” es restringido
aunque su contenido especifico dependera de la interpretacion que en
cada caso concreto asuman los tribunales (71).

En principio, lafinalidad de este caracter restringido es |la de conceder
una mayor proteccion a los trabajadores y,” en este sentido es preciso
recordar que € articulo 51, parrafo 2, tiene un_ carécter supletorio del
posible pacto, indicado en e parrafo 1 que, entendemos, no podré inter-
pretarse en detrimento del trabajador (72):

"Latransmison d empresario de los derechos de explotacion de la
obra creada en virtud de unardacion labora se regirapor |o pactado en
d contrato debiendo égte redlizarse por escﬂto"

En todo caso, d creador asalariado mantlene la titularidad de los
derechos morales gue de acuerdo con € articulo 14 delaL Pl son irrenun-
ciables e inalienables en armonia con los Convenios internacionales, en
concreto con € Convenio de Berna de 1886 (73).

Ahora bien, para paliar las posibles interferencias en la comercidiza-
cién de los programas, d legidador espariol ha previsto, en € articulo 98
unalimitacién objetiva al derecho alaintegridad del programaal permitir
al cesionario, -titular de los derechos de explotacion y alas personas por
é autorizadas, la redlizacion de versiones sucesivas dd programa o pro-

71) En Fran(:|a, vid. € criterio del caso Babolat (nota 11), sn embargo Se adop-
t6 un criterio amplio: caso M. Katona c. €. Industrielle de métallurgie “Simetal”,
Paris, 29-X-1987, Juris. Data, nim. 26662; caso Louis Brosse c. Le Particulier, Paris,
13-V-1988, - Expertises,. 1988, nim. 106, pag. 197: Iacrexlonalacontrapr&stmon del
trabajador por €l salario que percibe.

(72) Sobre la clausula-de no concurrencia, vid., en Francia . Paris, 4 Ch., A,
27-1-1988, Jurisdata, nim. 20131, utadoen[xzmydrozt de l'informatique, 1988, mise &
jour, D, nim. 1122. Vid. J. M. RODRIGUEZ TAPIA: "Comentario a articulo 51", en
Comentarios..., cit., pags. 781 y sigs.

(73) Articulo 6 bis, 1, del Convenio de Berna, revlsado en Paris d 24 dejulio
de 1971.
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gramas derivados dd mismo en € sentido dado en € articulo 96, parrafo
4, delaLPI.

Fuerade estos supuestos 0, en el caso de ser realizados por terceros no
autorizados, € creador asalariado goza del derecho alaintegridad de su
obra sin més limitacién que lapropiadd articulo 14 delaLPI.

2. OTROS DERECHOS MORALES

Con la salvedad del derecho, establecido en € articulo 14.7 "a acceder
al gemplar Unico o raro de la obra' que, como sefidla HEREDERO
HIGUERAS, "no se aplicaya que esta concebido para casos de obras que
por su natural eza constituyan un opus unicum (74), los restantes derechos
morales enumerados en € articulo 14 de la LPI son trasladables a los
programas de ordenador. Ahorabien, su eficacia practicaes inferior dela
gue se puede desprender de la lectura de los mismos, sobre todo, en
materia de arrepentimiento y divulgacion.

En efecto, en primer lugar, € temor, que podia provocar, alos ceso-
narios titulares de los derechos de explotacion, el uso abusivo de ladispo-
sicion 14, parrafo 6 (75), que reconoce a autor de los programas de
ordenador €l derecho aretirarlos dd comercio por un cambio sobrevenido
en sus convicciones intelectuales o morales, es infundado.

En lapréctica, laaplicacion dd texto lega es dificil 0 escasayaque la
posible retirada del comercio de un programa bgjo la presion provocada,
en general, por un concurrente del cesionario interesado en blogquear su
avance tecnol0gico esta sometida ala condicion previa de indemnizacion
de dafios y perjuicios que comprende tanto € dafio emergente como €
lucro cesante'y, que acttia como fendmeno disuasorio.

— Con respecto aladivulgacion, los conflictos hipoteticos surgen en
materia de programas especificos cuando un empresario, persona
fisca o sociedad, decide no divulgar los programas de ordenador
elaborados por cuenta de un tercero o, cuando un trabajador,
alegando su derecho moral, niegala divulgacion de los programas
creados por cuenta de la empresa. Similar situacion se plantearia
en el caso del reverse engineering.

(74 M. HEREDERO HIGUERAS: "La proteccion de los programas de ordenador en
el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual”, RCDI, 1987, pag. 1037.

(75) Vid. ladiferenciaentre el articulo 14.6 de laLPl y la Ley francesa citada, en
su articulo 46, paralos programas de ordenador: "Sauf stipulation contraire, |'auteur ne
peut sopposer a |'adaptation du logiciel dans lalimite des droits qu’il acédés, ni exercer
son droit de repentir ou de retrait”.
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Estamos, por lo tanto, ante & derecho del autor de los progra-
mas, reconocido en € articulo 14.1.°, adecidir sobre su divulgacion
y laforma de redizarla (76).

Este derecho, por su conexién con los derechos de explotacion
puede afectar alacomercidizacion del producto y, a diferencia del
derecho de "arrepentimiento”, no estd, en principio, sometido ni a
indemnizacion previa, ni a derecho de preferencia del cesionario
titular de los derechos de explotacion s o hubiera

Ahorabien, antelos intereses econémicos en juego, es indudable
que por via contractual, €l autor, a ceder los derechos de explota-
cién puede pactar con € cesionario-titular € gercicio del derecho
de divulgaciéon sometido a las condiciones propias del derecho de
"arrepentimiento”. )

— Parafinalizar, sefidaremos que € derecho de paternidad sobre los
programas de ordenador y los documentos -anexos, explicitando,
en e articulo 14.3, como & derecho a “exigir € reconocimiento de
su condicion de autor de laobra' no plantea, en principio, grandes
problemas préacticos.

Este derecho moral corresponde al autor del programa aunque
hay que sefidar que, usuamente, es & empresario quien comercia-
liza con su nombre comercial o bajo una marcaregistrada (77) los
programas elaborados por sus empleados.

V.. LO5 DERECHCS DE EXPLOTACION
- SOBRE PROGRANMAS DE CRDENADOR

El legislador espafiol de 1987, en € articulo 99 de la LPI, nos sitiaen
el ambito de los derechos de explotacion aplicables a los programas de
ordenador y procede a matizar, dadas las peculiaridades del objeto ad que
van referidos, los derechos ya reconocidos expresamente en € articulo 17
delaLPl, en concreto los referentes alareproduccion y alatransformae
cion. Ahora bien, la novedad dd articulado radica en € reconocimiento
en su parrafo primero, de una nueva prerrogativa patrimonial, € derecho

(76) Articulo 4 LPI: "A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entiende por
divulgacién de una obra toda expresion de la misma que, con el -consentimiento del
autor, la haga accesible por primera vez a publico en cualquier forma..."

(77) Vid. J. DELGADO ECHEVERRIA: "Comentario a articulo 98", en Comentarios
a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos, 1989, pags. 1393 y sigs,; se aplica la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de marcas (BOE 12de noviembre de 1988).
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de uso que aunque estd.conformada en coherencia con las ya existen-
tes (78), suscita graves cuestiones de indole practica.

1. EL DERECHO DE USO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

El derecho de uso enunciado en € articulo 99, parrafo 1, de la LPI,
como "aquel acto en virtud del cua d titular ddl derecho de explotacion
de un programa autoriza a otro a utilizar €l programa conservando €
cedente la propiedad dd mismo", presentala pecularidad de introducirnos
inmediatamente en € ambito de la comercidizacion de los programas de
ordenador, através de las denominadas "licencias de uso” aplicables alos
programas preexistentes en e momento de la celebracion del contrato.

Esta nueva regulacion presenta como aspecto positivo € interesarse
por e destinatario fina de la obra. En efecto, en la licencia de uso, d
cedente es de forma usua & empresario, titular de los derechos de explo-
tacion, y e cesionario es e usuario o cliente, destinatario fina de la obra.

Esta situacion difiere de la cesion de latitularidad de los derechos de
explotacion, mencionada Unicamente, en materia de programas en € ar-
ticulo 98 de la LPI, que se refiere a la relacion juridica existente entre €
autor, cedente y, en general, un empresario-distribuidor, cesionario (79);
relacion que se puede calificar de venta s supone una transmision defini-
tiva de todos los derechos de explotaciéon, y, en laque cabe, como indican
HEREDERO Yy BONDIA, un contrato de edicién (80) asi como contratos de
explotacion de la obra de conformidad con lo estipulado en € articulo 43
de la LPI (81).

(78) Enumeracion no exhaustivaque permite su encuadre en los términos utilizados
por € articulo 17 delaLPl: "Corresponde a autor el gercicio exclusivo delos derechos
de explotacion de su obra en cualquier forma, y en especial...”

(79) Vid. supra articulo 98 de la LPI para los contratos de elaboracion del soft-
ware.

(80) Vid. M. HEREDERO HIGUERAS: "L a proteccién de los programas de ordenador
en e proyecto de Ley de Propiedad Intelectual”, RCDJI, 1987, 1039 ss; F. BONDIA
ROMAN: Propiedad intelectual. Susignificado enla sociedad delainformacion, Trivium,
Madrid 1988.

Sobre la aplicacion del contrato de edicién y los problemas suscitados en la determi-
nacion de la extension de los derechos de una sociedad cesionaria, vid., en Francia,
Paris, 4e, ch. A. 21-XI-1988, caso Société Analyses Consells Informations ¢/ M. Rainie-
ro, Lamy droit de !’Informatique, 1988, mise & jour, J, num. 450.

(81) Sepuedetrasladar lareglamentacion del Titulo V intituladadela"Transmision
delos derechos”, en particular € articulo 43, pags. 1-2, asi como € articulo 57 LPI. Vid.
M. C. GETE-ALONSO Y GALERA: "Comentario a articulo 43", en Comentarios..., cit.,
pags. 666y sgs.
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Ahorabien, s lacdificacion juridica no plantea grandes problemas en
el supuesto de latitularidad de los derechos de explotacion, en € caso de
la licencia de uso, la situacién se complica.

En efecto, determinar la naturaleza juridica del término "licencia'
entrafa serias dificultades alavista, en primer lugar, de |os caracteres que
segln laley, laconfiguran y, analizados, en segundo término, los diferentes
programas alos que vareferida

Asi, de .conformidad con € articulo 99 de la LPI se entiende que la
licencia de uso es de carécter no exclusivo e intransferible, presumiendo
gue sirve para satisfacer Unicamente las necesidades del usuario.

Lano exclusividad sgnifica que puede haber otros cesionarios de uso
de mismo programa, incluido € cedente. Es posible, sin embargo, conce-
der unalicenciaen exclusvas asi se pacta expresamente en el contrato.

La intransferibilidad de|lalicencia de uso es de sumaimportanciapara
el vendedor (productor-distribuidor) de los programas de ordenador. Ex-
plicitar en las cldusulas de los contratos quien paga, y quien va a usar €
programa permitira a cedente perseguir a cesionario por violacién de las
disposiciones relativas a la reproduccién, a la limitacion referente a la
copia de seguridad, alatransformacion, distribucion y adaptacion de los
programas.

En este caso, € problema que se puede suscitar es € relativo a la
posible aplicacion de los articulos 50.1 in finey 49, parrafo 3, a supuesto
de un cesionario de unalicencia en exclusiva sobre un programa de orde-
nador.

Laintransmisibilidad del derecho a utilizar Iaobra que afecta al cesio-
nario no exclusivo aparece reconocidaen € articulo 50.1 delaLPl conla
salvedad de los supuestos previstos en e parrafo 3 del articulo 49; parrafo
que permite la cesidn inconsentida por € cedente cuando se produzca
"como consecuencia de la disolucion o del cambio de titularidad de la
Empresa cesionaria'. Asi, S, en principio, las disposiciones relativas a
embargo, a concurso Yy alaquiebra son de aplicacion cuando € cesionario
es no-exclusivo, € problema se plantea cuando se esta ante una licencia
concedida con carécter exclusivo e intransferible, general mente sobre un
programa especifico.

Por dltimo, lalicenciaintransferible supone que unavez findizadala
licenciade uso € cesionario, siguiendo los términos de su contrato, podra
optar entre devolver € programajunto con la documentacién o comuni-
car por escrito a cedente que € software y sus copias, s las hubiere, han
sido destruidas.

La cdificacion juridica de la licencia asi configurada es complicada.
Esta dificultad, y dados los intereses econdmicos en juego, motiva que un
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cierto sector doctrinal opte por considerar ala"licencia de uso" como un
contrato sui generis(82).

Sin embargo, antes de adoptar esta solucion, se puede intentar acomo-
dar lalicencia de uso en las configuraciones juridicas existentes, en con-
creto en la compraventay en @ arrendamiento; acomodacién gue €s po-
sible através dd andlisis de los diferentes programas.

Esta calificacion no es'unameracuestion tedrica. Su relevanciapractica
es evidente ya que conlleva d régimen juridico aplicable, en especid, en
materiafisca y pend y, en materia de responsabilidad por vicios ocultos:
un proveedor de programas estd continuamente expuesto a los vicios
ocultos yaque, en e estado actual de latécnica, los programas de ordena-
dor conllevan defectos que deben ser corregidos durante su utiliza-
cidn (83). De igud modo, la importancia de la calificacion afecta a la
posible aplicacion de principios comunitarios, como € "principio de ago-
tamiento de los derechos’ recogido en d articulo 53 de la Ley de Patentes
y que € TJICE ha hecho extensvo a tr&fico de la propiedad intelec-
tual (84). - :

En relacion alos programas del sistema, a tener como mision posibi-
litar & funcionamiento del material, aparecen incorporados ala maguina
por lo que € derecho de uso formaparte del objeto comprado. Setrata de
un contrato de compraventade hardware en € que € precio incluye d de
programa. Ahorabien, alln en estos supuestos € gercicio dd derecho de
uso adl incorporado a estos contratos no es pecifico. El problema que
puede suscitarse no estanto € de lacopiade los programas cuando € que
plantea la doctrina que, en la préctica anglosgjona, se denomina dd "se-
gundo usuario”.

En efecto, algunos vendedores de hardware consideran que & progra-
ma del sistema es propiedad de la compafiia y, por lo tanto, € cliente
Unicamente esta autorizado para utilizarlo en una CPU especifica, gene-
ralmente sefidlada en € contrato. Asi, s € cliente dispone de su CPU, la
licencia de uso que corresponde a programa del sistema desaparece o
findiza. El nuevo comprador del hardware, € "segundo usuario” esta
obligado a obtener de lacompafiiauna nuevalicenciaparausar €l software

(82) Asi, entre otros, en Francia, F. TOUBOL: Le logiciel. Analyse juridique, Feduci,
LGDJ, Paris 1986, pags. 130y sigs.

(83) Lajurisprudencia francesa admitio la resolucion de los contratos en materia
de programas que presentaban defectos graves sobre la base de la obligacién de confor-
midad; vid. Trib. com. Paris, 3e ch.,14-X1I-1983, Expertises, 1984, 112.

(84) Por aplicacion en caso de venta de las reglas del Tratado de Roma sobre la
libre circulacion de las mercancias, vid. A. LUCAS: "Le droit de destination dans les
créations informatiques”, en Informatique et Droit, 20 ans d'expérience, ID1J, Paris
1987, vol. |1, péags. 43y sigs.
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Ccuyo precio suele ser  mismo que € corresponderlaauna CPU adquirida
COMO nueva.

Con respecto allos programas de aplicacion stardard 0 de masasy, en
contra de. la préactica:establecida por los productores de software de los
Estados.Unidos, de lalicenciashrinkwrap (85), esta generalmente admiti-
do que existe una compraventa del soporte material del programa que
permite al usuario utilizar las instrucciones del mismo modo que un disco
de masica.o.un libro.

Por (itimo, la licencia de uso para los programas especificos es de
dificil calificacion ya que, con ciertas reservas, puede revestir laforma de
una compraventa o de un arrendamiento que proporciona al cesionario-
usuario un derecho personal de goce.

Es usud .en @ caso de programas de aplicacion especificos de gran
especializacion que, a estar diseflados.para gestionar € desarrollo econo-
mico y satisfacer las necesidades de la empresa cesionaria, sean cedidos en
exclusiva por .un precio o comision, superior, proporcionado por las Leyes
del mercado, reservandose € cedente, através de las clausulas expresas €
uso de Know-How adquirido. Es dificil, en este supuesto escapar a la
cdificacion de compraventa

Ahora bien, s de las clausulas del contrato se d&prende entre otras,
que € objeto es @ sarvicio que los programas. prestan, que existe una
gecucion sucesiva de la prestacion, que la duracion es determinada o,
incluso indeterminada pero revocable, que e precio es periddico, la cai-
ficacion que parece més apropiada es la de arrendamiento. Esta cdlifica
cion favorece a cesionario ya que € cedente —empresa de software que a
SU vez es cesionaria con respecto d autor— esta obligada por aplicacion
del régimen general, y sin perjuicio de la estipulacion de clausulas especi-
ficas, aredlizar todas las reparaciones necesarias parala conservacion de
la cosa en @'estado de servir para el uso alaque hasido destinada (86).

(85) Otros términos similares: “blister-pack”, “wrap around”, "box top". Son con-
tratos de adhesién con términos en forma de licencia que estén escritos en el exterior del
paquete de software (software packaging) y que se consideran aceptados desde su aper-
tura. La validez de esta licencia ha sido puesta-en duda, entre otras razones, por el
carécter de adhesion del contrato y por laforma de manifestar su asentimiento.

Sobre su aplicacion en Canadd, vid. J. FRASER MANN: Computer Technology and
the Law in Canada, Toronto, 1987, pags. 331 y sigs,; estan expresamente reguladas en
dos Estados de Estados Unldos en lllinois (Illinois Software License Enforement Act
[111. Senate Bill 800 (1985)] y en Louisiana (L ousiana Software License Enforcement Act
[R.S. 51: 1951-1956, C. 27 (1984)]); sobre esta Ultima,. vid. Computer Law Strategist,
Junio 1986, pag. 15; sobre su aplicacion en Gran Bretafia, vid. G."P. SMITH: "Are srink-
wrap Licences enforceable in England?”, Computer Law Strategist, 1986, mayo, pag. 3.

(86) Vid. J. DELGADO ECHEVERRIA: "Comentarios a articulo 99 de la LPI”, en
Comentariosala LPI, Tecnos, Madrid 1989, pags. 1395 y'sigs.; en Francia, € Trib. de
Comm. de Paris, en su Sentenciade 5-VI-1984, se opuso alacalificacion de ventade los
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De lo expuesto podemos deducir, sin &nimo de ser exhaustivos entre
otras razones por la gran cantidad de licencias de uso posibles en €
mercado de software, que los términos de las mismas hacen referencia
entre otros alos siguientes temas:

— Lugar de utilizacion de los programas. En este punto, es preciso
sefidar s @ programava a ser usado en un Unico ordenador o en
varios instalados en un mismo lugar o en diferentes sitios (87). -

— Designacion de los usuarios. Con € fin de evitar todo contencioso
posterior fundamentado en una difusion ilicita realizada por €
cliente, es necesario realizar unalista de utilizadores intere&ados en
el programa.

— Mantenimiento y asistencia. Es frecuente el pacto de pueeta adis
posicion del usuario de nuevas versiones del programa a medida
gue se procede a su perfeccionamiento y adaptacion. Este dltimo
punto acentlia el aspecto sucesivo del contrato. '

Por dltimo, cuando €l costo del programa especifico es elevado,. por
precaucion, es frecuente la adopcién de una clausula en € contrato de
licencia referente a codigo-fuente. Los clientes cesionarios reciben usual-
mente € programa en codigo-objeto, reservandose e cedente e codigo-
fuente. De este modo, e cedente-proveedor-distribuidor garantiza, por un
lado, que el programacedido no serd, en principio modificado y, por otro
lado, que recibirg, en exclusiva, los beneficios derivados de su manteni-
miento y asistencia.

Ante esta situacion, los clientes-cesionarios estan interesados en cono-
cer las posibilidades de acceder a codigo-fuente en los supuestos en los
que e cedente cese de mantener € software o desaparezca, especia mente
en e caso de quiebra. Como medidade proteccidn contraestas situaciones
de riesgo, aparece le clausula ingtituyendo la figura del "depésito del
codigo-fuente" en un tercero independiente, usualmente un Banco o un
Agente de depdsito especializado a que tendrén acceso los cesionarios
cuando se produzca al:;una de | as situaciones pactadas en € contrato (88).

contratos que transfieren un derecho de uso; vid. D.1985.IR.44, nota'J. HUET; |
Eskenazi califica aestos contratos de licencia de know-how; vid. "Les contrats d*¢labo-
ration et de distribution des logiciels a travers la légidation bulgare”, en Informatique
et Droit, ADI1J, cit., 1987, vol. |1, pag. 35.

(87) A veces sera preciso sefidar la situacion del programa con respecto a los
terminales que aln alejados dan acceso a programa; es la denominada via teleinforma-
tica

(88) Sobre la aplicabilidad del articulo 49, parrafo 3, de laLP1, y del articulo 50,
parrafo 1, vid. J. DELGADO ECHEVERRIA: Comentarlos cit., p4g. 1400; en concreto,
sobre los problemas que suscita la quiebra del cedente en relacion con e programa-
fuente, vid. M. DRABKIN y D. T. Brooks: "Software escrow agreements and vendor
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2. LAREPRODUCCION Y TRANSFORMACION
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Sin perjuicio de la aplicacion de las diferentes disposiciones de la LPI
en materia de derechos de explotacion a los programas de ordenador, la
peculiaridad del articulo 99 radica en intentar.adoptar una solucién alos
diferentes problemas suscitados en este area por los derechos de reproduc-
cion y de transformacion.

En primer lugar, en materia de reproduccmn el articulo 99 se refiere
al problema suscitado por el alcance exacto de la prohibicion de la copia
privada a través del régimen juridico que se debe asignar a la copia de
seguridad.

"La reproduccion del programa, incluso para uso personal, exigirala
autorizacion del titular del derecho de explotacion, con excepcion de la
copia de ‘seguridad":

El pérrafo 2 es una muestra de la pugna de intereses existente entre
usuarios y proveedores, titulares de los derechos; de explotacion sobre los
programas; -pugna en la-que €l legislador se ha mostrado, en principio,
desfavorable al usuario-del software al permitirle.unicamente la reproduc-
cién que lleva a una copia-de seguridad. :

El texto mencionado presenta alacopiade seguridad como una excep-
cion a la prohibicién de la copia privada que constituye a su vez una
excepcion a régimen clésico del derecho de autor (89).

No se aplicael articulo 31.2 de la L PI que permite la reproduccion sin
autorizacion-del -autor de la obra divulgada para uso privado del copista
y siempre que la copia no sea objeto de utilizacidn colectiva o lucrativa.

Sin embargo, permite que copias privadas diferentes de las de seguri-
dad puedan- ser.autorizadas por contrato por el titular del derecho de
explotacion (90).

bankruptcy.’ Protecting the user”, Computer Law Strategist, febrero 1986, pags. 1 y
sigs.; A.S.WERNICK: “Source cOde ESCrow. Drafting aroundthebankruptcy dilemma”,
Computer Law Strategist, junio 1986, pag. 1.

(89) Articulos 17, 18 y 31.2 de la LPI. J. DELGADO ECHEVERRIA la cdlifica de
“desviacién” de la reglageneral, "Comentario & articulo 99", en Comentarios..., cit.,
Tecnos, Madrid 1989, pag. 1405.

(90) Se puede comparar con la Ley estadounidense de 12- XII 1980, la Computer
Software Copyright Act, que estipula en la seccién 117:

“Notwithstanding the provisions of section 106 |t 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 the computer program".

Esta disposicion esta sometida a condiciones y se di scute la aplicacion de ladoctrina



ESTUDIOS 1835

No existe una definicion -especifica de la copia de seguridad. Por su
destino, representala copiaforma de un origina sobre un soporte idéntico
o diferente y que tiene por caracteristicadl no ser nuncautilizada al mismo
tiempo que & original.

S la copia de seguridad es utilizada a mismo tiempo que € original
pierde su calidad de copia de seguridad y la fasficacion esta realizada
Por € contrario, s lacopiaes utilizadaporque € origind hasido destruido
pierde su calidad de copia de seguridad sin congtituir fasificacion y se
debe redlizar otra copia de seguridad. _

Sin entrar en la polémica suscitada en la doctrina extranjera sobre €
régimen juridico de la copia de seguridad, si es necesario puntualizar que
el considerarla como un derecho ddl usuario o como una smple facultad
va a desencadenar indirectamente una serie de consecuencias de indole
economica.

En efecto, paralos partidarios de la copia de seguridad como derecho,
d fundamento de la existencia de lamisma, radica en la equidad entre las
prestaciones.

Partiendo de la “fragilidad” del programay de la breve duracion del
soporte, se estima equitativo poner a disposicion del usuario los medios
necesarios y adecuados parautilizar el producto en condiciones normales.
Se trata de proporcionarle las condiciones gque le protejan de la posible
desaparicién de su proveedor y que le ofrezcan una minima seguridad.

Por el contrario, para los partidarios de una interpretacion restrictiva,
el usuario, como Unico beneficiario, sdlo dispone de lafacultad de redlizar
la copia de seguridad; facultad que, por otro lado, pierde s e proveedor
se encarga directamente de suministrarsela. Facultad limitada, asimismo,
por & nimero de copias aredlizar ya que se trata, segin algunos autores,
de una Unica copia.

El pronunciarse por unau otrainterpretacion conlleva el decidir indi-
rectamente sobre e carécter licito o ilicito de laprécticade distribucion de
programas provistos de dispositivos de proteccion técnica, asi como de la
comerciaizacion de los programas destinados a facilitar la copia o €
"desbloqueo” delos + aexistentes en e mercado (91).

del "fair use". Sobre este tema, vid. J. J. BorkING: Third Party protection of Software
and Firmware, Noth-Holland, 1985, paralos Estados Unidos, pags. 247 y sigs.; parala
Gran Bretafia, pags. 265y sigs.; paraAlemania, pags. 281 y sigs.

(91) Este problema se plantea en Francia en lainterpretacion del articulo 47 de la
Ley de 3 dejulio de 1985, que establece:

"Par dérogation a I’art. 41 de laloy n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée,
toute réproduction autre que I'établissement d'une copie de sauvegarde par
I'utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non autorisée par I’auteur
0OU s ayants-droit est passible de sanctions prévues par ladite loi”.
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En segundo lugar, el articulo 99 limita en su parrafo 3 la nocién de
reproduccion.

"No congtituye reproduccién, alos efectos previstos en € articulo 18
de esta Ley, laintroduccion del programaen memoriainterna alos solos
efectos de su utilizacion por el usuario, 'sin perjuicio de su necesaria
comunicacion d titular del derecho de explotacion cuando asi se hubiere
pactado".

El legislador espafiol, al excluir de la reproduccion laintroduccion del
programa realizada por el usuario en la memoriainterna, entendida usual-

La doctri na:fran_ceﬂa se encuentra dividida

— en cuanto derecho del usuario se manifiesta B. EDELMAN: Cronique de propriété
litéraire et artistique, S.J., 1989, 1,3376; A. BENSOUSSAN: La protectiordeslogiciels
apres |laréforme du 3- VII-1985, Gaz. Pal, 1986, 1,294; LE STANC: JCI. Brevets, fasc.
155, nim. 36; ’

— en contra de esta interpretacion se reclama, entre otros, A. LUCAS: Le droit de
I'Informatique, PUF, Paris 1987, pag. 246. .

Asimismo,. los Tribunales franceses han adoptado una postura restrictiva en contra
delos usuarios:

— end caso La CommandeElectronique ¢/ Sé. Artware'et P. C. Mart, al pronunciarse
en contra de la comercializacion de los programas de copia o de desbloqueo, vid.
TGI Paris, ord. réf. 27-X-1986, Lamy droit de I'Informatique, 1987, mise ajour, B;

— ParisIrech., réf, 7-I-1987, Expertises, 1987, nim. 92, pag. 60, y J.C.P. 88.11.21003,
comentario de B. EDELMAN, y lanota de J. HUET: "Protection technique du logiciel
par le fournisseur, commercialisation de logiciels decopiage par des tiers et droit de
I'utilisateur & une copie de sauvegarde”, Droit de /'Informatique, 1986/3, pag. 173,

— Trib. com. Paris, 16e ch., 14-1-1988, Lamy droit de l'informatique, 1988, mise &
jour, B; _ )

— Paris, 4e ch., B. 20-X-1988, S.J. 1989.11.21188, comentario de X. LINANT DE
BELLEFONDSY B. VAN DORSSELAERE: “Lacopie de sauvegarde: Régime et effets au
travers de I’arrét rendu par la Cour d'appel de Paris, le-20 octobre 1988”, Lamy droit
de Vinformatique, Cahier H, nov. 1988, pag. 2;

— en € caso Prisma Presse et Pracontal ¢/ Sé. Blyth Computers Ltd., KA Vinforma-
tique douce et 4. P. P., |la Cour de Paris se manifest6 ‘en contrade la comerciaizacion
de los programas de copia 0 de desbloqueo en cualquiera de sus manifestaciones,
Paris, 4e Ch., B., 13-VI1-1988, P.I.B.D. 1988-446-11-571.

Se puede comparar con €l caso Vault Corporation v. Quaid Software Limited, en los
Estados Unidos (US District Court, ED. Louisiana, 12-V1-1987, 655 F, Supp. 750), en
el que no se tuvo en cuenta la alegacion de incitacion afa pirateria dirigida contra una
revista que habia publicado un sistema de desbloqueo aduciendo que € programa
incriminado no tenia como Unica funcion el permitir las copias ilegales, sino que podia
servir para realizar las copias de seguridad. Esta postura fue mantenida por e Tribunal
de apelacion en su Sentencia de 20- VI-1988, referida en Lamy droit de Vinformatique,
1988, Cahier H, pag. 18.
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mente como disco duro, hace innecesario replantear todas las discusiones
que sobre este punto se habian suscitado en la doctrina extranjéra (92).

Este uso del programa esta sometido ala Unica condicién de comuni-
carlad titular del derecho de explotacion, s asi se hubiera pactado.

Por dltimo, en cuanto a la transformacion, € parrafo 4 matiza €
contenido enunciado con carécter genera en € articulo 21 de laLPl, d
precisar que se excluyen de la misma, las adaptaciones de los programas
redizadas por € usuario, sn necesidad de autorizacion del titular de los
derechos de explotacion; adaptaciones sobre las que no adquiere derecho
alguno (93) y que estan permitidas sempre que se redlicen parasu utiliza-
Cion en exclusva

Estas adaptaciones se justifican por la necesidad de actuaizar, en
funcién de la evolucién de los intereses y necesidades del cliente-usuario,
los programas ya adquiridos por € usuario; actualizacién que suele venir
contractualmente organizada en los denominados contratos de manteni-
miento-adaptacion (94). _

(92) En Francia, paraun cierto sector doctrinal, el hecho de servirse de un progra-
ma corresponde alo que se entiende por uso; vid. A. LUCAS: "La protection des pro-
grammes”, Rev. Jur. Com., 1979, 478y sigs.; Le droit de l'informatique, ob. cit., pag.
248; M. VivanT y M. le STANC: Lamy droit de /informatique, 1988, nim. 1026; para
otros, lacargadd programaen lamemoriaequivae aunareproduccion; vid. F. GOTZEN:
"Le droit d’auteur face al’ordinateur”, Le Droit d'Auteur, 1977, pag. 18.

En Gran Bretaria, como consecuencia de la recomendacion del Comité Whitford de
incluir e uso entre los actos prohibidos, se dio € articulo 2 de la Copyright (Computer
Software) Amendment Act 1985: “References in the Copyright Act 1956 to the reduction
of any work to a material form, or to the reproduction of any work in a materia form,
shall include references to the storage of thar work in a computer"; sobre €l tema vid.
J. PHILLIPS: Introduction to Intellectual Property Law, Bitterworths, London 1986,
pag. 253; H. CARR: Computer Software: Legal protection in the United Kingdom,
Oxford 1987, pags. 64y sigs.; en Espafia, vid. J. DELGADO ECHEVERRIA: "Comentario
al articulo 99", en Comentarios a la LPI, cit., Tecnos, 1989; M. HEREDERO HIGUERAS,
art. cit., pags. 1039y sigs.

(99 Vid. M. HEREDERO HIGUERAS: RCDI, 1987, pag. 1041, J. DELGADO
ECHEVERRIA: "Comentario al articulo 99 delaLPI", en Comentarios..., cit.; A. GUAL DE
S0JO: "LaLey de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987", Rev. J. Catalunya,
1989, pag. 47.

(94) Sobrelos contratos de mantenimiento, vid. AFNOR: Document d'exploitation
et de maintenance, Paris; INFOREP: Les contrats de prestations intellectuelles, 1982,
Paris. Asimismo, vid. M. VIVANT, Ch. le STANC y otros. Lamy droit de I'informatique,
nim. 1033. Sobre la obligacion del autor de los programas especificos de comunicar el
codigo-fuente al cliente, Paris, 25e ch., A., 4-VI-1982, caso Société Scofi ¢. Société Aste-
France (JurisData, nim. 22.406).
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VI. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
PROPI EDAD INTELECTUAL SOBRE PROGRAMAS
DE ORDENADOR

Dentro-de las medidas nec&sarias para la defensa de los derechos de
propiedad intelectual sobre los programas de ordenador la Ley de Propie-
dad Intelectua no ha previsto ninglin régimen especia con la sdvedad de
lo dispuesto en € articulo 100 relativo alainscripcion en @ Registro dela
Propiedad Intelectual. .

Asi, dentro del régimen genera son de apllcauon los articulos 123 a
128 recogidos en € Libro |1l bgo la rubrica "De la proteccion de los
derechos reconocidos en esta Ley", en los que se regulan las acciones de
cesacion de las actividad ilicitas (arts. 123 y 124 LPI) e indemnizatoria
(art. 125) asi-como los procedimientos a seguir (arts. 126 y ss.). De igua
modo, son trasladables alos programas de ordenador las diferentes san-
ciones penales reglamentadas en € articulo 534 bis, a), b) y ¢) del Cédigo
Penal creado por la Ley Organica 6/1987 de 11 de noviembre (95) para
complementar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual.

Centrando nuestra atencién en € articulo 100 dela LPI, en € que s
configuraalainscripcion en d Registro de la Propiedad Intelectual como
un medio de defensa especidmente mencionado para los programas de
ordenador podemos comprobar gque, en cuanto medio de hacer vaer los
derechos, la inscripcion revista un doble caracter. El primero, de indole
general, se refiere alavoluntariedad de lainscri pcién y, € segundo, espe-
cifico de los programas de ordenador, alalimitacion impuesta a su publi-
cidad. -

L. CARACTER VOLUNTARIO DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO

El articulo 100 en su parrafo 1 (idéntico al art. 99 del Proyecto publi-
cado en febrero de 1986), desde un punto de vista de técnicajuridica, es
una repeticion del régimen general, en concreto del articulo 130, parrafo
1, delaLPI que establece: "podran ser objeto deinscripcion en € Registro
los derechos de propiedad intelectual relativos alas obras y demés pro-
ducciones protegidas por la presente Ley":

"L os derechos sobre |os programas de ordenador, asi como sobre sus
Sucesvas versones Yy los programas derivados, podrédn ser objeto de
inscripcion en @ Registro de la Propiedad Intelectua .

(95) Sobrela protecci'én en general, vid. C. DELGADO PORRAS: Panoramica de la
proteccion civil y penal en materia de propiedad intelectual Civitas, 1988.
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Segun € tenor de ambos preceptos, € Registro se configura como un
Registro de derechos o titularidades acotados por su referenciaalas obras
protegidas. Asi, con respecto alos programas de ordenador, son inscribi-
bles los derechos que correspondan a autor, los derechos patrimoniales
de explotacion, considerados en su conjunto o por separado, con titulari-
dad plena o limitada (hipoteca o usufructo). De igual modo, |aconstancia
registral se extiende a los derechos sobre sus versiones sucesivas y los
programas derivados (96).

Con respecto a caracter de lainscripcion, la actua regulacion consti-
tuye una innovacion. :

Segun € articulo 36 delaLey de Propiedad Intelectual de 10 de enero
de 1879 para gozar de los beneficios de esta Ley era necesario haber
inscrito € derecho en @ Registro delaPropiedad Intelectual. En d sistema
anterior, la inscripcion se presenta como constitutiva o, por lo menos,
como condicion necesaria para la eficacia de los derechos de Propiedad
Intelectual.

En & actual sstemalegal, e cambio implicad paso del régimen de la
obligatoriedad de lainscripcidn alaincorporacion del principio de libertad
forma de conformidad con € apartado 2 del articulo 5 del Convenio de
Berna de 9 de septiembre de 1836 (97). Significa que e derecho de autor
se adquiere por el solo hecho de la creacion intelectual original sin nece-
sidad de unainscripcion prevla

Ahorabien, estainscripcion en el Registro de la Propiedad Intel ectua
tiene su virtualidad; virtualidad que se manifiesta a incorporar. a este
ambito los principios més importantes, propios, del Derecho Registral.

En primer lugar, como requisito previo alainscripcion, € articulo 130
en su parrafo 2 somete ala cdificacion del Registrador Genera las soli-
citudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos alos
derechos inscribibles:

"B Regigrador cdificaralas solicitudes presentadasy Ialegd|dad de
losactosy contretos rdativos alos derechosinscribibles Contrad acuer-
do dd Regigrador podran gerditarse directamente ante lajurisdiccion
avil las acciones correspondientes’'.

Se introduce, por lo tanto, en € Registro de la Propiedad Intelectual
el principio de legalidad; principio del que deriva la eficacia subsiguiente

(96) Los derechos inscribibles son los del autor y los patrimoniales de explotacion
entitularidad plenao limitada. Sobrelainscripcion del derecho deuso, vid. J. DELGADO
ECHEVERRIA: "Comentario a articulo 100", en Comentarios a la LPI, cit., Tecnos,
Madrid 1989, pags. 1419y sigs.

(97) Articulo 5.2 del Convenio de Berna: "El goce y € gercicio de estos derechos
no estaran subordinados a ninguna formalidad, y ambos son independientes de la
existencia de proteccion en €l pais de origen de la obra..."
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de la inscripcién regulada con carécter genera en los parrafos 3y 4 de
articulo: 130 referentes a los principios: de Iegltlmamon y de publicidad
respectivamente. -

El principio de legitimacién del parrafo 3 ( e presumird, savo prueba
en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen asu titular en
laformadeterminadaen € asiento respectivo”) redactado, como se puede
apreciar; en los mismos términos que d articulo 38, parrafo 1, delaLey
Hipotecariarecoge lapresuncidn de exactitud. Asi, se presume laexisten-
ciadd derecho y latitularidad inscrita. Con respecto alos programas de
ordenador, lainscripcion sirve de titulo de legitimacion de los derechos
publicados (98) sn ninguna partlcularldad &spemflca por razéon dd ob-
jeto. .

2. CARACTERLIMITADO DE LA PUBLICACION REGISTRAL

El Registro de la Propiedad Intelectua es publica. Ahora bien, tanto
el péarrafo 2.dd-articulo 100 como € parrafo 4 del articulo 130 limitan la
publicidad‘paralos programas de ordenador. Ambas preceptos remiten al
Reglamento para determinar los elementos de los programas registrados
gue seran susceptibles.de consulta publica: :

Estamos ante disposiciones especificas, ‘propias a los programas de
ordenador ‘que se justifican, en principio, por.la necesidad de proteger los
intereses delostitulares delos derechos de eXpI otaci onfrente alacopiade
los programas. .

Esta medida.de restriccion es una de las razones gue motivaron la
opcion de-proteger los programas de ordenador a través de la LPI y
excluirlade la patente en la que a cambio de la proteccion, la sociedad le
exige sacar alaluz publicalos detalles de su invencién en un grado tal que
un experto en lamateriaes capaz de ponerlaen practica, s tuvieralicencia
para'élo. En esta-Ultima, lafinalidad de su pubI|C|dad es la de evitar la
duplicacion: de costosos esfuerzos de investigacion, permitiendo e avance
répido de lacienciay de |latecnologia

Hasta el momento actual, no se haproducido € desarrollo reglamen-
tario por 160 que existe un vacio con respecto -a los elementos de los
programas que pueden ser de acceso publico. En lapréctica extranjera, €
deposito parcial de las partes identificadoras oscila en la presentacion de
las primeras (diez o veintinco) y Ultimas paginas o unidades del programa

(98) Sobre e andlisis del articulo 38 de |la Ley Hipotecaria, vid., entre otros, mi
estudio titulado- Principio de legitimacion registral y 'su tratamiento jurisprudencial,
Civitas, 1990, trasladable, con ciertas reservas, alos programas de ordenador.
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fuente y/o del codigo objeto 0 en la extraccion de columnas del codigo
objeto (99).

Por ultimo, como complemento a sistema de publicidad registral apa-
rece € sstemade publicidad posesoria. En efecto, ante las posibles reservas
gue suscita la inscripcion en d Registro de la Propiedad Intelectual, es
trasladable a los programas de ordenador o preceptuado en € articulo
131 de la Ley de Propiedad Intelectud.

Adi, los titulares o cesionarios en exclusiva de los derechos de explo-
tacién podran anteponer € simbolo C sobre los programas del ordenador,
precisando € lugar y € afio de su divulgacion.

Siguiendo la préctica norteamericana (100) y europea, € simbolo se
sitlla simultaneamente en € programa fuente, en € exterior del soporte y
en la documentacion impresa como mecanismo de reserva de derechos.

ISABEL HERNANDO COLLAZOS
Profesora Titular de Daredcho Civil

(99) En otros paises se ha recurrido a un dep6sito parcial; como menciona M.
HEREDERO HIGUERAS: "La proteccién de los programas de ordenador en el proyecto de
Ley de Propiedad Intelectual", RCDI, 1987, pags. 1042-1043. En Estados Unidos, vein-
ticinco primeras y Ultimas péginas o unidades equivalentes del programa. En México,
diez primeras y Ultimas.

Otro tipo de depdsito parcial es el presentado por A. ADAMSBAUM, que permite a
partir de los codigos-objeto obtener una prueba de escaso volumen papel; vid. "L'ex-
traction de colonnes: un procédé nouveau de preuve de la création de logiciels', Lamy
droit de I’Informatique, 1988, mise & jour, B, pag. 17.

(100) Sobre este punto, vid. B. LEMONNIER: “L’enregistrement des logicids au
Copyright Office: opportunité et formalités”, Lamy droit de VInformatique, mise ajour,
1987, pag. 7.





