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.  INTRODUCCION

1.  Enladecimoquintasesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT), celebrada en Ginebra, del 28 de noviembre

a 2 de diciembre de 2005, el SCT convino en pedir ala Oficina Internacional que preparara
un documento que sirviera de base para el debate sobre las marcasy el derecho de autor
(véase @ parrafo 19 del documento SCT/15/4). La Secretaria procedid, pues, ala preparacion
del presente documento, en el que se examinan los fundamentos, los criteriosy € objeto dela
normativa de derecho de autor y de marcas (capitulo I1), € acance de la proteccién con
arreglo alos respectivos sistemas de proteccion (capitulo I11) y los problemas que planteala
proteccion acumulativa (capitulo V).

2. El presente documento tiene por finalidad exponer varias cuestiones y problemas que
plantea la proteccion de las marcas y larelacion de estas Ultimas con las obras literarias y
artisticas. Puede, ademés, servir para determinar aspectos concretos que deberian ser objeto
de un andlisis més detallado por e SCT, en lamedida en que este tltimo lo estime
conveniente.

Il.  FUNDAMENTOS, CRITERIOSY OBJETOS SUSCEPTIBLES DE PROTECCION

3.  Enlaseccion a) de este capitulo se examinan los fundamentos, |os criterios y |os objetos
susceptibles de proteccidn por derecho de autor. Andlogamente, en la seccion b) se abordan
los fundamentos, |os criterios y |os objetos susceptibles de proteccion como marca. Por
altimo, en la seccion ¢) se ponen de relieve las diferencias conceptual es que existen en lo que
respecta alos fundamentos y los criterios de la proteccion. Se pone también en evidenciala
superposicion que existe en o que respecta al objeto protegido.

a) Lasobrasen tanto que expresiones de la creatividad personal

4.  Por legislacion de derecho de autor cabe entender laramadel Derecho de |a propiedad
intelectual que se ocupa de los derechos de |os creadores sobre sus obras literarias y artisticas.
En e Articulo 2.1) del Convenio de Berna parala Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas (en adelante denominado “el Convenio de Berna”) quedan comprendidos, entre lo
gue se entiende por obras literarias y artisticas, “todas las producciones en el campo literario,
cientifico y artistico, cualquiera que seael modo o formade expresion”. Lalegislacion de
derecho de autor se aplica préacticamente atodas las formas y métodos de difundir
publicamente las obras literarias y artisticas. Entre los emplos que pueden citarse a ese
respecto estan las publicaciones impresas, las interpretaciones y gjecuciones publicas, la
radiodifusion sonoray por television, la proyeccion publica de peliculas en salas
cinematogréficas y la puesta a disposicion de obras en Internet.

5. Lalegidacion de derecho de autor protege laformaindividual mediante la cual se
expresan las ideas en una obray no las ideas propiamente dichas (“dicotomia
idea/expresion”). Por consiguiente, desde el punto de vistade lalegislacion de derecho de
autor, la creatividad protegida viene a ser la creatividad en laeleccion y ladisposicion de las
pal abras, las notas musicales, los colores, laforma, etc. En las subsecciones que figuran a
continuacion se examinan |os fundamentos de la legislacion de derecho de autor y los criterios
gue justifican la proteccién por derecho de autor, procediéndose después aredlizar un

resumen de todo lo que se presta ala proteccion por derecho de autor.
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1) Fundamentos de la legislacion de derecho de autor

6. Enmateriade proteccion de las obras literarias y artisticas cabe remitirse a diferentes
tradiciones juridicas. Latradicion de Derecho codificado parte de lateoria del Derecho
natural. En ellalaprioridad es el autor y su forma especifica de expresién, que se traduce en
la creacion de unaobra. En ese sentido, la obra se considerala materializacion dela
personalidad del autor. Y lo que es mas, se parte de que existe un vinculo intelectual entre el
autor y laobra creada. Por su valor intrinseco, el Derecho natural esta basado en lajusticiay
laequidad. Enlamedidaen que esel autor €l que dedicatiempo y esfuerzos a crear una
nueva obra, se justificaque sea él e que recojalos frutos de esa creatividad. Por
consiguiente, se parte de que el autor adquiere derechos de propiedad sobre la obra por €
mero hecho de haberla creado. Lalegislacion se limita exclusivamente a reconocer
formalmente la adquisicion de derechos, que se conciben como consecuencia natural de la
actividad de crear obras'.

7.  Enlatradicion del common law (Derecho consuetudinario anglosajon), €l derecho de
autor se enfoca desde el punto de vistade la utilidad. Se introducen asi |os criterios de
utilidad social. Desde ese punto de vista, la concesion de derechos exclusivos alos autores
tiene razén de ser alos fines de ofrecer incentivos que inciten ala creacion de obras literarias
y artisticas. Los derechos exclusivos de |os autores no derivan directamente del acto de crear,
antes bien, vienen a ser prerrogativas que merecen ser objeto de reconocimiento en el marco
de unanormativa. La proteccion de las obras por derecho de autor se consideraun
instrumento que fomenta la creacion intelectual y garantiza la debida difusion de
conocimientos e informacion. Lafinalidad primordia es promover e bienestar genera dela
sociedad. Por consiguiente, el enfoque de la utilidad como prioridad complementa &l enfoque
individualistadel Derecho natural a anteponer |os intereses de la sociedad en su conjunto.

8.  Losintereses delasociedad pueden ser de indole econdémica, social y cultural. El
fomento de los conocimientos y del aprendizaje viene siendo desde siempre una prioridad de
lasociedad. Por gjemplo, laLey de Anne, (Statute of Anne), de 1709, llevaba por titulo “Ley
de fomento del aprendizaje, atribuyéndose |a propiedad de |os gemplares de libros impresos a
los autores 0 alos compradores de dichos g emplares’ (Act for the Encouragement of
Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such
Copies’). En e preambulo del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, de 1996, se
recuerdala prioridad que reviste la educacion, lainvestigacion y € acceso alainformacion.
Fomentar la creatividad individual y darla a conocer puede considerarse también un medio de
fomentar, enriquecer y difundir € patrimonio cultural nacional.

9. Desded punto de vistade lapoliticaindustrial, cabria también aducir que la sociedad se
beneficia de una proteccion adecuada del derecho de autor pues estimula el auge dela
industria de lainformacién. Larecuperacion de las considerables inversiones que exige la
elaboracion y lacomercializacion de obras creativas justifica la debida proteccion de las obras
literarias y artisticas. Ademas, €l auge de |os sectores que dependen del derecho de autor se
considera un motor que induce la creacién de nuevos empleos’.

10. Por consiguiente, muchos son los fundamentos que justifican la proteccién del derecho
de autor. Pararesumir, proteger las obras literarias y artisticas obedece ala necesidad de
retribuir alos autores por su actividad creativa (enfoque del Derecho natural) y de fomentar la
creacion de nuevas obras en aras de |os beneficios que la sociedad obtenga del fomento de los
conocimientos y el aprendizaje, €l enriquecimiento del patrimonio nacional cultural y €
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estimulo de las inversiones en productos de informacion (enfoque utilitario).
ii)  Criteriosde la proteccion por derecho de autor

11. Paraque una obra pueda ser protegida por derecho de autor debe ser una creacion
intelectual original del autor. Por consiguiente, una de las condiciones a ese respecto es que
la produccion de que se trate proceda de una personafisica. El requisito de que se trate de
una creacion intelectual responde ala naturalezaintelectual delafinalidad de la proteccion
por derecho de autor, a saber, la expresion individual del autor representada en la obra.

12. El requisito de originalidad puede entenderse como referenciaalasingularidad de las
obras literarias y artisticas que derivan del carécter persona eindividua del proceso de
creacion. En laslegislacionesinspiradas en el Derecho natural (véanse parrafos anteriores), e
criterio de originalidad puede interpretarse en tanto que exigenciade cierto nivel de creacion
artistica. En cuanto a enfoque de la utilidad como prioridad, |os criterios pueden ser una
combinacién de factores como suficiente competencia, lucidez, experiencia, mano de obrae
incluso capital. Por lo general esrelativamente poco |o que se exige para considerar que una
obraesoriginal. La proteccion delaobrano depende ni de unacualidad ni valor concreto ni
de un esfuerzo particular en cuanto a creatividad, trabajo o inversion.

iii)  Resumen de los objetos que son susceptibles de proteccion por derecho de
autor

13. Como yase haindicado, entre o que se entiende por objeto susceptible de proteccion
por derecho de autor estan todas las producciones en los ambitos literario, cientificoy
artistico, sea cual sealamanera o formade expresion. Por consiguiente, existe unagran
variedad de creaciones intel ectuales que se prestan a quedar amparadas por la normativa de
derecho de autor a condicion de que cumplan |os criterios estipulados en lalegislacion
naciona de que setrate. Enlamedidaen que € requisito de originalidad no implica
necesariamente una exigencia de norma o calidad elevada o de esfuerzo, lareferenciaal
campo de laliteratura, las artes o las ciencias no debe interpretarse en el sentido de restringir
los objetos que son susceptibles de proteccion por derecho de autor. Objetos que poco tienen
en comun con laliteratura, las artes y las ciencias, como las guias puramente técnicas, los
dibujos de ingenieria, los horarios, los calegeros y los catdl ogos comercial es pueden ser
susceptibles de proteccion por derecho de autor en funcién de lalegislacion nacional de que
setrate. Enlaenumeracién delo que se presta a ser protegido por derecho de autor que figura
en el Articulo 2.1) del Convenio de Berna atitulo de jemplo se hace referencia a*“mapas,
planos, croquisy obras plésticas relativas ala geografia, alatopografia, alaarquitecturao a
las ciencias’.

14. En practicamente todas | as | egislaciones nacional es de derecho de autor se contemplala
proteccion de los siguientes tipos de obras:

- obras literarias, como las novelas, os cuentos, |0s poemas, las obras teatrales y
otros escritos,

—  lascomposiciones musicales con o sin letra como las melodias, canciones, obras
corales y obras dramético-musicales como las Operas, los musicales y las operetas;

—  lasobras coreogréficas,
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—  lasobras de arte como los dibujos, las pinturas, los grabados, las litografiasy las
esculturas,

- las obras arquitectonicas,

—  lasobrasfotogréficas;

—  lasobras cinematogréficas,

—  losmapasy dibujos técnicos,

- los programas informéticos (véase € Articulo 4 del WCT).

15. Engran nimero de legislaciones de derecho de autor se protegen también las obras de
arte aplicado (véase & documento SCT/9/6). La proteccion se concede por o genera
independientemente del contenido y lalongitud de la obra de que setrate. Y 1o que esmas, la
proteccion no va en funcién de lafinalidad de la obra de que se trate. Por consiguiente, las
obras protegidas por derecho de autor pueden tener finalidades tan diversas como €l arte
propiamente dicho, € ocio, laeducacion, lainformacion y la publicidad.

b) Lasmarcas™ signosdistintivos utilizados en e comercio

16. Enlalegislacion de marcas se contemplala proteccion de los propietarios de marcas, a
otorgar a estos Ultimos €l derecho exclusivo a utilizarlas paraidentificar productos o servicios.
L as marcas desempefian una funcion primordial en la economia de mercado, por cuanto son lo
gue permiten que fabricantes y empresas compitan y ofrezcan alos consumidores toda una
variedad de productos y servicios de lamisma categoria. Paraque e consumidor estudielo
gue el mercado ofrece y opte por una u otra oferta es menester diferenciar unosy otros
productos y servicios, y para dicha diferenciacion se recurre por |o general alas marcas.

17. Lasmarcas promueven el espiritu deiniciativay empresa en todo e mundo al ofrecer a
sus propietarios un medio de obtener reconocimiento y retribucion financiera. Proteger una
marca es un medio de impedir la competencia desleal y la posibilidad de que terceros utilicen
marcas idénticas o similares para ofrecer productos o servicios, hasta el punto deinducir a
creer que se trata de los productos o servicios originales. El sistema de marcas permite
producir y comercializar productosy servicios en condiciones justas. En los parrafos que
figuran a continuacién se examinan los fundamentos de lalegislacion de marcas y |os criterios
parala proteccion de las marcas, procedi éndose después a un resumen de |os signos que
pueden servir de marcas.

) Fundamentos de la legislacion de marcas

18. Ladefinicion delo que constituye una marca que figuraen €l articulo 15.1 del Acuerdo
sobre los Aspectos de |os Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en
adel ante denominado e “Acuerdo sobre los ADPIC”) goza hoy de gran aceptacion, a saber,
“cualgquier signo o combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o
servicios de una empresa de los de otras empresas’. En dicha definicion se reflgjatanto la
funcidn de representar € origen como lafuncidn de diferenciar que desempefian las marcas.
Al otorgar alos propietarios de marcas € derecho aimpedir que la competencia utilice signos
distintivos que ya estan protegidos, en lalegislacion de marcas se garantiza asi que las marcas
sean utilizadas paraidentificar lafuente comercial de un producto o servicio. Con las marcas
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se indica que los productos o servicios alos que acompafian han sido introducidos en €l
mercado por una entidad comercia concreta o con autorizacién de esta Gltima. En cuanto ala
funcion de indicar lafuente comercial, entrafia que la marca diferencialos productos o
servicios de una empresa concreta de |os de las demas empresas. Los consumidores pueden
asi identificar las diferentes ofertas que existen en el mercado y expresar su preferencia al
seleccionar un producto o servicio concreto. Eso, asu vez, contribuira a que los proveedores,
productos y servicios preferidos por el publico permanezcan en el mercado. De ahi quela
proteccion de las marcas contribuya al debido funcionamiento de las economias de mercado,
ademas de fomentar la transparenciay la competencialea en e mercado.

19. Lafuncion principa que desempefian las marcas en el sentido de que permiten
diferenciar productosy servicios de unas y otras empresas conllevaimportantes
consecuencias. Por un lado cabe decir que, al ser un medio claro paraidentificar 1a fuente de
origen de un producto o servicio concreto, la marca constituye un incentivo para que las
empresas se esfuercen por preservar la calidad de sus productos o servicios. Por el hecho de
indicar que determinados productos o servicios tienen el mismo origen comercial, parael
consumidor, lamarca serd una garantia de calidad similar. Es evidente que €l productor tiene
toda libertad para modificar |a calidad de los productos o servicios que lleven unamarca
concreta. Ahorabien, debera atenerse alas consecuencias de toda disminucién de la calidad.
Por consiguiente, aunque no ofrecen garantia alguna de calidad que pueda hacerse valer desde
el punto de vistalegal, |as marcas desempefian una funcion de calidad desde una Optica
econdmica’.

20. Por otro lado, la reputacion de lamarca puede ir mas alla de las cuaidades y
caracteristicas de los productos y servicios alos que se aplique. Ademés deindicar € origen
y denotar calidad, para el consumidor, |a marca puede ser sinbnimo de un estilo de vida
particular. A modo de garantia de calidad, puede por g emplo que lamarca pase a
considerarse un simbolo de prestigio®. En lamayoriade los casos, |a“imagen de marca’ es el
resultado de considerables inversiones en la promocion y la publicidad de los productos o
servicios alos que se aplicalamarca (funcion de inversion).

21. Losfundamentos que justifican lanecesidad de velar por lafuncion de diferenciacion
gue desempefian las marcas que se utilizan en € comercio protegen los vincul os exclusivos
entre lamarcay e productor que la utiliza en los productos o servicios. En lamedidaen que
las inversiones efectuadas en la calidad del producto y en campafias de promocion redundan
en beneficio de lareputacion de lamarca, dicho vinculo es también unaforma de garantizar
que e productor obtenga beneficios financieros derivados de sus inversiones®. Ademés, los
consumidores se veran asi protegidos de toda confusion en cuanto a origen comercial de los
productosy serviciosy alacalidad y reputacion que se asocian alamarca. En resumen,
proteger las marcas tiene razén de ser en la medida en que distinguen especificamente los
productos o servicios de una empresa de |os productos o servicios de la competencia (funcion
de origen y distincion), encarnan las calidades que se asocian alos productos o servicios
(funcion de calidad) y son utilizadas como punto de referencia paralasinversiones en la
promocién de productos o servicios (funcion de inversién)”.
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ii)  Criteriosen los que se basa la proteccion de las marcas

22. Losrequisitos que se exigen en relacion con un signo a fin de que pueda ser
considerado una marca son aproximadamente |os mismos en todo el mundo. El primer
reguisito tiene que ver con lafuncion principal que desempefian las marcas, a saber, indicar la
fuente comercial de los productos o serviciosy diferenciarlos asi de |os productos o servicios
de la competencia (véanse los parrafos anteriores). Cabe deducir pues, gue la marca debe ser
distintiva. Como se estipulaen € articulo 15.1 del Acuerdo sobrelos ADPIC, las marcas
deben ser “capaces de distinguir |os bienes 0 servicios de una empresa de |os de otras
empresas’. Lafaltade caracter distintivo puede derivar, en particular, del hecho de que €
signo de que se trate es genérico, en e sentido de que define una categoria o tipo a que
pertenecen |os productos o servicios en cuestion (por gemplo, la utilizacion de la palabra
“dlla’ paralassillas, o delapalabra“bebidas’ parabebidas alcohdlicas). Otrarazon por la
gue puede hablarse de falta de carécter distintivo puede ser e carécter descriptivo del signo de
gue setrate. En cuanto alos motivos en los que se puede fundar |a denegacién de registro en
ese contexto, en € articulo 6quinquies.B)2) del Convenio de Paris parala Proteccion dela
Propiedad Industrial (en adelante denominado “el Convenio de Paris’) se hablade “signos o
indicaciones que puedan servir, en e comercio, paradesignar laespecie, lacaidad, la
cantidad, € destino, €l valor, € lugar de origen, [...] o laépocade produccién”. Por
consiguiente, por signos descriptivos cabe entender [os que sirven en € comercio para
designar determinadas caracteristicas de |os productos o servicios de que se trate.

23. Lasegunda condicién gue se exige parala concesién de proteccion de una marcatiene
que ver con los posibles efectos perjudiciales que puede tener una marca en lamedida en que
su utilizacion puedainducir aconfusién o si es contrariaal orden publico o alamora. En e
articulo 6quinquies.B)3) se habla de marcas “contrarias alamoral o a orden publico y, en
particular, cuando sean capaces de engafiar al publico”. Laprohibicion de utilizar y registrar
marcas que sean emblemas y signos oficiaes de Estados y organizaciones
intergubernamental es que se estipulaen € articulo 6ter del Convenio de Paris puede
considerarse un caso especia que derivade dicho principio (véanse los parrafos 38 y 39 del
documento SCT/15/3).

iii) Resefia de |los objetos susceptibles de proteccion como marcas

24. Delos parrafos que anteceden se deduce gque son susceptibles de proteccion como
marcas una gran variedad de signos. Practicamente todos |os signos que puedan diferenciar
productos o servicios de una empresa en el mercado pueden servir de marcas, siemprey
cuando se cumplan una serie de condiciones adicionales, entre otras, normas en materiade
moral y orden publico.

25. En cas todas |as |egislaciones nacional es de marcas se estipula la proteccién de los
signos perceptibles visualmente (véase “ Resumen de | as respuestas al Cuestionario sobre el
Derecho de marcas y las précticas relativas alas marcas’, documento WIPO/Strad/INF/1), en
particular, los siguientes tipos:

- las palabras, incluidos os nombres de personas,

- las letras, |0s nimeros;
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- las representaciones y los elementos figurativos,

- |as combinaciones de colores;

- |as representaciones graficas, como los logotipos, las pinturas, las figurasy los
dibujos;

- | as combinaciones de e ementos anteriores.

26. Enun gran nimero de sistemas nacional es de marcas también pueden ser protegidos
como marcas |os signos tridimensionales rel ativos, por g emplo, al embalgjey laformadel
producto. Dado que el hecho de que un signo sea o no susceptible de proteccion depende
directamente de la funcion que desempefiala marca de diferenciar productos o serviciosen €
mercado, todo g emplo que se ofrezca en relacion con |os signos solo puede servir con fines
ilustrativos. Los nuevos tipos de marcas, como las marcas de color, las marcas multimedios,
las marcas sonoras y las marcas olfativas pueden realmente hacerse un lugar en el mercado si
se utilizan nuevas estrategias de comerciaizacion y publicidad y cambia la percepcion del
consumidor.

c)  Objetos susceptibles de proteccion con arreglo alos sistemas de derecho de autor
y de marcas

27. Si se procede auna comparacion de |os objetivos de la proteccién por derecho de autor,
por un lado, y los objetivos de la proteccién de las marcas, por otro, se llegaalaconclusion
de que existen importantes diferencias. Mientras que en lalegislacion de derecho de autor la
finalidad es ofrecer una retribucidn adecuada e incentivos por |0s esfuerzos creativos de los
autores einducir a crear nuevas obras, en lalegislacion de marcas, lafinalidad es velar por
gue prevalezcalalealtad entre competidores en el mercado, salvaguardando con ese fin €l
caracter distintivo de los signos que se utilizan en el comercio. Mientras que cabe considerar
que ante todo, €l objetivo de la proteccion de las obras literarias y artisticas es velar por poner
adisposicion un numero suficiente de productos de informacion, la proteccion de las marcas
puede considerarse un medio especifico de garantizar una competencia en condiciones justas
y de evitar toda confusion parael consumidor.

28. Las condiciones que se exigen para gozar de proteccion por derecho de autor o atitulo
de marcavarian entre un sistemay otro en funcion de los respectivos objetivos de politicas.
De ahi que los criterios para proteger obras difieran de forma considerable de los que se
aplican para dar por validosy proteger los signos como marca. Mientras que, para ser
protegida por derecho de autor, la obra debe consistir en una creacion intelectual origina del
autor, el signo que desee protegerse como marca debe tener la facultad de diferenciar los
productos o servicios de una empresa de |os de | as demés.

29. Ahorabien, a comparar el objeto susceptible de proteccion en ambos sistemas se
observa un punto de superposicién entre ambos sistemas de proteccion. Hay objetos que se
prestan ala proteccion con arreglo tanto alalegislacion de derecho de autor como ala
legislacion de marcas. A continuacion se exponen varios g emplos que ponen en evidencia
dicha posibilidad de doble proteccion:
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1) Representaciones gréaficas (logotipos, pinturas, figuras, dibujos,
fotografias)

30. End articulo 2.1) del Convenio de Berna se ofrecen varios g emplos de obras literarias
y artisticas. Se mencionan, por g emplo, entre esas obras, |os dibujos y pinturas en tanto que
ambito clasico de produccion artistica. Por otro lado, cabe sefiaar que las representaciones
graficas, como los logotipos, las pinturas, las figuras, los dibujosy las fotografias, se utilizan
con frecuenciaamodo de marcas. En lamedida en que la proteccion por derecho de autor no
esta supeditada a la finalidad de la creacion intelectual, la utilizacién en € comercio de
representaciones graficas para diferenciar productos o servicios o con fines publicitarios no
constituye un obstacul o parala proteccion por derecho de autor. A pesar de las diferencias
fundamental es que existen entre los criterios que hay que cumplir para que una obra pueda ser
protegida por derecho de autor y los requisitos de que €l signo sea de carécter distintivo para
gozar de proteccion a modo de marca, a efectos practicos, un dibujo, una pintura u otras
representaciones gréficas pueden gozar de proteccion en virtud de uno y otro sistema.

i)  Formastridimensionales

31. Las mismas consideraciones son vélidas en relacion con las formas tridimensional es.
Las esculturas y otras creaciones tridimensional es son uno de |os ambitos que se prestan
desde siempre ala proteccion por derecho de autor. Si se aplica un umbral relativamente bajo
en lo que respecta al criterio de originalidad y otros requisitos para la proteccién por derecho
de autor, laforma de un producto o su embal g e pueden ser considerados obras y entrar dentro
del ambito de proteccion por derecho de autor. La utilizacion de formas tridimensionales con
fines comerciales no es un obstaculo parala proteccion por derecho de autor, al tiempo que en
lalegislacion nacional puede contemplarse la proteccion de las marcas tridimensional es.

iii)  Titulos de obras, lemas publicitarios

32. Enlaesferadelas producciones literarias, € titulo de una obra o un lema publicitario
pueden prestarse ala proteccién tanto en virtud de lalegislaciéon del derecho de autor como en
virtud de lalegislacion de marcas. En € articulo 2.1) del Convenio de Berna se mencionan
“loslibros, los folletos y otros escritos; las conferencias, a ocuciones, sermonesy otras obras
de lamisma naturaleza” como g emplo de obras literarias. Ademas, ladimension de laobra
literaria no es un factor decisivo parala obtencion de proteccion por derecho de autor. Las
creaciones de poco volumen, como lostitulos de libros y lemas publicitarios pueden reunir las
normas necesarias de originalidad y otros requisitos contemplados en lalegislacidn nacional,
anadiéndose la posibilidad de que gocen de proteccion en virtud de lalegislacion de marcas.

iv)  Hologramas, signos animados y producciones multimedios

33. Lascombinaciones de imégenes, como las utilizadas en los hologramas, o una serie de
iméagenes que constituyan un signo animado o una combinacién de elementos audiovisuaes
que constituyan una produccion multimedios pueden ser objeto de proteccion por derecho de
autor a condicién de que cumplan € requisito de originalidad y otros requisitos estipulados en
lalegislacion de derecho de autor. En la enumeracion de g emplos del articulo 2.1) del
Convenio de Bernafiguran también “las obras cinematogréficas, alas cuaes se asimilan las
obras expresadas por procedimiento analogo ala cinematografia’. Ese tipo de signos también
pueden ser objeto de proteccién amodo de marcas si se considera que pueden funcionar como
tales respecto de los productos o servicios de que se trate.
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V)  Sonidos, melodias

34. Con € derecho de autor se protegen las creaciones intel ectuales realizadas por una
persona natural. Por consiguiente, dificilmente pueden ser os sonidos natural es susceptibles
de proteccion por derecho de autor. No obstante, |as producciones musical es contemporaneas
pueden consistir en una combinacién especifica de sonidos naturales o0 sonidos
especificamente creados alos fines de la composicién musical. En esos casos, puede que un
sonido original 0 una combinacion original de sonidos sean susceptibles de proteccion por
derecho de autor, analogamente a las mel odias que son partes de composi ciones musicales.
Como ya se haindicado, ladimensién de la produccion intelectual no es un factor que se tiene
en cuenta para otorgar o0 no proteccién por derecho de autor. La proteccion simultanea de
sonidos y melodias, tanto en virtud de lalegislacion de derecho de autor como en virtud de la
legislacion de marcas dependera de la medida en que los sonidos se presten ala proteccion
como marcas con arreglo alalegislacion aplicable.

I1l.  ALCANCE DE LA PROTECCION EN VIRTUD DE LOS SISTEMAS DE DERECHO
DE AUTORY DE MARCAS

35. Enlamedidaen que un objeto puede entrar dentro del ambito de aplicacion tanto de la
legislacion de derecho de autor como de la legislacion de marcas (véase €l Capitulo 11.c) del
presente documento), es importante entender lainteraccién de uno y otro sistemaen caso de
doble proteccion. De ahi que en € presente capitul o se haya procedido a una comparacién del
alcance de la proteccion con arreglo auno y otros sistemas. En € capitulo IV, y sobre la base
de este andlisis comparativo, se examinaran problemas que plantea la proteccion acumulativa.

36. Enlaseccién a) que figuraa continuacion se comparan € grado de derechos exclusivos
gue se confieren alos titulares de derecho de autor y alos titulares de registros de marcas.
Todo examen de los derechos que confiere lalegislacion de derecho de autor quedaria
incompleto sin un examen de los derechos morales del autor y de los vincul os potenciales que
existen con lalegislacion de marcas. En laseccion b) sellevaraacabo ese andlisis. Por
altimo, en la seccion ¢) se examinaran diferentes tipos de limitaciones autorizadas en las
esferas del derecho de autor y las marcas.

a)  Alcance delos derechos exclusivos

37. Lacomparacion del acance de los derechos exclusivos en la esfera de lalegislacion de
derecho de autor y de lalegislacion de marcas se llevara a cabo en tres etapas. En la
subseccion i) se procede a una resefia de |os derechos patrimoniales de | os titulares de derecho
de autor. En lasubseccion ii) se examinan los derechos de los titulares de registros de marcas.
Y por ultimo, en lasubseccioniii) serealiza un anadisis comparativo.

1) Derechos patrimoniales de los titulares de derechos de autor

38. Losderechos patrimoniales que se confieren alos titulares de |os derechos de autor de
una obra protegida pueden ser descritos en tanto que derechos exclusivos para autorizar a
terceros a utilizar la obra protegida de que se trate. Ademas, €l titular debe poder utilizar su
obraen lamanera en que lo deciday prohibir la utilizacion de la misma por terceros sin su
autorizacion. Cabe caracterizar |os derechos patrimoniales exclusivos de los titulares de
derecho de autor en tanto que derechos de explotacion pues otorgan d titular lafacultad de
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controlar ciertas formas de utilizar la obra protegida alos fines de la comercializacion de la
misma. En ese sentido, el objetivo de lalegislacion de derecho de autor es retribuir lalabor
creativa, fomentar la creacion intelectual y permitir la amortizacion de inversiones en

productos de informacion y comunicacion (véase el Capitulo I1.a) del presente documento).

39. Enlamayor parte de las | egislaciones de derecho de autor se definen qué utilizaciones
de la obra no pueden llevarse a cabo sin autorizacion del titular de los derechos de autor. En
el plano internacional se contempla una serie de derechos patrimoniales minimos de que goza
el autor. En €l articulo 9.1) del Convenio de Berna se estipula un derecho exclusivo amplio
de “autorizar la reproduccion de [obras literarias y artisticas] por cualquier procedimiento y
bajo cualquier forma’. El derecho agercer control en cuanto alareproduccion de laobra
congtituye la base legal para un gran nimero de formas de explotacion de las obras
protegidas. A dicho derecho viene a afadirse €l derecho de distribucion (articulo 6 del
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor) y ciertos derechos de arrendamiento en relacion
con los programas informaticos, las obras cinematogréficas y las obras incorporadas en
fonogramas (articulo 7 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y articulos 11y 14.4
del Acuerdo sobrelos ADPIC).

40. Por derechos de interpretacion y € ecucion publicas se entienden |os derechos aplicables
a situaciones en las que miembros del publico se relinan en un lugar especifico paraasistir a
una representacion en un momento determinado con antelacion (sin transmision alguna). A
ese respecto, en el Convenio de Berna se contemplan derechos exclusivos que permiten que
los titulares de derechos de autor autoricen lalectura publicay |a representacion o gecucion
dramatica, musical y cinematografica de sus obras ante un publico, asi como la comunicacién
publica de la emision de una obra mediante altavoz (véanse los articulos 11.1)1), 11bis.1)3),
11ter.1)1) y 14.1)2) y 14bis.1) del Convenio de Berna).

41. Ené€ Convenio de Berna se contemplan también derechos exclusivos en relacion con la
comunicacion complementaria de las obras al publico mediante radiodifusi6n por medios
aldmbricos o por cable (véanse los articulos 11.1)2), 11bis.1)1) y 2), 11ter.1)2), 14.1)2)

y 14bis.1)). Sin perjuicio delo previsto en esas disposiciones detalladas, en € articulo 8 del
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor se estipula el derecho exclusivo general a
autorizar “cualquier comunicacion a publico [ ...] por medios aldmbricos o inalambricos”.
Ese amplio derecho exclusivo conlleva“la puesta adisposicion del pablico [...] detal forma
gue los miembros del pablico puedan acceder [alas obras literarias y artisticas] desde € lugar
y en e momento gque cada uno de ellos lija’. Por consiguiente, en € articulo 8 se contempla
el derecho exclusivo a autorizar la comunicacion interactivaa puablico previa peticion, en
particular, por Internet.

42. Existen otros derechos exclusivos que guardan relacién con latraduccién y adaptacion
delasobras (articulos 8, 12 y 14.1)1) del Convenio de Berna). En € articulo 14bis.1) del
Convenio de Berna se contemplan los derechos de los titulares de | os derechos de autor sobre
las obras cinematogréficas.

ii)  Derechosde titular del registro de una marca

43. Conforme a objeto de lalegislacion de marcas de velar por que los consumidores
puedan diferenciar productosy servicios (véase el Capitulo 11.b) del presente documento), los
derechos exclusivos derivados del registro de las marcas confieren al titular del registro el
control en relacion con el uso comercial delamarcade que setrate. El derecho fundamental
que se confiere a titular de una marcaregistrada se consagraen €l articulo 16.1 del Acuerdo
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sobrelos ADPIC. Setratadel derecho exclusivo a“impedir que cualesquieraterceros, sin su
consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares
para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos paralos que se haregistrado
lamarca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusion”. Tomando por punto de
partida esa definicion cabe hablar de diferentes niveles de exclusividad.

44. En cuanto alautilizacion por terceros de un signo que sea idéntico a unamarca
protegida, y para productos o servicios idénticos, en €l articulo 16.1 del Acuerdo sobre los
ADPIC se especifica que “ se presumira que existe probabilidad de confusion”. En el caso de
identidad en cuanto alos signos de que se trate asi como de identidad en cuanto alos
productos y servicios, € titular de registro de lamarca se encontrara, pues, facultado a
impedir la utilizacion de una marcaidéntica, y la carga de la prueba a ese respecto recaera en
la parte demandada.

45. Enlo que respectaalautilizacion de un signo idéntico para productos o servicios
similares, la utilizacion de un signo similar para productos o servicios idénticos y, por ultimo,
la utilizacién de un signo similar para productos o servicios similares, o que hay que
determinar es en qué medida “dicha utilizacién puede inducir a confusion” (véase la
definicion anteriormente mencionada). El derecho quetiene e titular del registro de una
marca a oponerse ala utilizacion de una marcaidéntica o similar dependera, pues, de que
existan pruebas que pongan en evidencia que existe una similaridad que induce a confusion.
Lo que cabe preguntarse es en qué medidala similaridad entre los signos de que setrate y los
productos y servicios en cuestion supone un riesgo para los consumidores en € sentido de
enganarlos en cuanto a origen comercia de los productos o servicios.

46. Ademds, los titulares de marcas registradas notoriamente conocidas pueden oponerse a
la utilizacién de una reproduccion, imitacion o traduccion de la marca notoriamente conocida
para productos o servicios que no sean similares a aquellos paralos que seregistré lamarca
notoriamente conocida (véase € articulo 16.3 del Acuerdo sobrelos ADPIC). Paratomar la
decision de prohibir la utilizacion o pararechazar o cancelar un registro en lo que respecta a
productos o servicios gue no sean similares, habra que remitirse alas circunstancias de cada
caso. En particular, cabraconsiderar si la utilizacion de lamarca podriainducir a pensar que
existen vinculos entre los productos o servicios que no son similares alos productos o
servicios alos que se aplicala marca notoriamente conocida con €l titular del registro de esta
tltima, y en gué medida dichos vinculos podian ir en detrimento de los intereses del titular
(articulo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC).

iii)  Analisis comparativo

47. Lasdiferencias conceptuales que existen entre lalegislacion de derecho de autor y |a
legislacion de marcas (véase el Capitulo 11.c) del presente documento) se aprecian muy
particularmente al examinar el a cance de los derechos exclusivos de unay otralegislacion.
Mientras que lafinalidad de lalegislacion de derecho de autor es ofrecer derechos exclusivos
de explotacion que sean | o suficientemente amplios para garantizar unaretribucion e
incentivos monetarios adecuados alos fines de la creacion intelectual, lafinalidad de la
legislacion de marcas es velar por la competencia en condiciones leal es entre empresas
mediante una diferenciacion efectiva de |os signos que se utilizan en € comercioy la
proteccion de los consumidores contratodo acto que puedainducirlos a confusion.

48. Larelacion que existe entre d titular de derechos de autor y la obra protegida es
exclusivaen el sentido de que € titular es la Unica persona facultada a explotar la obra en
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aquellas esferas en las que la utilizacion entre dentro de lo que se consideren sus derechos
exclusivos. A diferenciade ello, el alcance de los derechos exclusivos ddl titular de un
registro de marca depende de | as actividades comerciales de dicho titular. El derecho a
impedir que terceros utilicen lamarca en € comercio esta subordinado a principio de
especialidad, a saber, sdlo puede hacerse valer en 1o que respectaalos productosy servicios
paralos que lamarca haya sido protegida, proteccion que por lo general sellevaacabo
mediante el registro. En principio, es posible que terceros utilicen una marcaidéntica para
productos o servicios gue se parezcan a aguellos alos que se aplique la marca, a condicion de
gue no exista riesgo de confusion, asociacion o pérdida de reputacion.

49. Laproteccion de las marcas notoriamente conocidas contra la pérdida de reputacion
respecto de su utilizacién para productos y servicios que no sean similares alos productos o
servicios alos que se aplique constituye una excepcion a principio de especialidad. La
proteccion contra la pérdida de reputacion se justifica desde € punto de vistade lalegislacion
contralacompetenciadesleal. Lafinalidad es proteger a propietario de una marcafamosa o
notoriamente conocida contrala pérdida o la disminucion de la reputacion particular de que
gozalamarca eimpedir que terceros se aprovechen de dicha reputacion sin ofrecer
contrapartida. Independientemente de que esté justificada desde € punto de vistade la
legislacion contrala competencia desleal, en la préctica, la proteccion contra la pérdida de
reputacion puede asimilarse ala posicién de control absoluto de que goza €l titular de
derechos de autor respecto de una obra protegida. Ladecision individual de proteger una
marca notoriamente conocida en |0 que respecta a productos o servicios que no sean similares
alos que se haya aplicado para su registro se traduce en una proteccion paratodo tipo de
productos y servicios por lo que, de hecho, el propietario de la marca notoriamente conocida
controla por lo general la utilizacién de lamarcaen e comercio, andlogamente ala situacion
del titular de derechos de autor, que € erce control en relacion con la utilizacion de su obra en
todas | as esferas que abarcan sus derechos exclusivos. Dicho de otro modo, el propietario de
la marca notoriamente conocida tendria la prerrogativa de explotar y comercializar la
reputacion especificadel signo distintivo de que se trate.

50. Pero, a margen de esa coincidencia menor, en lalegislacion de marcas primala
orientacion en e sentido del mercado. El derecho exclusivo aimpedir que terceros utilicen la
marca protegida tiene su razén de ser, a priori, en relacion con la utilizacion en e comercio.
Lareproduccion de una marca con fines no comerciales, como el estudio atitulo privado o la
ilustracion de la ensefianza, no entra dentro del ambito de aplicacion del derecho exclusivo,
como se estipulaen € articulo 16.1 del Acuerdo sobrelos ADPIC. Enlo que serefiereala
legislacion de derecho de autor, los derechos exclusivos de los titulares no se limitan ala
utilizacion de la obra en un contexto especifico, como la utilizacién en el comercio. Existen
categorias especificas, como |os textos oficiales, las noticias del diay los discursos politicos
gue pueden quedar excluidos de la proteccion por derecho de autor (véanse los articulos 2.4),
2.8) y 2bis.1) del Convenio de Berna). Lautilizacion de unaobra parael estudio atitulo
privado o paralailustracion de la ensefianza son sin embargo €jemplos de utilizaciones que,
en principio, quedan amparadas mediante |os derechos exclusivos de que gozan los titulares
de derechos de autor. Dichas utilizaciones pueden verse exentas del control del titular
mediante la introduccion de excepciones (véanse, por gemplo, los articulos 9.2) y 10.2) del
Convenio de Berna, y la seccion 111.¢) que figura a continuacion).

b)  Derechos morales

51. Enlalegislacién de derecho de autor se contemplan derechos patrimoniales de
explotacion y derechos morales del autor respecto de su obra. El reconocimiento de los
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derechos morales es unaforma de afirmar e principio de que la obra constituye la
materializacion de la personalidad del autor (véase laseccion 11.a) del presente documento).
El derecho moral de atribucién de la paternidad y de preservar laintegridad de la obra estén
consagrados a nivel internacional. Conforme al articulo 6bis.1) del Convenio de Berna, los
autores tendran el derecho de “reivindicar la paternidad de la obray de oponerse a cualquier
deformaci6n, mutilacion u otra modificacion de lamisma o a cualquier atentado ala misma
que cause perjuicio asu honor o asu reputacion”. Dichos derechos morales se atribuyen al
margen de |os derechos patrimoniales de que goza €l autor (véase la seccién anterior) y son
prerrogativa del autor aunque se hayan cedido |os derechos patrimoniales. Esos derechos,
ademés, se mantienen después de lamuerte del autor por 1o menos hasta la extincién de sus
derechos patrimoniales (véase €l articulo 6bis.2) del Convenio de Berna, también en lo que
respecta a las excepciones a ese principio general). En lamayor parte de las legislaciones
nacionales se contemplala posibilidad de que € autor renuncie a sus derechos morales, con
posible sujecién a ciertas restricciones, aungue existen legislaciones que no reconocen la
validez de esos actos.

52. Enlo que respecta ala superposicion que aveces se produce entre los derechos morales
del autor y los derechos de los titulares de registros de marcas, cabe plantearse en qué medida,
en la esferade los productos de comunicacion, € término “origen” en € sentido dela
legislacion de marcas se aplica exclusivamente a fabricante del elemento fisico en e que esta
incorporado & producto (libro, cinta de video) o si en lanocion de “origen” se aude también
a creador intelectual del contenido que transmite el elemento fisico (novela, pelicula). Enla
medida en que € creador intelectual quede incluido en esanocion, cabria hacer valer los
principios del Derecho de marcas, que darian validez a unareivindicacion comparable ala
reivindicacion de paternidad que se preve en lalegislacion de derecho de autor. Ahorabien,
en las préacticas nacionales todo apunta a que lanocién de “origen” en e contexto de las
marcas no se aplicaa creador de laobraincorporadaen € producto. Enlamedidaen que e
derecho moral del autor areivindicar la paternidad esté contemplado en lalegislacion
nacional, el autor puede pedir que su hombre quede plasmado en calidad de autor y, partiendo
de esa base, en cuanto a “origen intelectual” dela obra®.

Cc) Limitacionesy excepciones

53. Losderechos exclusivos de los titulares de derechos de autor y de los propietarios de
marcas estan sujetos a determinadas limitaciones. Y a se han sefidlado anteriormente algunas
limitaciones intrinsecas y de tipo conceptual. Por gjemplo, lalegislacion de derecho de autor
protege Unicamente laformaindividual en que se expresan las ideas en una obra, pero no las
ideas mismas (la“dicotomiaidea/expresion”, véase € Capitulo 11.a)). En consecuencia, los
derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor no protegen lasideas en las que se
basalaobra. Por definicion, los derechos de marca se limitan al uso de un signo en €
comercio (véase e Capitulo 111.a)). En consecuencia, los usos que se hacen fueradel contexto
comercial no suelen entrar dentro del @mbito de derechos exclusivos de |os propietarios de
marcas.

54. Posteriormente, se examinaran mas detalladamente distintos tipos de limitaciones
aplicables alos derechos de autor y alos derechos de marca. En e apartado i) se examinala
duracion de la proteccion limitada que se contempla en la legislacion de derecho de autor, que
es diferente ala prevista en lalegisliacién de marcas, en la que se prevé larenovacion
indefinida de los registros. En el apartado ii) se examina la norma de agotamiento de los
derechos. En € apartado iii) se resefian |os usos que estan exentos del control del titular de
los derechos en lalegislacion de derecho de autor y en la de marcas.
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i)  Duracion dela proteccién

55. Laproteccién por derecho de autor no tiene unavigenciaindefiniday 1os derechos de
los titulares estan vigentes durante un determinado periodo de tiempo. El periodo de duracion
de los derechos de autor seiniciacon la creacion delaobra, y de conformidad con e

articulo 7.1) del Convenio de Berna, lavigencia general de la proteccion se extiende durante
lavidade autor y cincuenta afios después de su muerte. Cabe aplicar normas especificas a
las obras cinematogréaficas, andnimas o seudénimas, y alas fotogréficas, asi como alas obras
de arte aplicado (véanse € articulo 7.2) a4) del Convenio de Bernay € articulo 9 del Tratado
de la OMPI sobre Derecho de Autor).

56. Laprolongacion del periodo de proteccion después de lamuerte del autor tiene por fin
permitir que sus herederos reciban beneficios econdmicos, asi como salvaguardar las
inversiones efectuadas en la produccién y difusion de las obras. En los Ultimos afos, se
tiende a prologar |a duracion de la proteccion y numerosos paises disponen una proteccion

que se extiende durante lavida del autor y setenta afios después de su muerte®. Con respecto a
los derechos morales del autor (véase e Capitulo 111.b)), en algunos paises se dispone la
proteccion perpetua™.

57. Cabe aducir varias razones para explicar lalimitacion temporal de |os derechos de autor.
Desde una perspectiva utilitaria (véase el Capitulo 11.8)), la proteccion por derecho de autor
sirve para fomentar |os beneficios de la sociedad en su conjunto impulsando la creatividad y
lacreacion intelectual. En consecuencia, no es necesario extender de manerailimitadala
proteccion, sino que ésta puede expirar en e momento en que en lalegislacion nacional se
considere que existen los incentivos suficientes para crear nuevas obras e invertir en su
produccion y difusion. Si se examinan los derechos de autor desde €l punto de vista del
derecho natural, cabe aducir que, a medida que se difunden las obras, éstas se convierten en
elementos independientes que influyen en la sensibilidad cultural e intelectua de su época.
Teniendo en cuenta que las obras tienen un carécter cada vez mas independiente, llega un
momento en que se agota el vinculo individual con el autor.

58. Habidaen cuenta de los puntos de contacto existentes entre el derecho de propiedad
intelectual y €l derecho de competencia, cabe afirmar igualmente que la proteccién por
derecho de autor implica determinadas limitaciones de la competenciaen e ambito dela
produccion (habra menos productos imitados en el mercado) afin de fomentar la competencia
aun nivel mas alto, es decir, en el ambito de lainnovacion (habra mayores creaciones
intelectuales). En lo concerniente ala duracion de la proteccién por derecho de autor, cabe
alegar por |o tanto que esta Ultima debe expirar en el momento en que el fomento de la
competencia en €l ambito de lainnovacién, objetivo que se alcanza por medio de periodos de
proteccion maés prolongados, deja de compensar con creces las limitaciones de la competencia
en el ambito de la produccion.

59. En este sentido, hay que tener en cuenta que una vez que expirala proteccion por
derecho de autor, |as obras entran dentro del dominio publico y, en principio, pueden ser
utilizadas libremente. Es posible que se apliquen determinadas limitaciones como
consecuencia del gercicio de derechos morales que pueden gozar de una proteccion mas
prolongada o perpetua en virtud de lalegislacion nacional (véase €l Capitulo 111.b)). Entrelos
usos gratuitos de obras que pertenecen a dominio publico figura el uso de las obras como
base para nuevas creaciones intelectuales, por 10 que las obras existentes en el dominio
publico pueden ser reproducidas, comunicadas y difundidas libremente. Por |o tanto, la
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expiracion de la proteccion puede tener efectos positivos en la creacion de nuevas obras
puesto que fomenta el materia disponible y, como ya no es necesaria la autorizacién del
titular de los derechos, reduce los costos.

60. Enlalegidacion de marcas no se aplican los criterios mencionados anteriormente, y la
limitacién temporal de la proteccion de las marcas tendria como consecuencia que, unavez
expiradala proteccion, la marca entraria dentro del dominio publico y podria ser utilizada
libremente por todos |os participantes en el mercado. En consecuencia, |os consumidores ya
no podrian fiarse de la marca parareconocer e origen comercial, lacalidad y lareputacion de
los productos o servicios en cuestion, y lamarca no podria satisfacer sus distintas funciones
(véase @ Capitulo 11.b)). Como esdificil que los consumidores sepan de antemano cuando
expirael plazo de proteccion de una determinada marca, la consiguiente pérdida de fiabilidad
no sblo afectaria alas marcas que entran dentro del dominio publico sino a sistema de marcas
en su conjunto. Laproteccion de las marcas ya no podria contribuir alatransparenciay ala
competencia legitimaen e mercado, asi como a funcionamiento adecuado de las economias
de mercado.

61. Por este motivo, |os propietarios de marcas pueden renovar indefinidamente el registro
delamarca (véase € articulo 18 del Acuerdo sobrelos ADPIC). De este modo, se mantiene
el carécter distintivo de las marcas utilizadas en el mercado, y no seinduce aerror alos
consumidoresy a publico en general. Lanorma que establece larenovacion indefinida
permite alas empresas mantener 10s vincul 0s exclusivos con sus marcas en tanto en cuanto
éstas sean utilizadas en el comercio. Como seindicaen € articulo 19 del Acuerdo sobrelos
ADPIC, puede ser necesario € uso para mantener € registro de lamarca, que podra ser
anulado después de un periodo ininterrumpido de tres afios como minimo de faltade uso, a
menos que el propietario de la marca demuestre que hubo razones vélidas para €llo basadas en
la asistencia de obstéacul os a dicho uso.

i)  Norma de agotamiento

62. Losderechos patrimoniales reconocidos en lalegislacion de derecho de autor autorizan
alostitulares de derechos a controlar la reproduccion de las obras y a poner a disposicion del
publico € origina y copias de la obra por medio de la venta u otra cesion de latitularidad
(véase e Capitulo I11.a)i)). Esto equivale en la préacticaa poder controlar la distribucion de
los productos (por g emplo, libros, CD, DVD y productos informaticos) que incorporan la
obraprotegida. Iguamente, los propietarios de marcas gozan del derecho exclusivo a poner
sus productos en el mercado haciendo uso de lamarca protegiday, por lo tanto, pueden
controlar la distribucion (venta, oferta en venta) de esos productos (véase €l Capitulo I11.a)ii)).
Sin embargo, |os derechos exclusivos relativos a la distribucion de esos productos pueden
estar limitados o “agotados’ con respecto a cada una de las copias o articul os que incorporan
la obra protegida o llevan la marca protegida después de |a primera venta o introduccion legal
en el mercado, con lo que de este modo toda distribucién posterior de esas copias o articulos
queda exenta del control del titular de los derechos exclusivos. A ese respecto, la norma del
agotamiento de los derechos se aplicatanto en lalegislacién de derecho de autor como en la
de marcas.
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63. Por g emplo, en lalegislacion nacional de derecho de autor cabe disponer que después
de laprimeraventa u otra cesion de latitularidad del original o dela copiadelaobraconla
autorizacion del titular de los derechos de autor, este Ultimo ya no podra gjercer €l derecho a
autorizar la puesta adisposicion a publico del origina y de copias de la obra por medio de la
venta u otra cesion de latitularidad. De este modo, se ha agotado el derecho a controlar la
distribucion de esas copias de laobra protegida. En lalegislacion nacional de marcas cabe
disponer que €l propietario de la marca no podra oponerse a que se venda nuevamente un
producto en € comercio unavez que el producto gque llevala marca haya sido puesto en €
mercado por € titular o por otra persona con la autorizacion del titular.

64. El agotamiento de |los derechos puede ser de indole nacional, regional o internacional.
De conformidad con la norma de agotamiento nacional, la venta u otra cesion de latitularidad
del original o lacopiadelaobra, o lapuestaen e mercado de un producto que llevalamarca,
daralugar a agotamiento de los derechos Unicamente si tiene lugar en €l territorio del pais en
cuya legislacion nacional se prevé esadisposicion. En € caso de las regiones integradas
econdmicamente, como la Comunidad Europea, podra aplicarse |a misma norma con respecto
al territorio de cualquiera de los Estados miembros y, por lo tanto, con caracter regional. La
norma de agotamiento nacional o regiona permite a titular de los derechos de autor o al
propietario de la marca oponerse a las importaciones paral el as de productos genuinos que
incorporen laobra o lamarca protegiday que procedan de paises que estan fuera del territorio
pertinente.

65. Si seaplicalanormade agotamiento internacional, toda venta o cesion de latitularidad
del original o de unacopiadelaobra, o lapuestade un producto en el mercado con esa marca
agota los derechos del titular de los derechos de autor o del propietario de la marca con
respecto aese original, copia o producto, independientemente del lugar en que se produzcala
venta o la puestaen € mercado. En consecuencia, en este caso estarian autorizadas las
importaciones paral elas de productos genuinos comercializados fuera del territorio de un pais
u organizacion intergubernamental .

i)  Uso autorizado

66. Enlalegidacion de derecho de autor, determinados usos de | as obras protegidas estén
exentos del control del titular de los derechos a fin de establecer un equilibrio entre los
derechos de autor exclusivos y los derechos e intereses de terceros y del publico en generd,
como los intereses en la educacion, lainvestigacion y € acceso alainformacion (véase e
Preambulo del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor). En el Convenio de Berna se
autorizala exencion de usos con arreglo alalegislacion nacional, por g emplo, con respecto a
las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma natural eza, pronunciadas en publico
(articulo 2bis.2), las citas, revistas de prensa, resefias y parodias (articulo 10.1)), atitulo de
ilustracion de la ensefianza (articulo 10.2)), los articul os de actualidad publicados en
periddicos y las informaciones de acontecimientos actuales (articulo 10bis), €l gercicio delos
derechos de radiodifusion y derechos conexos (articulo 11bis.2)), las grabaciones efimeras
realizadas por |os organismos de radiodifusion (articulo 11bis.3)) y la grabacion de obras
musicales (articulo 13.1)). Ademés de estas limitaciones que se estipulan en € texto del
Convenio de Berna, se reconocen las limitaciones implicitas alas interpretaciones o
gjecuciones publicas de obras para ceremonias religiosas, bandas militares y las necesidades
de la ensefianza de nifios y adultos (la denominada “ doctrina de las reservas menores’) y la
posible aplicacion de las limitaciones del derecho de reproduccion al derecho de traduccion de
conformidad con |a préctica general mente admitida’.
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67. Enéd articulo 9.2) del Convenio de Berna, € articulo 13 del Acuerdo sobrelos ADPIC

y € articulo 10.1) y 2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor figura una clausula
genera en laque se estipulan tres condiciones que han de satisfacerse para que |0s usos de
una obra estén exentos de |la autorizacion ddl titular de los derechos de autor en virtud de la
legislacion nacional. Se autorizan las excepciones en “ determinados casos especiales’ que
“no atenten alaexplotacion normal delaobra’ y “ no causen un perjuicio injustificado alos
intereses legitimos del autor” (la denominada prueba del criterio triple). Entre los g emplos de
las limitaciones nacional es que se han basado en la disposicion general del articulo 9.2) del
Convenio de Bernafiguralareproduccién de la obra con fines de estudio privado, judiciales o
administrativos o para el uso de personas discapacitadas.

68. En € derecho de marcas, € articulo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC contempla
“excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fabrica o de comercio,
por eiemplo el uso leal de términos descriptivos, a condicién de que en ella se tengan en
cuentalos intereses legitimos del titular de lamarcay de terceros’*®. Ademés del eemplo del
uso leal de términos descriptivos que se contemplaen el articulo 17, en las legislaciones
nacionales de marcas se dispone la excepcién del uso del nombre o direccion del particular, o
el lugar de procedencia de sus productos, aunque sean idénticos alamarca protegida, y se
prevén limitaciones alos fines de la publicidad comparativa.

69. Ademas, cabe contemplar excepciones a uso no autorizado de una marca, a saber, con
fines de resefia o parodia. Por el mismo motivo, en lalegislacion de derecho de autor también
se prevé laintroduccién de limitaciones. Por |o tanto, los casos de resefiay parodia
constituyen una base comun a ambos ambitos del derecho de propiedad intelectual. Estetipo
de limitacién compartida tiene sus fundamentos en el gercicio de los derechos humanos,
puesto que las limitaciones que autorizan la criticay la parodiatienen como fundamento la
proteccion del derecho esencia alalibertad de expresion.

70. Encuanto alas diferencias existentes en € nUmero y en los tipos de limitaciones, cabe
recordar en general que |os derechos de |os propietarios de marcas guardan relacion en
principio Unicamente con e uso de las marcas en el comercio (véase €l Capitulo 111.9)).
Determinados usos amparados por las limitaciones de |os derechos de autor, por g emplo, €l
uso privado o €l uso con fines judiciales o administrativos, no entran dentro del ambito delos
derechos exclusivos de marca. Por este motivo, no es necesario disponer las correspondientes
limitaciones en lalegislacion de marcas.

IV. LOSPROBLEMASRELATIVOSA LA PROTECCION ACUMULATIVA

71. Partiendo del andlisis comparativo que se harealizado del alcance de la proteccion en
virtud de los sistemas de derecho de autor y de marcas, en € presente capitulo se analizaran
determinados problemas que planteala proteccion acumulativa. En el andlisis quefiguraa
continuacion se pondra de manifiesto que esos problemas, en general, tienen como elemento
comun el posible riesgo de que se eludan |os objetivos politicos de un sistema de proteccion
amparandose en la proteccion paralela que se otorga en virtud del otro sistema.

72. Enlaseccion a) se explicala maneraen que puede obtenerse la doble proteccién de
objetos susceptibles de proteccion con arreglo alas legislaciones de derecho de autor y de
marcas. Habida cuentade éllo, en la seccién b) se prestara atencion ala cuestion de los
derechos morales del autor y a su repercusion en el uso de una obra en tanto que marca. En la
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seccion €) se examinaran las diferencias existentes en los regimenes de agotamiento aplicados
en lalegislacion de derecho de autor y en lade marcas. En laseccion d) se estudiaran las
diferencias existentes en las formas de uso paralas que no es necesaria la autorizacion del
titular del derecho con arreglo alas legislaciones de derecho de autor y de marcas. La
cuestion del mantenimiento de la proteccion de la marca unavez que haya expirado la
proteccion por derecho de autor se planteara en la seccion €). Por Ultimo, en la seccién f) se
examinarala cuestion de la adquisicion de derechos de marca sobre obras que hayan pasado a
formar parte del dominio publico.

a) Manerasde adquirir ladoble proteccion

73. Los mecanismos juridicos necesarios para obtener la proteccion por derecho de autor
son distintos de los que se aplican en € derecho de marcas. De conformidad con el

articulo 5.2) del Convenio de Berna, € gocey € gjercicio de los derechos sobre las obras
literarias y artisticas “no estaran subordinados a ninguna formalidad”. En consecuencia, las
obras no tienen que registrarse afin de estar protegidas en virtud de lalegislacién de derecho
de autor. El acto delacreacién (o, en agunas |legislaciones nacionales, de lafijacion) da
lugar directamente ala adquisicion de derechos de autor. Generamente, el titular delos
derechos de autor sobre una obra es el autor que la ha creado, a menos en primerainstancia.
En lalegislacion nacional existen excepciones a este principio general. Por g emplo, aveces
se preve que, cuando una obra ha sido creada por un autor contratado para ello, es el
empleador, y no € autor, € titular de los derechos de autor sobre laobra. Sin embargo, cabe
observar que |los derechos morales (véase el Capitulo I11.B) pertenecen a autor de la obra,
independientemente de quién sea €l titular de los derechos patrimonial es protegidos por los
derechos de autor.

74. Lasmarcas pueden protegerse sobre la base tanto del uso como del registro. El
Convenio de Paris contempla un sistema de registro de marcas en las Partes Contratantes
(véase @ articulo 6 del Convenio de Paris). En los paises en que se protegen las marcas sobre
labase del uso, €l registro de una marca simplemente confirma el derecho sobre lamarca que
ha sido adquirido mediante €l uso. En esos paises, € primer usuario tiene prioridad en los
litigios de marcas sobre |a persona que haya registrado la marca en primer lugar. Enlos
paises en gue la proteccion de las marcas se basa en €l registro, la personafisica o juridica que
registrala marca adquiere derechos exclusivos sobre ella.

75. En € caso de un signo que goce de proteccion por derecho de autor, la persona que
desee utilizarlo como marcaen el comercio tiene que asegurarse de que |0os usos previstos no
entran en conflicto con los derechos de autor que pueden ser propiedad de otra persona. En
muchos paises, en el procedimiento de registro de las marcas se tienen en cuenta los derechos
de autor sobre un signo para el que se solicitala proteccion y constituyen un motivo relativo
de denegacion (véase el Resumen de las respuestas a cuestionario sobre el derecho de marcas
y las précticas relativas alas marcas, documento WIPO/STrad/INF/1). Si no setienen en
cuenta los derechos de autor en e procedimiento de registro, podrainvalidarse posteriormente
el registro de unamarca que infrinja los derechos de autor de terceros (véase €

articulo 6quinquies.B)1) del Convenio de Paris).

76. En muchos paises, los derechos de autor (a excepcion de |os derechos moral es) pueden
cederse, es decir, pueden transferirse a una empresa comercial que desee utilizar la obra como
marca. En algunos paises, no pueden cederse |os derechos de autor con arreglo ala
legislacion aplicable. Sin embargo, en la préctica puede lograrse un efecto similar alacesion
por medio de la concesion de licencias. Por gemplo, en un acuerdo de licencia cabe autorizar
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el uso de una obracomo marcaen el comercio. Cuando lalicencia se extiende atodo €l
periodo de proteccion y atodos los derechos patrimoniales protegidos por |os derechos de
autor (véase e Capitulo I11.8)), atodos |os efectos practicos € licenciatario se halla de hecho
en lamisma posicién gue € titular de los derechos de autor con respecto aterceros.

77. Cabe mencionar e gemplo de laempresa que pide aun ilustrador que cree un logotipo
para utilizarlo como marca en uno de sus productos. Si laobracreada por € ilustrador reline
los requisitos necesarios para obtener proteccion por derecho de autor, se plantean distintas
posibilidades. En los sistemas de derecho de autor en que la persona que creala obra (el
ilustrador) es el primer titular del derecho de autor, la empresa deberd solicitar 1a autorizacion
del ilustrador parallevar acabo los usos previstos del logotipo en el comercio. Esta
autorizacion podraformar parte del contrato inicial mediante e que la empresa encargaba €l
logotipo o podra desprenderse implicitamente de dicho contrato. Asimismo, podré obtenerse
la autorizacion por medio de la cesion de los derechos de autor o de un acuerdo de licencia

78. Como se hamencionado anteriormente, en algunos sistemas de derecho de autor la
persona que contrata a un autor alos fines de crear una obra se convierte autométi camente en
el titular de los derechos. Con arreglo a esos sistemas, la empresa sera e titular de los
derechos de autor sobre el logotipo desde €l principio. En consecuencia, no estaria obligada a
obtener la autorizacion del ilustrador parallevar a cabo |os usos previstos del logotipo como
marcaen el comercio.

b)  Derechos morales del autor

79. Losderechos morales del autor son independientes de |os derechos patrimoniales
protegidos por el derecho de autor y pertenecen al autor incluso después de la cesion delos
derechos patrimoniales (articulo 6bis.1) del Convenio de Berna). En el caso de unaobra
realizada bajo encargo, € cliente que encargala obra puede convertirse en € titular delos
derechos patrimonial es reconocidos con arreglo alalegislacion de derecho de autor (véase €l
Capitulo 111.a)), incluido €l derecho a utilizar la obra como marcaen el comercio (véase el
gjemplo ofrecido en la seccion precedente). Sin embargo, |os derechos morales, es decir, €
derecho areivindicar la paternidad de la obray €l derecho alaintegridad de la obra (véase €
Capitulo 111.b)), siguen estando en manos del autor.

80. Como € autor posee € derecho moral areivindicar la paternidad de la obra, laempresa
gue la utilice como marca podra estar obligada aindicar, areserva de un acuerdo en sentido
contrario, e nombre del autor en relacion con su uso, por g emplo, en productos o embal gjes
gue lleven lamarca

81. El derecho moral alaintegridad de la obra se define en € articulo 6bis.1) del Convenio
de Berna como e derecho a“oponerse a cualquier deformacion, mutilacion u otra
modificacion de la[obra] o acualquier atentado ala misma que cause perjuicio [a] honor o
[...] reputacion [del autor]”. El autor podréa gjercer este derecho con respecto alas
maodificaciones directas de la obra utilizada como marca. Por gemplo, s una empresa cambia
los colores de una marca que goza igual mente de proteccion por derecho de autor, este
cambio podra considerarse como deformacion, mutilacion o modificacién de laobraen €
sentido del articulo 6bis.1).
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82. De conformidad con la practica nacional, también podra considerarse infraccion del
derecho moral alaintegridad de laobra el hecho de que la obra como tal permanezca
inalterada, pero situada en un contexto degradante. En consecuencia, también podra € ercerse
el derecho moral alaintegridad de la obra cuando una empresa que utilice una marca
protegida por derecho de autor extienda sus actividades comerciales a productos o0 servicios
gue puedan ser considerados censurabl es, aunque no se modifique lamarca. En dicho caso, €l
uso de laobra en relacién con los productos o servicios podria suponer unainfraccion del
derecho moral alaintegridad de la obra.

83. Por lotanto, € uso de una obra como marca plantea la cuestion de los posibles
conflictos con los derechos morales del autor. De este modo, € usuario podra estar obligado
aindicar el nombre del autor en relacion con e uso de lamarcay sera necesario cuidar sobre
todo laintegridad de la obra. En la préactica, puede evitarse este problema por medio de
contratos adecuados, al menos en |os paises en que se permitarenunciar parcia o
completamente a los derechos morales.

c) Distintos regimenes de agotamiento

84. Losderechos de lostitulares de derechos de autor y de los propietarios de marcas estén
sujetos alanorma que rige €l agotamiento de los derechos (véase el Capitulo 111.c)). Como €l
agotamiento de los derechos puede tener lugar en el @mbito nacional, regional o internacional
(véase @ Capitulo 111.c)), pueden aplicarse distintos regimenes de agotamiento en virtud de la
legislacion naciona de derecho de autor y de marcas.

85. Cuando en lalegislacion nacional se contemplala aplicacion de una normade
agotamiento internacional en e ambito de las marcas, |os derechos del propietario de lamarca
se agotan con respecto a un producto una vez que este Ultimo se coloca en € mercado con esa
marca, independientemente de donde tenga lugar dicho acto. Por lo tanto, en este caso seria
posible laimportacién paralela de productos genuinos que lleven la marca.

86. Sin embargo, ladecision de autorizar las importaciones paralelas con arreglo ala
legislacion de marcas puede invalidarse en e caso de las marcas que también gocen de
proteccion por derecho de autor. Si en e marco de lalegislacion de derecho de autor, se
contemplala aplicacién de una norma de agotamiento en el ambito nacional, los derechos del
titular no se agotaran mediante la venta u otra cesion de latitularidad del original o de una
copiade laobraen otro pais. El titular de los derechos de autor sobre la obra utilizada como
marca podra estar facultado paraimpedir laimportacion paralela de productos que lleven la
marca recurriendo alalegislacion aplicable. Laimportacion de productos que lleven una
marca que constituya asimismo una obra protegida podra considerarse infraccion de los
derechos de autor.

87. En consecuencia, hay que tener en cuenta las diferencias existentes en |os regimenes de
agotamiento aplicados en virtud de las | egislaciones de derecho de autor y de marcas. Las
soluciones que se aplican en el ambito nacional parecen indicar que, en e gjemplo resefiado,
cabe preguntarse si la obra protegida por derecho de autor constituye parte del producto como
tal o s setratade un afiadido, por egemplo, un elemento del embalgje o del etiquetado. En
este Ultimo caso, puede prevalecer la decisiéon adoptada con arreglo alalegislacion de marcas,
es decir, la de permitir las importaciones paral el as.



SCT/16/5
pagina 22

d) Distintasformas de usos autorizados

88. El hecho de que determinados usos queden exentos de la autorizacion del titular delos
derechos de autor o del propietario de lamarca reflegjaa menudo decisiones politicas
adoptadas en |os respectivos ambitos del derecho de propiedad intelectual. Como las distintas
formas de usos exentos de la autorizacion previstas en lalegislacion de derecho de autor no se
corresponden necesariamente alas previstas en lalegislacion de marcas (véase €

Capitulo 11.c)), quizas no sea suficiente prever una Unica excepcion alos usos no autorizados
de los objetos protegidos en un Unico ambito. En caso de que se superponga la proteccién, los
usos no autorizados permitidos con arreglo alalegislacion de marcas podran seguir siendo
considerados infraccion de los derechos de autor y viceversa.

89. Envirtud de lalegislacion de marcas, por gemplo, podra autorizarse excepciona mente
el uso de unamarcacon € fin de llevar a cabo una publicidad comparativa veraz sobre la base
de que si se comparan verdaderamente |os hechos pertinentes es probable que se reduzcan los
costos de los consumidores ala hora de buscar informacién y que se logren efectos positivos
en laeconomiaa fomentar latransparenciadel mercado™. Si se prevé unalimitacion de este
tipo en lalegislacion nacional de marcas, es posible no obstante que parallevar a cabo una
publicidad comparativa veraz haciendo uso de una marca que goce asimismo de proteccion
por derecho de autor, sea necesario prever la correspondiente limitacion en el ambito dela
legislacion de derecho de autor. En caso contrario, podra considerarse que la publicidad
comparativa autorizada en virtud de lalegislacion de marcas constituye infraccion de los
derechos de autor™.

90. De este modo, las diferencias existentes en las formas de usos autorizados en virtud de
las legislaciones de derecho de autor y de marcas hacen que nos preguntemos queé repercusion
tienen esos usos en |0s objetos que gozan de doble proteccién. Si larespuestaes que la
autorizacion de uso en un ambito debe constituir igualmente una defensa contralainfraccion
en €l otro, los objetos susceptibles de doble proteccion estarian sujetos a todas las exenciones
de uso previstas en lalegislacion de derecho de autor y en lade marcas. En cambio, si es
necesario prever |las correspondientes limitaciones en ambas esferas, |0s objetos susceptibles
de doble proteccion Unicamente estarian sujetos a las exenciones de uso previstas tanto en la
legislacion de derecho de autor como en lade marcas. En determinados casos, se podria
prever soluciones intermedias sobre la base de una distincion funcional. Por ggemplo, si un
logotipo que goza de doble proteccion se utiliza para distinguir productos o servicios, es
posible que se considere que prevalezcan las normas relativas alas marcas. Por otra parte, si
el logotipo se utiliza como parte de una obra de arte mas complegjay, de este modo, esta
situado en un contexto artistico, cabe aplicar las normas relativas a derecho de autor.

€) Extensidon delaproteccion de las obras por medio de las marcas

91. Aunqueen lalegislacion de derecho de autor se prevé unaduracion limitada de la
proteccion, €l propietario de la marca puede gozar indefinidamente de derechos exclusivos
mediante su uso constante en el comercio o larenovacion periddicadd registro (véase e
Capitulo I11.c)). De este modo, € titular de derechos de autor que posea una marca utilizada
en una obra que goce de doble proteccion podra mantener |a proteccion de lamarca unavez
gue haya expirado €l plazo de proteccion por derecho de autor. Con todo, es posible que €
mantenimiento del registro de la marca esté sujeto a uso ininterrumpido de lamarcaen €l
mercado (véase € articulo 19 del Acuerdo sobrelos ADPIC).
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92. Sinembargo, € acance de los derechos de marca no esidéntico a acance de los
derechos de explotacién protegidos por lalegislacion de derecho de autor (véase €

Capitulo 111.8)). Lalegislacion de marcastiene por fin conservar €l caracter distintivo delas
marcas afin de impedir lacompetenciadesleal y de evitar que se confunda a consumidor
(véase @ Capitulo 11.b)). Por definicion, los derechos de marca se limitan al uso de objetos
protegidos en el comercio. Unavez que expirala proteccion por derecho de autor, € titular
de los derechos sobre obras que tienen derecho ala doble proteccion pierde control sobre los
usos que no guardan relacion con € comercio, por ejemplo, |os usos de tipo privado,
cientifico y educativo. De conformidad con lalegislacion nacional, cabe la posibilidad de que
No sea necesariala autorizacion del titular para determinados usos de esta clase durante €l
periodo de proteccion por derecho de autor (véase el Capitulo 111.c)).

93. Ademas, € derecho aimpedir que la marca sea utilizada por terceros en e comercio
esta sujeto al principio de especiaidad, que cabe invocar Unicamente en relacién con los
productos y servicios con respecto alos esta protegidalamarca. Se trata de productos y
servicios que reflgan las actividades comerciaes del propietario delamarca. Si no se utiliza
lamarca en los correspondientes productos y servicios en el mercado, es posible que el
propietario de la marca no pueda mantener la proteccion. En cambio, con arreglo al derecho
de autor, que tiene una duracion limitada, se proporciona proteccion contra todo uso
comercia que no hayasido autorizado por € titular o por lalegislacion, independientemente
de las actividades comerciaes del titular. Como se ha explicado anteriormente, solo se
obtiene una posicion comparable con respecto al uso en el comercio en el caso de las marcas
famosas o notoriamente conocidas, debido a que estan protegidas contra el debilitamiento o la
apropiacion indebida de la reputacion (véase e Capitulo 111.a)).

94. El mantenimiento de la proteccion de la marca sobre una obra unavez que ha expirado
la proteccion por derecho de autor no autoriza al titular a perpetuar €l nivel de proteccion
existente previamente. El objeto de |a proteccidn entra dentro del dominio publico con
respecto atodas las formas de uso que no estén amparadas por |os derechos de marca
restantes. En particular, se trata de |os usos que no guarden relacion con el comercio y de los
usos en el comercio que no afecten a productos o servicios cuya materia esté protegida por la
legislacion de marcas.

95. Cabe examinar desde distintas Opticas la cuestion del mantenimiento de la proteccion de
lamarca unavez que ha expirado la proteccion por derecho de autor. Desde €l punto de vista
de lalegislacion de derecho de autor, se planteala cuestion de si para aplicar lalimitacion
temporal de los derechos (véase el Capitulo [11.c)ii)) seria necesario que la materia que goza
de doble proteccion entre completamente en el dominio publico o si cabe reconciliar €
alcance de la proteccion que ofrece lalegislacion de marcas con |os objetivos en que se basa
lalimitacion temporal de los derechos de autor. Desde la perspectivadel derecho de marcas,
tendria que considerarse € riesgo de que se confunda a consumidor y de que se aproveche
ilegitimamente la reputacién de lamarcasi se aplica una normade expiracion paraeladela
proteccion por derecho de autor y de la que se otorgaalamarcaen el caso de ladoble
proteccion, y las repercusiones que tendria en € sistema de marcas en su conjunto (véase e
Capitulo I11.c)ii)).

f)  La“privatizacion” de activos culturales en el dominio publico
96. En principio, unaobraliteraria o artistica que ha pasado aformar parte del dominio

publico puede ser utilizada libremente, incluso con fines comerciales. Una empresa puede
utilizar, por ggemplo, una melodia derivada de una famosa obra musical con fines publicitarios
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o incluir reproducciones de un cuadro famoso en el embalge o € etiquetado de sus productos.
Cabe aplicar determinadas restricciones debido a gercicio de los derechos morales (véase €
Capitulo IV.b)) si en lalegislacion naciona se prevé e mantenimiento de derechos morales
unavez que haya expirado el plazo de proteccion de los derechos patrimonial es reconocidos
en virtud de lalegislacion de derecho de autor.

97. El uso de obras que han pasado aformar parte del dominio publico con fines de
promocion y comercializacién de productos o servicios plantea el problemade laadquisicion
de derechos de marca sobre las obras. Si una empresa adquiere derechos de marca sobre una
obra que se hallaen e dominio publico, podraimpedir que terceros utilicen laobraen €l
comercio como signo distintivo con respecto alos productos o servicios sobre |os que pueda
reivindicar la proteccién. Por lo tanto, si se aplicalo estipulado en lalegislacion de marcas
(véase @ Capitulo 111.a)), laempresa podra apropiarse de materia que formaba parte del
dominio puablico.

98. Esta“privatizacion” parcia de las obras que pertenecen a dominio publico plantea
varias cuestiones probleméticas. Por una parte, ha de tenerse en cuentasi la obra en cuestion
ha pasado a ser parte del patrimonio cultural de una determinada sociedad. En consecuencia,
cabe preguntarse si es adecuado que un particular o persona juridica adquiera derechos de
marca sobre la obra en cuestion, dada la necesidad de que los simbol os culturales sigan siendo
utilizados libremente por todas las personas, incluidos |os comerciantes. Por otra parte, €
libre uso de las obras pertenecientes a dominio publico por todos |os participantes en €l
mercado puede ocasionar confusion unavez que los consumidores relacionan una obra
distintiva con un comerciante en concreto. El vinculo gque establecen los consumidores con
un determinado comerciante puede ser consecuencia de importantes inversiones en promocion
y publicidad. Por lo tanto, € uso de la misma obra por otros comerciantes podria ser
considerado un acto de apropiacion sin contrapartida que se aprovecha indebidamente de los
frutos gjenos.

V. CONCLUSIONES

99. Enlas conclusiones que figuran a continuacion se exponen varias cuestiones gque tienen
gue ver con larelacion existente entre las marcas y las obras literarias y artisticas tanto desde
el punto de vistatedrico como practico. Mientras que en la seccion @) se da cuenta resumida
de la superposicion de la proteccion sobre la base de criterios funcionales, en la seccién b) se
ofrece un panorama general de las esferas en que cabe estudiar la posibilidad de formular
objetivos politicos complementarios.

a) Lasobrasy las marcas en tanto que medios de comunicacion

100. Del andlisis comparativo de los fundamentos y criterios en que se basa la proteccion por
derecho de autor y la que se otorga alas marcas se desprende que varian sustancialmente los
perfiles conceptuales de los dos sistemas de proteccion. El vinculo existente entre las dos
ramas del derecho de propiedad intelectual parece basarse fundamental mente en criterios
concretos. 10s objetos susceptibles de proteccidn tanto por lalegislacion de derecho de autor
como por lade marcas (véase el Capitulo I1).
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101. Sin embargo, existe un punto de contacto entre ambas ramas del derecho de propiedad
intelectual si consideramos que la marca, debido a sus diversas funciones, pasa a ser
inevitablemente & transmisor de lainformacién relativa, por g emplo, al origen comercial de
un producto, lareputacion del fabricante y las cualidades y caracteristicas de |os productos o
servicios en cuestion. Dicho de otro modo, cabe considerar la marca como el centro en torno
al que se establece la comunicacion con los consumidores y con |os posibles compradores del
producto o servicio. Los mensgjes transmitidos dependen de la promocién y de la estrategia
de ventas que utilice €l propietario delamarca. En el caso de las marcas que han pasado a ser
simbolo de una determinada mentalidad o estilo de vida, cabe alegar incluso que lamarca
como tal se convierte en un producto, y que & consumidor adquiere & producto o servicio que
lleva dicha marca fundamental mente debido alaimagen que esta Gltima transmite.

102. Por lo tanto, es posible establecer diferencias entre la proteccion por derecho de autor y
la que otorga lalegislacion de marcas siempre y cuando se acepte laidea de que las dos
esferas del derecho ofrecen proteccién a los transmisores de informacion™®. Si bien esto
parece evidente en el caso de las obras literarias y artisticas, ha de convenirse en que la
informacion transmitida por las marcas posee un carécter menos preciso. En este sentido, 10s
vincul os creados en la mente de los consumidores dependen de la situacion de laempresaen
el mercado y de las actividades de promocion y difusién emprendidas por €l propietario de la
marca.

103. Identificar lafuncién de comunicacién como algo comun ala proteccion de los
derechos de autor y de la que se otorga a las marcas permite comprender méas adecuadamente
los puntos de contacto que surgen en el andlisis de |os respectivos ambitos de proteccion. La
proteccion de las marcas se acerca ala de los derechos de expl otacion reconocidos en la
legislacion de derecho de autor en € ambito de la proteccidn de las marcas famosas y
notoriamente conocidas contra el debilitamiento (véase @ Capitulo I11.8)). Estas marcas
pueden transmitir incluso mensajes compleos sobre un estilo de vidaque van mas alade la
meraindicacion de lacalidad y € origen comercial de los productos. En cierto sentido, la
funcion de comunicacion es especia mente importante en este ambito, por 1o que la proteccion
se aproxima ala de los derechos de explotaci 6n independientemente de los fundamentos en
que se base la proteccion contra el debilitamiento delamarcaen lalegislacion relativaala
competenciadeslea (véase € Capitulo 111.8)).

104. En cuanto alas limitaciones de la proteccién, no es necesariala autorizacion dd titular
de los derechos con € fin de efectuar unaresefia o una parodia de la obra segun o
contemplado tanto en lalegislacién de derecho de autor como en larelativaalasmarcas. La
razon principal de este paralelismo reside en los solidos fundamentos en que se basan €l
derecho alalibertad de expresion y las limitaciones de ese tipo (véase el Capitulo 111.c)). Sin
embargo, el hecho de que se parodien |as marcas pone de manifiesto € potencial que estas
ultimas tienen para servir de medios de comunicacion e incluso de debate intel ectual .

105. En consecuencia, cabe entender larelacion existente entre las marcas y |las obras
literarias y artisticas como la que tiene lugar entre distintos medios de comunicacion. Esta
perspectiva méas amplia permite considerar otros aspectos de |0s principios complementarios
gue esclarecen larelacion existente entre los dos ambitos del derecho de propiedad
intelectual .
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b)  Objetivos politicos complementarios

106. Teniendo en cuenta la superposicion existente entre lalegislacion de derecho de autor y
la de marcas en |o concerniente a determinados objetos susceptibles de proteccion (véase €
Capitulo I1.c)) se planteala cuestion de si es necesario garantizar la concordancia entre las dos
ramas del derecho de propiedad intelectual definiendo objetivos y directrices politicos
complementarios, especialmente, en los ambitos siguientes:

- ladignidad de las obras literarias y artisticas en tanto que expresiones de la
creatividad personal que forman parte del patrimonio cultural (véase & Capitulo IV.b) y f), a
saber, |as cuestiones de |os “ Derechos morales del autor” y “La*“ privatizacion” de activos
culturales en e dominio publico”);

— ¢ ambito de los regimenes de agotamiento (véase el Capitulo 1V.c), asaber, la
cuestion de los “ Distintos regimenes de agotamientos’);

— ¢ ambito de los usos autorizados por lalegislacion, como las limitaciones
relativas ala comunicacion, por g emplo, limitaciones con fines de cita, resefiay parodia, las
expresiones comerciales (publicidad comparativa) y los privilegios de la prensay |os medios
de comunicacion (véase € Capitulo IV.d), a saber, la cuestion de las “ Distintas formas de
usos autorizados”);

— @ equilibrio entre el alcance especifico de |os distintos ambitos de proteccion de
los derechos de propiedad intelectual y e principio delalibertad de competenciaen la
economia de mercado (véase el Capitulo 1V.€), a saber, la cuestion de la*“ Extension de la
proteccion de las obras por medio de las marcas’).

[Fin del documento]
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